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El articulo 147 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina (en adelante
“Decision 486"), instituyo la oposicion andina como una valiosa herramienta juridica para
proteger los derechos sobre marcas previamente solicitadas o registradas en cualquier
pais miembro de la Comunidad Andina.

Esta herramienta fue creada para promover el desarrollo equilibrado y arménico de los
Paises Miembros en condiciones de equidad, mediante la integracién y la cooperacion
economica y social; acelerar su crecimiento y la generacion de ocupacion; facilitar su
participacion en el proceso de integracion regional, con miras a la formacion gradual de un
mercado comun latinoamericano.

Asi las cosas, la Decision posibilita la interposicién de oposiciones con solicitudes y
registros dentro de la comunidad de la siguiente manera: “se entendera que también tienen
legitimo interés para presentar oposiciones en los demas Paises Miembros, tanto el titular
de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso
de la marca pueda inducir al publico a error, como quien primero solicité el registro de esa
marca en cualquiera de los Paises Miembros”.

Una de las implicaciones de la norma arriba citada, es que cuando la oposicion se basa
en una solicitud previa y en tramite, debera suspenderse el registro de la marca objeto de
oposicion mientras se define la registrabilidad de la marca fundamento de la Oposicion
Andina (en adelante “opositora andina”) en el otro pais miembro de la Comunidad Andina
(en adelante “la CAN").

Otro tanto ocurre con las actuaciones posteriores al registro, que afectan la oponibilidad y
vigencia de una marca, como sucede entre otros casos con las cancelaciones
consagradas en los articulos 165, 169 y 235 de la Decisién 486, y con las nulidades
establecidas en el articulo 172 de la citada Decision para el caso de algunas oficinas que
conocen y resuelven procedimientos de nulidad administrativa, segun corresponda.

Por lo anterior, se considera importante promover e incentivar el uso de la oposicién andina
como instrumento de expansién en el mercado andino, a través de herramientas que
permitan una mejor interaccion entre las oficinas nacionales y asi lograr decisiones
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armonicas y céleres, siendo necesario establecer un canal de comunicacion efectivo y
continuo, a fin de conocer en detalle el estado de los casos vinculados y promover su agil
decision entre las oficinas nacionales competentes de los Paises Miembros.

La Superintendencia de Industria y Comercio, como oficina nacional competente de
Colombia, somete a consideracion de las demas oficinas de los Paises Miembros el
siguiente “Protocolo para la gestion de casos con Oposicion Andina”.

1. El primer paso sera designar por parte del Director de Signos Distintivos o quien
haga sus veces, una persona dentro de la Oficina encargada de suministrar, solicitar
y recibir informacion sobre el tramite de los casos que le soliciten las demas oficinas
nacionales competentes. La designacion implica proporcionar informacion y datos
de contacto como nombre, cargo, dependencia, correo electrénico, teléfono de
contacto.

Esta persona (en adelante “el enlace”) sera la encargada de enviar y recibir la
informacién relacionada con el presente protocolo, asi como de, en la medida de lo
posible, gestionar y promover la mas pronta decision de los casos relacionados con
la marca opositora andina. Una vez designado el enlace en cada oficina nacional
competente, el Director de Signos Distintivos o quien haga sus veces compartira
dicha informacion con las demas oficinas.

Adicionalmente, si por cualquier razon el enlace no puede seguir ejerciendo esta
funcién, el Director de Signos Distintivos o quien haga sus veces debera designar
un nuevo enlace para efectos de dar continuidad al presente protocolo,
comunicando a los demas enlaces de las oficinas nacionales competentes sobre la
nueva designacion.

2. Cada vez que surja un caso de los consagrados en el inciso tercero del articulo 147
de la Decision 486, o cuando se tenga conocimiento de que la marca opositora
andina a pesar de estar concedida y vigente ha sido objeto de accion de cancelacion
o nulidad, segun corresponda, el enlace de la oficina en la que se tramita la
oposicion, se comunicara con el enlace designado de la oficina pertinente,
solicitando informacion al respecto y la gestion -en la medida de lo posible- del
tramite y resolucion .

El primer correo electronico de contacto entre los enlaces, que da inicio al protocolo,
debera contener como minimo la siguiente informacion basica:
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Solicitud inicial de informacion

Expediante de la
Expediente de la

Formato 1

el i oficina respecto de 5 of e
x oficina quesolicita 15 4440 so requiere la igno opositor cina respecto de
Of;:l::f::::;::::ta la informacién informacién " {Fundamento de Clase(s) la que se requiere la Observaciones
(Objeto de (Fundamento da oposicion) informacién
oposicién) oposicion)

3. Una vez recibido el correo electronico por el enlace, este proporcionara la
informacion solicitada sobre el estado del tramite, en la medida de lo posible en un
término de diez (10) dias habiles contados a partir del dia habil siguiente de recibida
la comunicacion, considerando como minimo la siguiente informacion:

Formato 2

Entrega de informacién

Oficina que solicita la informacion

Expediente de la oficina que solicita
Ia informacién (objetoe de aposicidn)

Expediente de la oficina respecto de
la que se requiere la Informacion
{fundamento de lo eposicion}

Signo opositor

Clase(s)

Oficina respecto de la que se
requiere la informacion

Con opasicion
Opositor {5i aplica)
Estado Actual del tramite
Siguiente etapa del tramite

Tramite finalizado en etapa
administrativa

Observaciones especiales

Adjunto
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Resulta importante que junto con la informacién anterior se remita copia de los actos
administrativos que hayan decidido de fondo los tramites objeto de consulta.

4.

(_

Concomitante al paso 3, el enlace se encargara de gestionar en su correspondiente
oficina, con la persona a cargo del caso reportado, su pronta decisiéon en la medida
de lo posible.

De no ser posible la pronta decision del asunto, debera informarse a través del
reporte de que habla el tercer paso, en la casilla correspondiente a “observaciones
especiales”, la razén por la cual no se puede adelantar la resolucion del caso
solicitado.

El primer dia habil en cada pais miembro de los meses de febrero, mayo, agosto y
noviembre de cada afo (esto es trimestralmente), el enlace de la oficina respecto
de la que se solicita informacién, enviara reporte del avance de los casos solicitados
previamente, a la oficina u oficinas que le hayan solicitado informacién, en caso de
que el tramite administrativo no haya finalizado en su totalidad respecto del ultimo
reporte enviado, mediante comunicacion que contendra como minimo la
informacion del formato tipo No. 2 del paso 3 anteriormente mencionado.

Independientemente del reporte trimestral, si se llegare a proferir o emitir decision
de fondo definitiva en etapa administrativa respecto de la que no proceden recursos
en el caso solicitado, o vencido el término para la presentacion de estos no fueron
presentados, el enlace de la oficina respecto de la que se requiere la informacién
enviara mediante correo electronico al enlace de la oficina solicitante, la informacién
del Formato Tipo 2.

Diagrama del Protocolo
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