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Resumen

Con el presente trabajo se pretende llamar la atencidn sobre una de las causales de caducidad
marcaria -singular y compleja- dado su origen multifactorial como la accién del consumidor,
los competidores, la accién o inaccién de su titular: la vulgarizacion, considerado
metaféricamente como “morir de éxito”. Ocurre cuando la marca pierde su distintividad, al

transformarse en un término genérico para designar un producto o servicio.

Los paises se esfuerzan por dictar leyes en pro de un sistema marcario que brinde seguridad
y confianza, aunque, por la rareza de este tipo de casos, los Estados deben propender por
generar mecanismos eficaces, no sélo de vigilancia y control, sino de prevencion, colaboracién
y gestion, permitiendo que el titular no sea el Unico en generar acciones de proteccion y su

esfuerzo no se diluya en factores anteriormente mencionados.

Se dara una pincelada al camino legal que recorre la marca, como su registro y renovacion,
junto al estudio de fallos especificos de vulgarizacién, tanto de Espafia como en Colombia,
aportando recomendaciones que contribuyan en el acompafiamiento de los titulares

marcarios.

Palabras clave: vulgarizacion, caducidad, cancelacidén, renovacion del registro marcario,

valoracién de la marca.
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Abstract

This paper aims to draw attention to one of the causes of trademark expiration - unique and
complex - given its multifactorial origin, such as consumer action, competitors, and the action
or inaction of its owner: vulgarization, metaphorically considered “dying of success”. It occurs
when the trademark loses its distinctiveness by becoming a generic term to designate a

product or service.

Countries strive to enact laws in favor of a trademark system that provides security and
confidence. However, due to the rarity of such cases, states must strive to create effective
mechanisms not only for surveillance and control but also for prevention, collaboration, and
management, allowing the owner to not be the only one to generate protective actions and

ensuring that their efforts are not diluted by the aforementioned factors.

We will briefly outline the legal path that a trademark follows, such as its registration and
renewal, along with a study of specific rulings on vulgarization, both in Spain and Colombia,

providing recommendations that contribute to the support of trademark owners.

Keywords: vulgarization, expiration, cancellation, renewal of trademark registration, brand

valuation.
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1. Introduccion

En el sistema de Propiedad Industrial, la marca constituye un elemento esencial para la
identificacidn del origen empresarial y la diferenciacidn en el mercado. Su funcidn distintiva
no solo protege la reputacion del titular, sino que también garantiza la transparencia y la
competencia leal entre los agentes econdmicos. Sin embargo, este activo intangible puede
perder su valor juridico y econdmico cuando, por diversos factores, se convierte en la
designacion comun del producto o servicio que inicialmente distinguia. Este fendmeno,
conocido como vulgarizacion, representa una de las causales mas complejas de caducidad y
cancelacion marcaria, pues implica la disolucion del vinculo entre el signo y su origen

empresarial, afectando la seguridad juridica y la confianza del consumidor.

La vulgarizacidn, surge de la interaccion de multiples actores: consumidores, competidores vy,
en gran medida, la conducta activa o pasiva del titular. Si bien el ordenamiento juridico
impone a este ultimo un deber de diligencia continuada en la gestion del signo (BERCOVITZ
1975), la pérdida del cardcter distintivo obedece también a dindmicas extrajuridicas,
vinculadas a las practicas comerciales y a la evolucion del lenguaje. Esta complejidad explica
que la jurisprudencia haya configurado un doble juicio de apreciacién, integrado por un
elemento objetivo, que obedece a la conversidn del signo en designacion usual del producto
o servicio en el trafico econdmico, y un elemento subjetivo, referido a la incidencia de la
actividad o inactividad del titular en dicho proceso. Por consiguiente, la tutela del derecho
marcario no puede sustentarse exclusivamente en el ejercicio del ius prohibendi, sino que
exige la adopcion de estrategias preventivas y educativas que involucren a los distintos
operadores del mercado, en atencion al papel determinante que desempefnan consumidores

y distribuidores en la consolidacién del uso genérico del signo (GARCIA-CRUCES 2009).

Ante esta realidad, surge la necesidad de reflexionar sobre el papel del Estado y de quienes
estructuran la normativa nacional. No basta con imponer obligaciones al titular; se requiere
disefiar mecanismos eficaces de prevencidn, colaboracion y gestion, que permitan una
proteccion integral del sistema marcario. La misidn del Estado debe trascender la funcién
sancionadora y orientarse hacia la creacion de politicas publicas que fomenten la educacién

del consumidor, la cooperacidon con asociaciones empresariales y la implementacion de
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herramientas tecnoldgicas para la deteccion temprana del riesgo de vulgarizacion. Solo asi se

garantizara la preservacion de los derechos adquiridos y la estabilidad del trafico econémico.

Por ende, se propone analizar la vulgarizacion como causal de caducidad y cancelacidn
marcaria, abordando su origen multifactorial, sus implicaciones juridicas y econdmicas, y el
marco normativo aplicable en Espana y Colombia. Asimismo, se examinan casos emblematicos
qgue ilustran la complejidad del fendmeno y se plantean recomendaciones orientadas a
fortalecer la proteccion de las marcas, promoviendo una cultura juridica que asegure su uso
responsable y la cooperacidn institucional como pilares de la seguridad juridica en el dmbito

comercial.
1.1. Justificacion del tema elegido

La marca es un signo distintivo que el titular registra ante una oficina de propiedad industrial,
con el fin de crear identidad empresarial y generar lealtad en el mercado de bienes o servicios
en el que se ha encausado, pero este simbolo diferenciador puede perder su valor juridico y
econdmico a casusa de su falta de uso, alteracion del signo, e incluso el uso excesivo por parte

de todos los actores del mercado.

Estudiar las causales y consecuencias de caducidad y cancelacion de las marcas, con especial
énfasis en el “éxito” de una marca al confundirse con el nombre del producto o servicio que,
en principio permitia su reconocimiento y diferenciacion, puede afectar los derechos del
titular y la confianza del publico, ocasionando la confusion sobre el origen de los bienes
adquiridos, por lo tanto, este trabajo contribuird en fortalecer la cultura juridica sobre el uso
responsable de las marcas, fortaleciendo su proteccidén y ofreciendo herramientas para la
prevencion de la pérdida de identidad de las marcas, a través del estudio de la normativa y

regulaciones de Espafia y Colombia, garantizando la seguridad juridica en el ambito comercial.
1.2. Problemay finalidad del trabajo

La vulgarizacion de una marca impide al titular la renovacion del registro marcario, afectando
su derecho de exclusividad a causa de un uso excesivo de la marca al convertirse en el nombre
comun del producto o servicio, usado por el consumidor y los empresarios competidores. Es
necesario que los titulares asuman una posicion activa frente a la defensa y preservacion de
su distintividad, implementando estrategias de vigilancia, educacién al publico y a los

distribuidores del correcto uso de la marca. Y por el lado de las autoridades de propiedad
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industrial, fomentar el conocimiento sobre las consecuencias legales y econémicas que
acarrea esta causal de caducidad y cancelacién, ofreciendo mecanismos agiles para denunciar
el uso indebido de signos distintivos, velando por los derechos del titular, la competencia leal

y la claridad en el mercado.
1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Analizar el proceso de caducidad y/o cancelacién de las marcas, sus causales, especialmente,
la vulgarizacidn, y sus consecuencias en la renovacién del registro marcario, la proteccién de

los signos distintivos y el ejercicio del derecho de propiedad industrial.
1.3.2. Objetivos especificos

e Reconocer las implicaciones legales y econdmicas de la caducidad y/o cancelacion de
una marca.

e Determinar las principales causas de la vulgarizacién de una marca en el mercado.

e Examinar las acciones adecuadas para el uso correcto de las marcas como proteccion
comercial y competencia leal.

e |dentificar los métodos y pardmetros para la valoracién econémica objetiva de las
marcas, en funcion de su uso, proteccion y caracter distintivo.

e Proponer mecanismos y medidas preventivas en la pérdida del caracter distintivo de

las marcas.
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2. La vida de la marca

La marca atraviesa varios estados, y no es menos, cuando estd al alcance de la sociedad,
primero, para generar una competencia leal, permitiendo al consumidor la eleccion entre una
u otra empresa; segundo, el conocimiento de esta, genera la memoria en el mercado, forjando
el prestigio de una empresa, y en su debido momento, poder alegar una violacién y acceder a
una indemnizacidn, si terceros se aprovechan del esfuerzo ajeno. Es importante incursionar
en cada estado de la marca, para abordar especificamente el inconveniente que le presenta

al titular la declaracion de vulgarizacion marcaria.
2.1. Lamarcay suimportancia

El poder ser diferenciado por medio de una empresa, negocio o marca, y a su vez, generar
grandes ganancias y reputacion en el sector comercial en el que se incursiona, son factores
que todo empresario o emprendedor debe conocer que requieren de proteccion juridica,
asegurando el derecho de ser el creador y el mayor beneficiario de su esfuerzo creativo, y no
solo en el ambito empresarial se confiere este prestigio; la economia de los paises, también
es favorecida con la distincion de la venta y compra de productos y bienes relacionados a la
creacién de sus ciudadanos. Una economia fuerte y robusta, es el anhelo de cada nacién, que
interviene al incentivar el crecimiento y fortalecimiento de las industrias locales,
transformdandose en un territorio apetecido para la inversion y el comercio internacional, que
observan una seguridad juridica en la eficacia de la proteccidon industrial y el retorno
econdmico de su inversién. Aunado a todo lo anterior, se genera empleo, uno de los grandes
propdsitos de todo gobierno en su pais, y mayores exportaciones de marcas nacionales

convergentes y solidas con la firmeza de poder competir en el mercado internacional.

Por lo tanto, la marca es reconocida como uno de los activos intangibles mas preciados en el
mundo, y no es de subestimar su importancia, al tener entidades internacionales y nacionales
dedicadas a la proteccion de este titulo de propiedad industrial, leyes que se han mantenido
en el ambito juridico siendo detalladas y rigurosas en el paso a paso del registro, las
prohibiciones absolutas y relativas, los derechos del titular, incluso, los momentos en que la
marca llega a su fin, ya sea por la nulidad o caducidad, y la variedad en jurisprudencia a razén
de los multiples conflictos en la industria como la copia, el uso indebido del signo, el

aprovechamiento de la reputacidn y la vulgarizacidn o pérdida de distintividad. Y no es menos,
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por la funcion del signo distintivo al identificar la procedencia empresarial y poder distinguirse
de la competencia; diferente al objetivo del nombre comercial, que es la identificacion de la

empresa en el trafico mercantil (OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS 2021).
2.2. Registro de la marca

Todo inicia con la solicitud de registro de la marca, que segun la Ley 17/2001, de 7 de
diciembre, de Marcas (LM), en el articulo 11, apartado 1, se presentard «en el 6rgano
competente de la Comunidad Auténoma donde el solicitante tenga su domicilio o un
establecimiento industrial o comercial serio y efectivo», la cual contiene como minimo la
instancia de solicitud, la identificacion del solicitante, la clara y precisa representacion de la
marca conforme a los requisitos estipulados en el articulo 4, letra b de la LM, y la lista de los

productos vy servicios, de acuerdo a la clasificacion de Niza (1957).

Al pagar la tasa de la solicitud, el 6rgano competente, en el caso de Espafia, la Oficina Espafiola
de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM), inicia el examen de admisibilidad y de forma,
verificando el cumplimiento del contenido de la solicitud, para continuar con un examen de
fondo, proceso relevante en la observacion de la marca ante la incurrencia de alguna
prohibicion absoluta y uso de un signo que ante el «publico identifique a una persona distinta
del solicitante», expresado en el articulo 9.1, apartado b. El articulo 5 de la LM, hace referencia
a catorce restricciones absolutas que causan la suspension del registro, sometiendo al
solicitante a la presentacién de alegaciones, para continuar con su requerimiento. Cabe

destacar las siguientes prohibiciones para el analisis en este trabajo:

e La carencia de caracter distintivo.
e Las palabras o los signos que pasan a estar en el lenguaje comun de los consumidores

o del comercio.

Cuando el registro marcario es otorgado, se publica en el Boletin Oficial de la Propiedad
Industrial (BOPI) y se expide el titulo de registro de la marca, concediendo al titular por 10
afos los derechos de exclusividad de su uso, confiriendo también, la prioridad de registro en
la Unidn Europea, la prohibicion a terceros del empleo de la marca sin consentimiento previo
o licenciado, incluyendo el trafico econémico de terceros paises que ostenten una marca
idéntica para los mismos productos o bienes de la marca registrada, ademas de la posibilidad

de la «Reproduccion de la marca en diccionarios» (art. 35 LM), para salvaguardar la
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distintividad y no recaer en un término genérico que describa o identifique el producto o
servicio. Es de anotar, que, con los derechos, igualmente, se adquieren deberes para el titular,
y es él quien deberd responder ante la «violacién de otros derechos de propiedad industrial o
intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior» (art. 37 LM), y debera tener un uso
efectivo en el pais antes de cumplir cinco afios del registro, de lo contrario, se contemplan

varias sanciones entre ellas la nulidad y la caducidad marcaria.

En Colombia, el procedimiento de registro marcario es similar al espafiol. Se rige por la
Decision 486: Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, del 19 de septiembre del 2000, de
la Comisién de la Comunidad Andina (CAN), y el titulo X de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC), entidad encargada para tales
fines, y su gaceta de propiedad industrial, es el medio de publicacion. La diferencia a destacar
es el uso efectivo de la marca debe realizarse durante los tres afios seguidos, contados a partir

de la concesidn del registro, en cualquier Estado miembro de la CAN.
2.3. Renovacion del registro marcario

Seis meses precedentes a la culminacidn de la vigencia del registro, el titular puede presentar
su solicitud de renovacién ante la OEPM, y con esta solicitud, sdlo podra retirar o adicionar
productos o servicios a la lista y modificar el nombre o la direccidn del titular, si se encuentra
en la marca, ya que no debe perder su distintividad originalmente registrada, segun se

describe en el articulo 33 de la LM.
2.3.1. Proceso de renovacién en Espafia

El Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, contiene el reglamento para la ejecucién de la Ley
de Marcas, y en el capitulo IV, titulo Ill, se describe el proceso de la renovacidn de la marca.
Inicia con el aviso de la expiracion por parte de la OEPM, pero en dado caso de la no recepcion
de dicho mensaje, no sera tenido en cuenta como causal de la falta de renovacion oportuna

por parte del titular; continda con la informacion de la solicitud:

e Primero, se debe indicar la intencién de renovar el registro marcario.
e Segundo, redactar la informacidn del titular, del derechohabiente o del representante
designado para el procedimiento.

e Tercero, el numero y fecha de la presentacidn del registro que se renovara.

12
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e Cuarto, indicar la lista de productos o servicios amparados por el registro, puede
modificarse, afladiendo o eliminando las clases frente al registro original.
e Quinto, firma del solicitante.

e Sexto, justificante de la tasa designada por las clases que comprende la solicitud.

Al ser presentada la solicitud por un derechohabiente, se debe indicar esta circunstancia
especial, anexando el numero del expediente de cambio de titularidad o la intencién de
realizar este requerimiento, hecho que suspende la renovacion hasta la resolucién del cambio

de titularidad.

Es de anotar que las tasas de pago serdn objeto de recargo por la presentacion extemporanea,

tanto de tres a seis meses, con un incremento del 25% y 50%, respectivamente.
2.3.2. Proceso de renovacién en Colombia

En Colombia, este proceso esta reglamentado en el Decreto 1074 de 2015, en el capitulo 19,
seccion 5, articulo 2.2.2.19.5.2, que a la vez se remite al articulo 153 de la Decisién 486,
coincidiendo con la normativa espafiola en el plazo de presentacién de la solicitud de
renovacion de seis meses antes de la expiracion del registro y asignando un periodo de gracia,
después del vencimiento de dicho registro, de seis meses, con un incremento en la tasa de

pago del 30% aproximadamente.

La SIC fomenta, al igual que la OEPM, el uso de las herramientas digitales para la presentacion
de solicitudes en linea al descontar de la tasa de pago un 18% a 25%. La presentacién de la
solicitud es muy sencilla, se diligencia un formato de renovacion y se adjunta el comprobante
de pago de las tasas, y en cuestion de dias, la Superintendencia renueva el registro. La Unica
modificacion permitida en la renovacién de una marca es la eliminacion de productos o

servicios, esto es a discrecion del titular.
2.4. Causales de nulidad, caducidad y cancelacion

Una de las principales obligaciones que tiene el titular de una marca, sera la prueba de uso en
el caso que se solicite la cancelacién o nulidad del signo, solicitudes que pueden ser
presentadas por cualquier persona fisica o juridica que se considere perjudicado o se vea

afectado de algin modo por el registro de una marca en particular.
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2.4.1. Nulidad

Procedimiento por el cual se declara la invalidez de un registro, de manera total o parcial, de
acuerdo con las prohibiciones consagradas en la Ley de Marcas 17/2001, o se presuma la

actuacion de mala fe del solicitante (OFICINA ESPANOLA DE PATENTES Y MARCAS 2024).

La solicitud de nulidad puede ser presentada ante la OEPM o de demanda reconvencional a
causa de una violacién de marca de acuerdo con las prohibiciones absolutas enlistadas en el
articulo 5, o alas prohibiciones relativas contempladas desde el articulo 6 al 10 de la LM. Ahora
bien, las solicitudes por causas de nulidad absoluta o presuncién de mala fe, no prescriben
para su presentacion, porque la concesidon del derecho de exclusividad desde un inicio no
debid ser otorgado; diferente a la solicitud de nulidad por causas relativas, que tiene un plazo
de 5 afos contados desde que el titular o licenciatario de la marca anterior que es afectada,

tenga conocimiento del uso de una marca idéntica o semejante a la suya.

La Oficina hace un primer estudio de la solicitud, valorando el cumplimiento de los requisitos
formales, de lo contrario dard un plazo de diez dias habiles para la subsanacion; con la revisidn
de requisitos de fondo, el solicitante debera aportar toda la informacién necesaria para
fundamentar su peticién, de lo contrario serd desestimada. Se inicia la fase contradictoria,
ante el traslado de la solicitud al titular de la marca impugnada y la OEPM publica dicho
traslado en el BOPI, contando desde ese momento, dos meses calendario para la presentacion
de la respuesta por parte del titular, y junto a la contestacion, «podra pedir la prueba de uso
de los registros en los que se basa la solicitud de nulidad» (OFICINA DE MARCAS Y PATENTES
2024, p.15), para la nulidad relativa. Si la Oficina lo requiere, llamara a las partes las veces
necesarias para la presentacion de pruebas o contestacion de las alegaciones. Finalizado el
procedimiento, se resuelve y es publicado en el BOPI, desde ese momento hasta un mes se
puede interponer el recurso de alzada. La nulidad de la marca no exime a sus titulares de
responsabilidades legales o contractuales adquiridos anteriormente, pese a considerarse que

no ha tenido los efectos establecidos por la ley, desde un inicio.

Una vez firmada la resolucién, se declara la nulidad de la marca y se procede a la cancelacion
de la inscripcidn del registro; la OEPM dispone de 24 meses para el procedimiento, si se

incumple este plazo, se desestima la solicitud por silencio administrativo.
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No se declarara la nulidad de una marca, cuando se haya registrado contraviniendo alguna
prohibicion frente a la singularidad del signo, si se demuestra que con el uso y el tiempo ha
adquirido el caracter distintivo en los productos o servicios registrados, previo a la solicitud
de nulidad, esto es regulado por la Ley como convalidacion de signos, confirmando que «se
trata de causas vivas que pueden variar a lo largo de la vida de las marcas» (OFICINA

ESPANOLA DE MARCAS Y PATENTES 2024, p. 6).

El procedimiento es similar en Colombia, observando el articulo 172 de la Decisidon 486 de la
Comunidad Andina; la nulidad absoluta, se podra decretar en cualquier momento, y la
solicitud de la nulidad relativa prescribe a los 5 afios después de la fecha de registro de la
marca impugnada, o se hubiera actuado de mala fe; si las causales hubieran dejado de ser
aplicadas al resolverse la nulidad, no se declarard la accidn, o sélo se eliminara del registro los
productos o servicios a los cuales aplique la causal de nulidad (COMISION DE LA COMUNIDAD
ANDINA 2000).

2.4.2. Caducidad

Procedimiento por el cual los derechos de exclusividad finalizan por no cumplir las condiciones
segun la ley: la falta de renovacion, la renuncia o la falta de uso marcario. La OEPM en su
manual de nulidad y caducidad, enfatiza en dos causales mas: la vulgarizacién y la induccion a
error del consumidor. Esta solicitud no tiene plazo de prescripcién, y en el caso de la falta de
uso, se debe esperar cinco afios desde el registro de la marca, porque antes de este tiempo,

no se puede exigir la acreditacion de uso al titular de la marca.
Es el mismo tramite que se efectua para la nulidad:

1. Presentacion de la solicitud.

2. Notificacidn al titular y publicacién en el BOPI por la Oficina.

3. Plazo de dos meses corridos para la contestacion del titular. Si la causal es por falta de
uso, el titular debe presentar la prueba de uso.

La OEPM da traslado de la informacidn entregada por el titular al solicitante.

El solicitante tiene un mes para presentar su contestacion.

La OEPM podra requerir a las partes, las veces que considere necesarias.

N o v &

Resolucion de la solicitud.
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Se dispone de veinte meses de tramitacién, de lo contrario, se rechaza la solicitud por silencio
administrativo. Al declararse la caducidad, sus efectos tendran lugar a partir de la fecha de la
solicitud, y al igual que la nulidad, no afectaran resoluciones o contratos previamente

ejecutados (OFICINA ESPANOLA DE MARCAS Y PATENTES 2024).

Para Colombia y los paises miembros de la Comunidad Andina (CAN), sélo la falta de pago de
las tasas, segun la legislacion de cada nacion, es causal de caducidad, por lo tanto, el Decreto
2591 de 2000, en su articulo 25, reafirma la declaratoria de caducidad cuando no se acredite
«dentro de los 3 meses siguientes a la ejecutoria del acto administrativo» el pago de la

renovacion, ante la SIC.
2.4.3. Cancelacion

La Decision 486 de la CAN, diferencia dos figuras juridicas: cancelacién y caducidad
observando las mismas causales que Espafia contempla para la caducidad marcaria. Es asi
como para la CAN, la falta de pago de tasas, es la Unica razén para la caducidad de la marca;
la falta de uso de la marca, sin motivo justificado, en al menos uno de los paises miembros, o
cuando se convierte en un signo comun o genérico, ocasionan la cancelacion del registro
marcario; «No obstante, no podra iniciarse la accion de cancelacién antes de transcurridos
tres (3) afios contados a partir de la fecha de notificacion de la resoluciéon que agote el
procedimiento de registro de la marca respectiva» (SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO 2020, p.8)

El solicitante presentara su peticion ante la Superintendencia de forma fisica o en linea, a
través del Sistema de Informacion de Propiedad Industrial (SIPI), indicando el nombre de la
marca, el titular, nimero de certificado, lista de productos y servicios; datos de identificacion
de quien presenta la solicitud; tipo de cancelacién: no uso, vulgarizacién y/o similitud a una
marca notoria; e indicacion de cancelacion parcial o total. A la recepcion de la solicitud se le
asigna un numero de radicacién. Los documentos son recibidos por un examinador, quien se
encarga de realizar una revision formal; notificara al titular por via correo electrénico o correo
certificado, los requerimientos tanto de aporte de pruebas, como aclaraciones. Seguido de un
examen de fondo, donde el examinador estudia los argumentos y evidencias presentadas, y
notifica a las partes, la resolucion proferida que pone fin a la actuacién administrativa. Cabe
resaltar, que el solicitante puede desistir en cualquier momento del tramite, debe expresarlo

por escrito y presentarlo personalmente.
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Dentro de los diez dias siguientes a la notificacién del acto administrativo, se podra interponer
el recurso de apelacion por escrito, en fisico o por la plataforma SIPI, dirigido al
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, y junto al recurso, también se podra
presentar solicitudes de modificaciéon o division del tramite objeto. El Superintendente
resuelve todas las peticiones de la apelacién confirmando la decisidn impugnada, revocandola

o corrigiéndola.
2.4.4. Autoridades competentes para fallar

La Oficina Espanola de Patentes y Marcas, desde el 14 de enero de 2023, es la competente
directa en via administrativa para la declaracion de nulidad y caducidad, y el recurso contra la
resolucién se interpondrd ante la jurisdiccidn civil: Audiencias Provinciales. Si se prefiere la via
judicial, ante los Juzgados de lo Mercantil, se presenta demanda reconvencional por infraccion

marcaria (art. 51 RDL 23/2018).

A su vez, la entidad gubernamental colombiana encargada de la proteccién de la competencia,
los derechos de los consumidores y administra el Sistema Nacional de Propiedad Industrial, a
través del ejercicio de sus funciones administrativas y jurisdiccionales, es la Superintendencia
de Industria y Comercio; dentro de su estructura, es la Direccidn de Signos Distintivos, la
competente para conocer de la accidn de cancelacién en primera instancia. La
Superintendencia emite la resolucion de la accién de cancelacién y sélo permite interponer
recurso de reposicion ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. No hay
instancia judicial automatica, por lo tanto, el interesado puede demandar la resolucién ante
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la Seccidén Primera, segun el articulo 152.16 de

la Ley 2080 de 2021.

En cambio, la primera instancia judicial que conoce de la accién de nulidad serd el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, y podra ser apelada ante el Consejo de Estado, como
segunda instancia, quien dentro del procedimiento deberda agotar la solicitud de

interpretacion prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
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3. La vulgarizacion

Al examinar los distintos procesos en los que una marca puede verse comprometida, asi como
el esfuerzo que debe desplegar su titular para evitar sanciones de nulidad o caducidad, resulta
evidente la necesidad de profundizar en el estudio vy la divulgacion de la vulgarizacién como
causal de caducidad marcaria. Comprender este fendmeno permite dimensionar los riesgos
gue enfrenta un signo distintivo a lo largo de su ciclo de vida y subraya la importancia de una

gestiodn activa, constante y estratégica por parte del titular.

La marca constituye un instrumento esencial de competencia en el mercado, por ende, no
basta con que supere las exigencias de registro o renovacién, como si se tratara de un derecho
de caracter estatico. Su titular debe, ademas, mantener un comportamiento diligente y acorde
con determinados criterios a lo largo del tiempo (BERCOVITZ 1975). En caso contrario, la
caducidad opera como «la reaccion del ordenamiento juridico ante circunstancias
sobrevenidas en las que...deja de atender a ese significado concurrencial» (GARCIA-CRUCES

2009, p.227).

En sus inicios, la marca cumple la funcién de identificar el origen empresarial del producto o
servicio. No obstante, con el paso del tiempo y ante determinadas condiciones del mercado,
esta identidad puede diluirse, hasta transformarse en la forma comin de denominar bienes
del mismo género (FERNANDEZ-NOVOA 2013). Esta «alteracién funcional de caracter radical
de la marca» (GARCIA-CRUCES 2009, p. 229) es conocida como vulgarizacién. Cuando la marca
pierde su capacidad para distinguir el origen empresarial debido a su empleo como
designacidn genérica, se disipa el fundamento que justifica la concesién del derecho exclusivo.
En consecuencia, se afecta el monopolio legal que ampara al titular, pues la diferenciacién en

el mercado constituye la esencia y funcion primordial del derecho marcario.

La vulgarizacion como causal de caducidad ha planteado diversos desafios, debido a que no
se manifiesta en un momento preciso que permita ejercitar de inmediato las acciones civiles
pertinentes. Cuando finalmente se plantea su apreciacién, surge la necesidad de delimitar los
requisitos que habilitan su declaracion, la cual implica la extincion de los derechos marcarios
y Unicamente puede ser proclamada mediante resolucion judicial. Esta complejidad explica la

relevancia de los pronunciamientos jurisprudenciales que han precisado su alcance, siendo
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particularmente significativo el primero de ellos. La Sala Primera del Tribunal Supremo se
enfrenta, por primera vez, a la declaracién de la caducidad de una marca por vulgarizacion, en
la sentencia de 22 de diciembre de 2008, en la cual resolvid que la caducidad por vulgarizacién
procede «cuando en el comercio se haya convertido por la actividad o inactividad de su titular
en la designacién usual del producto o servicio en relacién con el cual la marca ha sido
registrada.» (FJ 2.4. STS 22/2008), tomado del articulo 53 b, de la ya derogada, Ley de Marcas
de 1988.

En este contexto, la controversia suscitada entre Nestlé Espafia, S.A. y Danone, S.A. constituye
un referente relevante para comprender la aplicacidn practica de dichos presupuestos. Nestlé
solicitd la declaracién de nulidad de la marca BIO de Danone, alegando que el signo se habia
transformado en la designacién genérica del yogur fermentado con bifidus activo, por lo que
no podia prohibirsele su uso en productos de su propio catdlogo, como Biocalcio o Sveltesse
Biocalcio. La sentencia examind la concurrencia de los dos elementos que caracterizan la
vulgarizacion: uno objetivo, referido a la transformacién del signo en denominacién usual del
producto en el comercio, y otro subjetivo, relativo a la conducta del titular en el proceso de

pérdida de distintividad.

Las pruebas aportadas mostraron que, aunque Danone utilizé6 de manera sistematica la marca
BIO acompafiada del simbolo ®, sus campafias publicitarias promovieron la palabra “bio”
como una caracteristica del método de elaboracion del yogur, favoreciendo su percepciéon
como un descriptor genérico. Asimismo, se constatd que, poco antes de la interposicion de la
demanda, la empresa modificd su mensaje para insistir en que BIO era una marca registrada,
actitud que reforzé la apreciacion judicial de una conducta «vulgarizadora». A pesar de que
Danone alegd un incremento del prestigio marcario y un ejercicio efectivo de su ius
prohibendi, tales argumentos resultaron insuficientes para acreditar una gestién diligente del
signo. De modo que, se estimé la solicitud presentada por Nestlé y se desestimo el recurso de
casacién interpuesto por Danone, confirmandose la nulidad de la marca BIO. Esta resolucién
pone de manifiesto que, ante el uso constante de publicidad conjunta con una segunda marca,
el signo puede verse debilitado por la preponderancia comercial de la marca principal,
circunstancia que —segun la doctrina especializada— aumenta la posibilidad de reunir los
elementos que conducen a la vulgarizacién del signo (GARCIA-CRUCES 2009). De este modo,
la decisidn no solo reafirma la importancia de analizar la estrategia comunicacional del titular,
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sino que también inaugura una linea interpretativa sobre los criterios objetivos y subjetivos

gue deben concurrir para apreciar la pérdida de distintividad del signo.

Sobre esta base, la jurisprudencia establece que deben concurrir dos requisitos para declarar
la vulgarizacidn de una marca: (i) que el signo se haya convertido en la designacién usual de
los bienes en el comercio vy (ii) que dicha transformacidn sea consecuencia de la actividad o

inactividad de su titular.

En primer lugar, la denominacion genérica debe surgir del uso de la marca como término
comun en el lenguaje corriente, resultado de las dinamicas propias del mercado. Este proceso
implica la colaboracion de todos los actores que intervienen en la circulacién del producto,
puesto que «no hay wvulgarizacidn que no concierna...al vulgo, esto es, el publico»
(FRANCESCHELLI 1988, p.445). En este sentido, la apreciacidon del caracter habitual de dicho
uso no puede basarse en percepciones individuales o aisladas, sino que debe realizarse desde
la perspectiva del «consumidor medio, que esta normalmente informado y es razonablemente
atento y perspicaz» (Considerando 15 R (CE) 1924/2006). Desde esta perspectiva general,
resulta necesario atender al papel que desempefian los distintos sujetos que intervienen en
la circulacién del signo en el mercado. Entre estos actores se encuentran los consumidores,

los comerciantes o distribuidores y los competidores.

Los consumidores son los principales beneficiarios de la diferenciacion empresarial, la cual
permite identificar la calidad, procedencia y reputacién de los productos o servicios (FJ 2 STS
22/2000). Cuando dicha distincidn se pierde, surge un riesgo evidente de que la marca se
convierta en un término genérico. Por su parte, los profesionales que comercializan o
distribuyen los productos difunden sus caracteristicas y origen empresarial, influyendo en las
decisiones de compra y en la recordacién de la marca en el consumidor final. Por ultimo, los
competidores, con el fin de permanecer en el mercado, pueden verse compelidos a utilizar la
marca «para sefialar el producto o servicio» (ALEMAN 1997, p. 83). Esta practica contribuye a

consolidar la designacion usual del bien que originalmente distinguia el signo registrado.

En segundo lugar, el presupuesto subjetivo exige que «la conversion de la marca en
designacion usual tenga su origen en la actividad o inactividad de su titular» (GARCIA-CRUCES
2009, p. 232). Este elemento implica analizar la conducta del titular, evaluando si su actuacion

u omisidn ha contribuido de manera relevante al proceso de vulgarizacion del signo. Como

20



Laura Carolina Barriga Montes
Vulgarizacion: una causal de caducidad y cancelacion poco explorada

advierte el propio Garcia-Cruces, la diligencia en la supervisidén, defensa y comunicacion de la
marca constituye un aspecto necesario para determinar la caducidad por vulgarizacion; sin
embargo, este factor no actua de forma exclusiva. Por el contrario, debe apreciarse
conjuntamente con diversas circunstancias externas del mercado, tales como los usos
linglisticos del publico, las practicas de los distribuidores o el comportamiento de los

competidores, que también inciden en la pérdida de distintividad del signo.

Todo empresario procura construir una reputacién sélida alrededor de su marca. En
consecuencia, invierte en estrategias publicitarias orientadas a generar recordacién y
reconocimiento del origen empresarial. Cuando una marca llega a incorporarse en el lenguaje
cotidiano de la sociedad —lo que constituye el escenario ideal desde la perspectiva de la
comunicacion y el branding— se convierte en un «vehiculo de comunicacion de los credos y
valores de la empresa titular de la misma» (FANO 2022). Este fendmeno, conocido como top
of mind, ocurre cuando el publico identifica el producto por el nombre de la marca. Sin
embargo, dicha situacion puede revelar, al mismo tiempo, una conducta activa negativa del
titular marcario, pues contribuye de manera significativa a la vulgarizacion del signo distintivo.
Las marcas que alcanzan un alto nivel de éxito, se encuentran mas expuestas al riesgo de
extincidn por vulgarizacion. Su amplia difusidon y volumen de ventas, facilitan que el signo sea
utilizado de manera indiscriminada por el publico, especialmente cuando se trata de
productos o servicios novedosos. En estos casos, aumenta la probabilidad de que los
consumidores identifiquen el nombre del producto a través de la marca que lo distingue,
diluyendo progresivamente su capacidad diferenciadora. Una muestra de este fendmeno es
el caso de la marca Velcro, reconocida mundialmente y registrada por primera vez en Suiza en
1956 para identificar su sistema de cierre de gancho y bucle. El enorme éxito comercial del
producto llevd a que el término “velcro” comenzara a utilizarse por el publico como
denominacion comun del mecanismo, evidenciando cémo la amplia difusién de una marca

puede incrementar el riesgo de que el signo pierda su capacidad diferenciadora.

Frente a este panorama, corresponde al titular una actividad positiva, al desplegar estrategias
gue contrarresten la progresiva asociacion del signo con el producto. Tales estrategias pueden
reflejarse en campafias publicitarias, redisefios de empaques y otras acciones de
comunicacion comercial orientadas a reforzar el caracter distintivo de la marca y a

reposicionarla en el mercado. Estas medidas permiten al titular contrarrestar el riesgo de
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vulgarizacion, demostrando una gestion solicita y proactiva del signo; la preservacion de la
singularidad exige no solo reaccionar frente a usos indebidos, sino también construir, de
manera sostenida, una identidad marcaria capaz de mantener su funcién identificadora en un
entorno competitivo y dindmico. Asimismo, el ejercicio del ius prohibendi constituye un
instrumento relevante para evitar la declaracién de vulgarizacién; no obstante, su eficacia se
encuentra limitada, pues su sola activacion no garantiza la neutralizacién del fendmeno,
especialmente cuando puede interpretarse como un «intento de impedir a los competidores
la utilizaciéon de la designacion que ha pasado a ser usual» (FJ 3C STS 22/2008). En
consecuencia, este derecho debe entenderse como parte de una estrategia integral de gestion
marcaria, cuyo éxito depende de su articulaciéon coherente con medidas preventivas y de

fortalecimiento del caracter distintivo.

En contraste, la inactividad del titular puede constituir un factor determinante en la
vulgarizacion de la marca, «Lo relevante en el ambito juridico es que...el titular haya dejado
de defender su marca...por parte de los competidores, o bien que la utilizacién de su marca
no haya estado encaminada a preservar la distintividad de la misma» (LOBATO 2007, p.891).
A fin de impedir este resultado y de equilibrar los intereses del titular de la marca y de los
competidores respecto de la disponibilidad de los signos, la normativa exige al empresario
adoptar una actitud activa y prudente en la salvaguarda de su distintivo. En lugar de formular
acusaciones de infraccion de manera precipitada, el ordenamiento propicia un analisis
detenido de las circunstancias del caso, cuyo esclarecimiento judicial requiere la verificacién

conjunta de los dos presupuestos —objetivo y subjetivo— (ARTAJO 2018)

Cabe considerar también que cualquier causa de caducidad puede ser subsanada por el titular
marcario, conforme al articulo 51.3 de la LM. El titular podrd impedir la declaracién de
caducidad si logra revertir la genericidad sobrevenida del signo, accién que constituye un uso
rehabilitante de la marca y que no puede ejecutar de manera unilateral. De ahi que requiera
de la cooperacion de los distintos agentes del mercado, en especial consumidores,
comerciantes y distribuidores, pues su comportamiento resulta esencial para la defensa del
signo antes de que los tribunales emitan la correspondiente declaracion administrativa

(GARCIA-CRUCES 2009).
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3.1.1. Causas habituales de vulgarizacion

El uso de la marca como designacion genérica supone la confluencia de factores ajenos al
titular, asi como la forma en que este reacciona para evitar o permitir su utilizacion indebida
en el comercio. Por tanto, pueden identificarse diversas causas habituales de vulgarizacion. A
continuacion, se presentan las mas relevantes, tomando como referencia la informacién

suministrada por la firma madrileia especializada en Propiedad Industrial, Alvamark:

1. Expansion internacional descontrolada: la ausencia de estrategia homogénea de
proteccion, vigilancia, comunicacion, controles de calidad o directrices claras en
ciertos territorios facilita que el signo adquiera connotaciones genéricas, generando
procesos de vulgarizacion que pueden extenderse o influir en otros mercados.

2. Influencia cultural: determinada por los habitos lingliisticos de una regién, asi como
por factores de gusto o tradicion. Esta circunstancia puede generar fendmenos de
vulgarizacion local —y no internacional— permitiendo que la marca conserve
proteccion en otros territorios.

3. Uso indebido o en contextos inapropiados: surge cuando no existe una proteccion
adecuada frente al empleo del signo por parte de terceros, especialmente en
productos o servicios no relacionados, ilegales o controvertidos, lo cual facilita su
desvirtuacién.

4. Novedad en el mercado: el producto o servicio al carecer de sustitutos durante un
periodo prolongado y ser una oferta Unica, el publico tiende a identificar la marca con
el propio bien, favoreciendo la pérdida de distintividad.

5. Uso generalizado o descriptivo: ocurre cuando la marca adquiere una amplia
notoriedad o popularidad, aumentando el riesgo de que sea percibida como una
denominacion genérica. Este riesgo se agrava si la publicidad no distingue con claridad
entre la marca y el producto al que designa, presentando deficiencias en la estrategia
comercial.

6. Incorrecta denominaciéon del producto por parte de distribuidores o comercios:
originado por comerciantes, vendedores o intermediarios, quienes emplean la marca
para referirse al producto en sentido genérico, especialmente en contextos minoristas.
Esta utilizacién indiscriminada favorece que el consumidor adopte la marca como

categoria del producto y no como indicacion empresarial.
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7. Falta de vigilancia o defensa por parte del titular: la inactividad del titular frente a
usos indebidos, la ausencia de medidas correctivas o la tolerancia de practicas que
erosionan la distintividad contribuyen significativamente a la vulgarizacion. La falta de
actuacion diligente permite que el publico adopte la marca como denominacion

comun, acelerando su proceso degenerativo.

El conjunto de estas causales demuestra que la vulgarizaciéon no es un fendmeno accidental ni
inevitable, sino el resultado de multiples fuerzas —lingtiisticas, comerciales y conductuales—
gue pueden desgastar progresivamente la identidad del signo. Tal complejidad impone al
titular no solo la obligacién, sino la necesidad estratégica de ejercer una gestion activa,
coherente y sostenida de la marca, pues Unicamente mediante una actuacion firme y
sistematica es posible salvaguardar su distintividad y garantizar su permanencia como

verdadero indicador de origen empresarial.

3.1.2. Medidas de prevencion por parte del titular

A partir de lo anterior, no basta con diagnosticar las causales de vulgarizacién: es
imprescindible traducir esa comprension en una gestién preventiva, sistematica vy
documentada. En esta linea, las actuaciones del titular deben disefiarse no solo para preservar
la distintividad en el trafico, sino también para producir evidencia sélida que resulte util en un

eventual proceso judicial.

Todas las prevenciones que el titular estime convenientes han de orientarse a generar fuerza
probatoria de cara a un eventual proceso judicial. Asi lo ilustra el asunto Oropesinas (STS
292/2014), en el que el Tribunal Supremo anuld la marca posterior Les Orpesines Artesanals
de Forn de Pa/Pastisseria/Cafeteria J.Agut, Qualitat y Tradicid, valorando que el titular habia
actuado antes de la demanda, requiriendo el cese del uso de elementos coincidentes con su
signo y dejando constancia de su posicion. En términos sustantivos, se alegd que el vocablo
utilizado remitia al nombre comun del producto, lo que reforzaba la necesidad de diferenciar
inequivocamente la marca de la designacion genérica de los dulces, y de documentar dicha
diferenciaciéon mediante actuaciones previas y verificables. A partir de este criterio, pueden

destacarse las siguientes lineas de actuacion:
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Proteccion y defensa legal: registrar la marca ante las oficinas competentes y planificar
la extension territorial (solicitudes en paises de presencia actual o proyectada).
Implementar protocolos de reaccién temprana frente a usos indebidos (cartas de cese
y desistimiento, acuerdos de coexistencia cuando proceda) y, en su caso, acciones
administrativas y judiciales. Documentar cada actuacién (acuses de recibo, copias
certificadas, cronologias internas, material publicitario y de empaques) para aportar
prueba de diligencia y continuidad en la defensa frente a la vulgarizacidn.

Control de licencias y asociaciones: establecer contratos claros que definan el uso
permitido del signo, estandares de calidad y cldusulas de supervision y sancién por
incumplimiento; incluida terminacién y retirada de materiales. Incluir manuales de
marca vinculantes y auditorias periddicas, de modo que la expansiéon comercial no
derive en usos que banalicen o describan el producto.

Promocion del uso correcto: adoptar y difundir una estrategia marcaria entre
empleados, distribuidores y clientes, formando sobre la distincién entre marca vy
producto. Resulta recomendable contar con un manual de uso que fije pautas de
estilizacién y lenguaje, evitando el uso de la marca como sustantivo o verbo (CASULA
2015), asi como el uso consistente del simbolo ® (cuando sea aplicable). Toda
campana debe reforzar la funcién identificadora del signo y evitar construcciones
descriptivas que lo aproximen al nombre comun.

Vigilancia constante: instaurar mecanismos continuos de monitoreo del mercado y
percepcion del consumidor. Ante detecciones relevantes, levantar evidencia,
mediante capturas fechadas, actas notariales de constatacion cuando proceda, y
activar protocolos de correccién para interrumpir la difusién de usos genéricos o que

induzca al publico en error.

3.2. Normativa

En el dmbito comunitario, la caducidad de la marca por vulgarizacién se encuentra regulada
en la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de
2015, relativa a la aproximacién de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas. En particular, su articulo 20, apartado a, prevé la caducidad de los derechos marcarios
cuando la marca se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la

designacidn genérica de los productos o servicios para los que fue registrada.
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En el ordenamiento espafiol, estas previsiones han sido desarrolladas mediante el Real
Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la ejecucion de
la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por el Real Decreto 687/2002, de 12
de julio. Dicho decreto, en su titulo IX, articulo 58.d, regula el contenido de la solicitud de
caducidad y enumera las causas en las que puede fundarse, remitiéndose al articulado de la
Ley de Marcas. En concreto, el articulo 54.1.b de la LM contempla como causa de caducidad
la circunstancia de que la marca se haya convertido en la «designacion usual de un producto
o de un servicio para el que esté registrada», configurando asi la vulgarizacién como un

supuesto expreso de caducidad en el sistema juridico espafiol.

En el ambito andino, la caducidad de la marca por vulgarizacidon se encuentra regulada en la
Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial, norma de aplicacién directa en los Estados miembros. En concreto, el
articulo 169 confiere a la oficina nacional competente la facultad de declarar, de oficio o a
solicitud de cualquier persona, la cancelacién del registro o su limitacion cuando el titular haya
provocado o tolerado que la marca se convierta en un signo comun o genérico que identifique
uno o varios productos o servicios para los cuales fue registrada. Para que proceda esta

declaracion, deben concurrir, los siguientes elementos:

a) La necesidad de los competidores de utilizar la designacion para identificar el
producto, por no existir otra denominacion adecuada o equivalente.

b) El uso generalizado del signo por parte del publico y de los operadores comerciales
como denominacion comun del bien.

c) La pérdida significativa del reconocimiento de la marca como indicador de un origen

empresarial especifico por parte del publico relevante.

En el caso colombiano, la practica decisoria de la Superintendencia de Industria y Comercio ha
desarrollado y concretado estos criterios establecidos por la Decision 486, exigiendo la
verificacion conjunta de los elementos previstos en el articulo 169 para declarar la caducidad
por vulgarizacién. En particular, la SIC ha sostenido de manera reiterada que no basta con
acreditar un uso frecuente del signo por parte del publico o de los competidores, sino que
resulta necesario demostrar que dicho uso ha adquirido caracter generalizado, que responde
a una necesidad objetiva de denominacién del producto o servicio y que, como consecuencia

de la conducta activa u omisiva del titular, el signo ha perdido su funcidon esencial como
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identificador de un origen empresarial especifico. De este modo, la autoridad colombiana ha
enfatizado el caracter excepcional de la caducidad por vulgarizacion, asi como la relevancia de

la conducta del titular en la preservacién del caracter distintivo de la marca.
3.3. Jurisprudencia

Prosiguiendo con el andlisis de la vulgarizacion como causal poco explorada de caducidad y
cancelacion, se estudian seis casos; una sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta), tres que
se llevaron a cabo en Espafia y dos en Colombia; revisando el procedimiento que cada uno
tuvo, la defensa del titular y los puntos esenciales que cada Tribunal enfatiz6 para su

resolucion.
3.3.1. Caso Bostongurka, Suecia, Tribunal de Justicia de la Unién Europea (STJUE 29/2004)
Demandante: BJORNEKULLA FRUKTINDUSTRIER AB, empresa sueca del sector alimentario.

Demandado: PROCORDIA FOOD AB, titular de la marca BOSTONGURKA, utilizada para

conservas de pepinillos en vinagre picados.

Actuacion: procedimiento de caducidad de marca iniciado ante los tribunales suecos, seguido
de recurso ante el Tribunal de Apelacién de Svea y planteamiento de cuestion prejudicial ante
el Tribunal de Justicia de la Unién Europea (TJUE), conforme al articulo 234 del Tratado CE
(actual articulo 267 TFUE), para la interpretacién del articulo 12.2.a de la Directiva

89/104/CEE.

BJORNEKULLA FRUKTINDUSTRIER AB interpuso una accién de caducidad contra la marca
BOSTONGURKA, de la empresa PROCORDIA FOOD AB, alegando que dicho signo habia perdido
su caracter distintivo al haberse convertido en la designacion usual en el comercio para los
pepinillos en vinagre picados. Para sustentar su pretensidn, aporté estudios de mercado
basados en encuestas realizadas a consumidores, con el fin de demostrar que el término era

percibido como genérico.

PROCORDIA FOOD AB se opuso a la demanda, defendiendo la vigencia del caracter distintivo
de la marca y aportando, a su vez, estudios dirigidos a profesionales del sector de la
distribucién alimentaria, argumentando que, desde la perspectiva de dichos operadores, el

signo seguia cumpliendo su funcién marcaria.
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El 6rgano jurisdiccional de primera instancia desestimo la demanda al considerar que el sector
pertinente para apreciar la pérdida de distintividad era el de los distribuidores y que, desde
esa Optica, no se habia acreditado la vulgarizacion de la marca. No obstante, el Tribunal de
Apelacién de Svea (Suiza) manifestd dudas sobre la compatibilidad de dicha interpretacion
con el Derecho de la Unidn, al no resultar claro, ni del derecho nacional, ni del articulo 12.2.a
de la Directiva 89/104/CEE, qué sectores debian tenerse en cuenta para determinar si una

marca se habia convertido en la designacion usual de un producto.

En este contexto, el tribunal sueco planted la cuestién prejudicial al Tribunal de Justicia de la
Unidon Europea (TJUE), solicitando que se precisara qué sectores interesados deben
considerarse cuando un producto pasa por distintas fases de comercializacién antes de llegar

al consumidor final, a efectos de declarar la caducidad por vulgarizacion.

En su analisis juridico, el Tribunal de Justicia recordd que la funcion esencial de la marca es
garantizar al consumidor o usuario final la identidad de origen del producto, permitiéndole
distinguirlo de los de distinta procedencia empresarial. Sobre esta base, interpretd la
expresion «designacion usual en el comercio» a la luz de las distintas versiones lingiiisticas de

la Directiva, expresando en su fallo lo siguiente:

El examen de las diferentes versiones lingliisticas del articulo 12...de la Directiva
muestra que los términos utilizados en las versiones inglesa y finesa («in the trade» y
«elinkeinotoiminnassa») parecen referirse unicamente a los sectores profesionales,
mientras que los términos utilizados en las versiones espafiola, danesa, alemana,
griega, francesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca («en el comercio», «inden
for handelen», «im geschdftlichen Verkehr», «auvn8n¢ eumopikn ovouaocia», «dans le
commerce», «la generica denominazione commerciale», «in de handel», «no
comércio» e «i handeln») designan mds bien tanto a los consumidores y usuarios finales

como a los operadores que distribuyen el producto. (F) 17 STICE 29/2004)

El Tribunal concluyd que el articulo 12, apartado 2, letra a, de la Directiva 89/104/CEE debe
interpretarse con caracter general, el determinar si una marca se ha convertido en la
designacién usual del producto a partir de la percepcién de los consumidores o usuarios
finales. No obstante, precisé que, en funcién de las caracteristicas del mercado, también

puede resultar relevante la percepcién de los profesionales que intervienen en la
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comercializacion, en la medida en que estos influyen en las decisiones de adquisicidon y en la

orientacién de la demanda, segun las circunstancias del caso.
3.3.2. Caso Bio, Espafia (STS 1229/2008)

Demandante: NESTLE ESPANA S.A.

Demandado: DANONE S.A.

Actuacion: proceso ordinario en materia de marcas, iniciado ante el Juzgado de Primera
Instancia No. 8 de Barcelona, seguido de recurso de apelaciéon ante la Secciéon 15 de la
Audiencia Provincial de Barcelona y, posteriormente, recurso de casacion ante el Tribunal

Supremo, Sala de lo Civil.

NESTLE ESPANA S.A., demandé a DANONE S.A., solicitando la nulidad y, subsidiariamente, la
caducidad de la marca internacional BIO No0.213.645, igualmente que se declare que la
demandada no tiene derecho a impedir que NESTLE ESPANA S. A. utilice las marcas “Nestlé
Biocalcio” y “Nestlé Sveltesse Biocalcio,” al considerar que “bio” es un término genérico y
descriptivo, especialmente en el sector de los productos lacteos de yogures con bifidus activo.
Alegd que DANONE pretendia monopolizar un término que, en realidad, es de uso comun y

necesario para describir una caracteristica del producto.

DANONE, por su parte, defendia la distintividad de su marca y su derecho exclusivo en el
mercado espafol; que la existencia de alimentos probidticos en nada afecta la validez de la
marca, la cual fue solicitada como marca en Francia en 1958, lanzando su producto, leche
fermentada marca BIO, en el mercado espafiol en 1988, y que el Unico fin de |la parte actora
es aprovechar indebidamente el esfuerzo de DANONE por hacer que su marca sea
notoriamente conocida por los consumidores. Agrega, que la marca fue concedida en 1962, y
para la época “bio” no era un término usual, «ni tampoco este término se ha vulgarizado como
consecuencia del uso que se ha hecho de la marca, sino que se ha producido notoriedad,
prestigio y renombre de la marca BIO de Danone» y que «ha ejercitado acciones legales en

defensa de la marca BIO, contra todos los competidores» (FJ 1 STS1229/2008).

El Juzgado de Primera Instancia No.8 de Barcelona, dicté sentencia el 18 de noviembre de
1998 en el juicio de mayor cuantia N0.304/1998, estimando parcialmente la demanda
formulada por NESTLE, declarando que DANONE, no puede impedir que NESTLE, use marcas

compuestas como “Nestlé Biocalcio” y “Nestlé Sveltesse Biocalcio”.

29



Laura Carolina Barriga Montes
Vulgarizacion: una causal de caducidad y cancelacion poco explorada

Sin embargo, el Juzgado aplicé el articulo 47.2 de la Ley de Marcas de 1988, que permite que
una marca descriptiva pueda mantenerse registrada si, después de su registro, ha adquirido
caracter distintivo “secondary meaning” para los productos o servicios a los que se aplica. Es
decir, aunque “bio” era descriptivo al principio, el uso continuado y la publicidad hicieron que

los consumidores lo asociaran con la empresa DANONE.

Por lo anterior, el Juzgado desestimé las solicitudes de nulidad y de caducidad de la marca
BIO. Considerd que, gracias al uso, la marca habia adquirido suficiente distintividad en el

mercado.

NESTLE ESPANA, S.A., interpuso recurso de apelacién ante la Seccién 15 de la Audiencia
Provincial de Barcelona, quien dicté sentencia el 27 de noviembre de 2000 declarando la
caducidad de la marca internacional BIO No.213.645, considerando que DANONE, S.A,, al ser
la primera empresa en comercializar yogures fermentados con bifidus activo, tuvo una
posicion de ventaja en el mercado, lo que influyé de manera importante en que la palabra
“bio” pasara de ser una marca para convertirse en el término habitual para ese tipo de

productos.

Por ultimo, DANONE presentd recurso de casacion ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil,
con sede en Madrid. Este alto Tribunal, con fecha 22 de diciembre de 2008, desestimé el
recurso contra la sentencia del 27 de noviembre de 2000 dictada por la Seccion 15 de la

Audiencia Provincial de Barcelona, que resulta confirmada con este alcance.
3.3.3. Caso Oropesinas, Espafia (STS 2651/2014)
Demandante: Don Francisco, pastelero y titular de la marca OROPESINAS.

Demandados: Don Eulogio y AGUT PAN, S.L., productores y comercializadores de productos de

pasteleria.

Actuacion: recurso de casacién ante el Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, contra la sentencia

dictada por la Seccidon Novena de la Audiencia Provincial de Valencia.

Don Francisco interpuso demanda de juicio ordinario en el afio 2010 contra don Eulogio y AGUT
PAN, S.L., alegando que ambos habian iniciado, sin su consentimiento, la comercializacién del
dulce denominado “oropesinas”, aprovechdndose de la reputacién de su marca registrada
OROPESINAS, marca espaiola No0.2.209.802, concedida el 20 de septiembre de 1999 para

distinguir productos de pasteleria y confiteria (clase 30). Sefialé que dicho dulce, un pastelillo de
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almendra como principal ingrediente, habia sido creado por él junto con otro pastelero en la
década de los afios ochenta y que habia sido objeto de uso constante y publicidad en el mercado

local de Oropesa del Mar.

Asimismo, afirmé que los demandados habian registrado la marca mixta No0.2.700.916 LES
OROPESINAS DE J. AGUT, lo que, a su juicio, constituia una infraccion marcaria y un acto de
competencia desleal. Solicitd, entre otras pretensiones, la nulidad de dicha marca, el cese de su

uso, la indemnizacién de dafos y perjuicios y la publicacién de la sentencia.

Por su parte, los demandados contestaron la demanda alegando, principalmente, que el término
“oropesinas” era un signo genérico y habitual para designar un dulce tipico de la localidad de
Oropesa del Mar, constituyendo un gentilicio femenino plural con referencia geografica.
Defendieron que la imitacién era libre y que el uso del término era anterior al registro de la marca
por don Francisco. Sostuvieron que concurria una prohibicidon absoluta de registro, conforme al
articulo 5.1.d de la LM, y formularon reconvencidn, solicitando la nulidad y, subsidiariamente, la
caducidad por vulgarizacidon de la marca OROPESINAS, de acuerdo con los articulos 51.1 y 55.1.d

de la LM.

El Juzgado de lo Mercantil No. 2 de Valencia, mediante sentencia de 21 de octubre de 2011, estimé
parcialmente la demanda de don Francisco, declard la nulidad del registro de marca No.2.700. 916
LES OROPESINAS DE J. AGUT, y estimé parcialmente la demanda reconvencional formulada por
don Eulogio, declarando la caducidad de la marca No0.2.209.802, con la denominacién

“oropesinas”.

Don Francisco interpuso recurso de apelacién, que fue resuelto por la Seccién Novena de la
Audiencia Provincial de Valencia, mediante sentencia de 29 de mayo de 2012. Dicho tribunal
revoco parcialmente la sentencia de primera instancia y declaré que el demandante ostentaba un
derecho exclusivo sobre la marca OROPESINAS, desestimando la caducidad por vulgarizacién.
Consider6 que no se habia probado una vulgarizacién suficientemente generalizada v,
especialmente, que el titular habia actuado diligentemente en defensa de su marca frente a los
usos indebidos por terceros. En contraposicidn, a la decision de mantener la nulidad del registro

de marca LES OROPESINAS DE J. AGUT.

Contra esta sentencia, don Eulogio y AGUT PAN, S.L. interpusieron recurso de casacion ante el
Tribunal Supremo, alegando la infraccion del articulo 55.1.d de la Ley de Marcas, al entender que

concurrian tanto el elemento objetivo (uso del término como denominacién comun del producto)
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como el elemento subjetivo (actividad o inactividad del titular que habria propiciado la

vulgarizacién).

El Tribunal Supremo, mediante sentencia de 11 de junio de 2014, desestimo el recurso de casacién
y confirmé integramente la sentencia de la Audiencia Provincial. El Alto Tribunal reiterd que la
caducidad por vulgarizacion exige cumulativamente que el signo se haya convertido en la
designacién usual del producto y que ello sea consecuencia de la conducta activa o pasiva del
titular. En el caso concreto, quedd acreditado que el titular de la marca actud de forma diligente
para evitar la pérdida de distintividad, requiriendo a los demandados y ejercitando acciones

legales desde que tuvo conocimiento de los intentos de uso indebido.

Por tanto, el Tribunal Supremo concluyé que no concurria el requisito subjetivo de la caducidad
por vulgarizacidn, manteniéndose la proteccion registral de la marca OROPESINAS y condenando

en costas a la parte recurrente.
3.3.4. Caso Aftersun, Espafia (SAP B 378/2018)

Demandante: L'ORELAL SOCIETE ANONYME, fabricante y comercializador de productos

cosmeéticos.

Demandado: AC MARCA PERSONAL CARE S.L. (antes, LABORATORIOS GENESSE S.L.), titular
de la marca “AFTERSUN”

Actuacion: recurso de apelacion, ante la Seccion No.15 de la Audiencia Provincial de
Barcelona. Civil, contra la sentencia del Juzgado de lo Mercantil No.8 de Barcelona, que

declaré la caducidad de la marca “AFTERSUN" por vulgarizacion.

LORELAL SOCIETE ANONYME, presenté demanda en el afio 2016, en contra de LABORATORIOS
GENESSE S.L., titular de la marca espafiola No.0390096 “AFTERSUN" registrada el 30 de julio
de 1962, solicitando la declaracién de caducidad de dicha marca, alegando que el término se

ha convertido en la designacion usual para productos cosméticos para después del sol.

En su demanda, L’OREAL alegd que en Espafia el término “aftersun” se utiliza de manera
genérica para productos cosméticos utilizados después de exponerse al sol; para sustentarla,
entre otras pruebas, aporté estudios que identifican un sinnimero de productos cosméticos
comercializados en Espafia en los que aparece el término “aftersun”, para determinar
articulos corporales para después del sol; asi mismo, informes de reportajes, paginas de

periodicos y revistas, en las que se identifican dichos cosméticos con el signo AFTERSUN;
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también contraté un detective privado, quien se presentd en diferentes establecimientos

como Bodybell, Juteco, Doglas, Carrefour y el Corte Inglés:

...solicitando el producto “after sun”. En todos los casos, los dependientes ofrecian una
amplia gama de productos de distintas marcas...los dependientes no identificaban el
signo con la marca de LABORATORIOS GENESSE sino con un tipo de producto con

distintas marcas y comercializados por distintos fabricantes. (F) 5.22 SAP 378/2018)

LABORATORIOS GENESSE, al contestar la demanda, defendié la distintividad y notoriedad de
su marca AFTERSUN, alegando inversiones publicitarias y liderazgo en el mercado, «hasta el
punto de tener caracter notorio». Reclamé que el uso por L'OREAL de las expresiones
“aftersun” o “after-sun” infringia sus derechos de marca y solicitéd el cese de ese uso.
Finalmente alegaron, que los presupuestos objetivo y subjetivo no existian para caducar la

marca, solicitando desestimar la demanda.

En el analisis juridico, conforme al art. 54.b LM, que contempla la caducidad por vulgarizacion,
se analizo si el término “AFTERSUN”, se ha convertido en la designacion usual del producto
(requisito objetivo) y si ello ha ocurrido por la actividad o inactividad del titular (requisito

subjetivo).

Dentro del plenario, se probd que “aftersun” y sus variantes (“after sun”, “after-sun”), se
utilizan de forma generalizada en el mercado espafiol para designar productos cosméticos
para después del sol, tanto por fabricantes como por distribuidores y prensa. Se demostré que
la mayoria de los consumidores identifican “aftersun” como un tipo de producto, no como

una marca concreta.

Igualmente, que hubo falta de diligencia en la defensa de la marca, ya que las acciones legales
y administrativas contra el uso por terceros son recientes y poco significativas en comparacién

con el tiempo y la extensidon del uso generalizado.

Acorde al acervo probatorio y analizados los presupuestos requeridos para decretar la
caducidad por vulgarizacién, el Juzgado de lo Mercantil No.08 de Barcelona, declard que el
término “aftersun” se convirtié en un término usual para designar productos para su uso
después de tomar el sol, careciendo de caracter distintivo, decision que fue confirmada por la

Seccidon No.15 de la Audiencia Provincial de Barcelona.
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3.3.5. Caso Nachos, Colombia (Resolucién 37675 de 2015)

Demandante (accionante): Martha Cecilia Méndez Salazar, actuando mediante apoderada,

solicitante de la accién de cancelacién por vulgarizacion.

Demandado: FERRIS ENTERPRISES CORP., titular del registro marcario NACHOS (nominativa),
certificado de registro No. 129932, vigente para distinguir productos de la clase 29 de la

Clasificacion Internacional de Niza.

Actuacion: accion de cancelacion por vulgarizacion, tramitada ante la Superintendencia de
Industria y Comercio — Direcciéon de Signos Distintivos, conforme a los articulos 169 y 170 de

la Decision 486 de la Comisidon de la Comunidad Andina.

Martha Cecilia Méndez Salazar interpuso solicitud de cancelacién por vulgarizacién contra el
registro marcario NACHOS, alegando que dicha denominacion se habia convertido en un
término genérico para designar un plato de origen mexicano elaborado a base de maiz,
acompafiado de quesos, salsas, carnes y aderezos. Sostuvo que el vocablo “nachos” es
utilizado de manera universal por consumidores y comerciantes para identificar el producto
alimenticio, por lo que no podia ser apropiado en exclusividad por un empresario, dado que
ello afectaria los intereses de los consumidores, de los competidores y del mercado en
general. Para sustentar su pretension, aporté resultados de busquedas en internet, fotografias

de productos comercializados bajo dicha denominacion y un estudio de mercado.

Por su parte, FERRIS ENTERPRISES CORP. se opuso a la accidn, alegando la insuficiencia e
idoneidad deficiente de las pruebas presentadas por la accionante y sostuvo que el término
“nachos”, aunque reconocido como denominacién de un alimento tipico, no se habia
vulgarizado respecto de los productos especificos amparados por el registro, esto es, aquellos
comprendidos en la clase 29 internacional. Anadié, ademds, que no habia tolerado ni
provocado la vulgarizacidn del signo, acreditando la defensa activa de sus derechos mediante
multiples oposiciones formuladas contra solicitudes de registro que incluian el término

“nachos”.

En su analisis juridico, la Direccion de Signos Distintivos recordd que, conforme al articulo 169
de la Decision 486, la cancelacidn por vulgarizacion exige la concurrencia de tres elementos,
uso del término comun del producto o servicio por los competidores, uso generalizado por el

publico y el desconocimiento del publico sobre la procedencia empresarial, y precisé la
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diferencia entre un signo genérico al momento del registro —caso en el cual procederia la
nulidad— y la vulgarizacién sobreviniente de una marca inicialmente distintiva, que es la

hipodtesis propia de la caducidad por vulgarizacién.

«La expresion Nachos, hace referencia a un plato de origen mexicano a base de maiz que
acompafado, al gusto del comensal, de toda clase de quesos, salsas, carnes, aderezos, etc.»

(Resolucion 37675, p.8)

... el registro que pretende ser cancelado estd vigente en una clase diferente a la clase
en la que el mismo accionante alega que estdn los productos enlazados a la
vulgarizacion...no es posible declarar la cancelacion de un registro, si el producto que
identifica la expresion presuntamente vulgarizada no se encuentra dentro del rango

de productos que ampara el registro marcario. (Resolucion 37675, p. 4)

Al valorar el acervo probatorio, la SIC concluyd que la expresidon “nachos” efectivamente
designa un plato tipico mexicano a base de maiz, pero determind que dicho producto no se
encontraba dentro del ambito de proteccién del registro, toda vez que los productos
amparados corresponden a la clase 29 internacional (carnes, conservas, productos lacteos,
aceites y grasas comestibles), y que Unicamente el aceite de maiz guarda una relacion directa
con dicho cereal. Por tal razén, concluyd que no se configuraban los supuestos previstos en el
articulo 169 de la Decision 486 y, mediante Resolucion No. 37675 del 27 de julio de 2015, negd
la cancelacidn por vulgarizacién del registro marcario NACHOS, manteniendo su vigencia para

los productos de la clase 29.
3.3.6. Caso Viche del Pacifico, Colombia (Resolucién 77612 de 2018)

Autoridad competente: Superintendencia de Industria y Comercio — Direcciéon de Signos

Distintivos
Titular de la marca: VICHE DEL PACIFICO S.A.S.

Actuacion: accidon de cancelacion por vulgarizacion iniciada de oficio, conforme al articulo 169

de la Decisidon 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

La SIC inicio de oficio, el 14 de junio de 2018, una accidén de cancelacidon por vulgarizacion
respecto de la marca VICHE DEL PACIFICO (nominativa), registrada para distinguir bebidas

alcohdlicas de la clase 33 de la Clasificacion de Niza. El procedimiento concluyé mediante la
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Resolucion No. 77612 del 12 de octubre de 2018, en la cual se declard la cancelaciéon del

registro marcario.

Dentro del andlisis factico y juridico, la SIC establecié que el viche es una bebida alcohdlica
tradicional obtenida de la transformacién artesanal de la cafa de azlcar, elaborada
ancestralmente por las comunidades negras rurales riberefias y costeras de la region del
Pacifico colombiano, constituyendo un elemento cultural transmitido de generaciéon en

generacioén (Resolucién 77612 de 2018, p. 5).

A partir del abundante material probatorio recaudado de oficio y de las pruebas allegadas por
el titular, la autoridad concluyé que la expresién VICHE DEL PACIFICO se utiliza de manera
generalizada por productores, comercializadores, consumidores, medios de comunicacion y
organizaciones culturales, no como un signo distintivo de un solo origen empresarial, sino
como la denominacidn comun y necesaria para identificar el producto. En este sentido, se
acredité que el signo habia perdido su capacidad distintiva y se habia convertido en la

designacion usual del producto en el comercio.

Adicionalmente, la SIC destaco la especial proteccion constitucional y legal de las comunidades

Ill

negras y afrocolombianas del Pacifico, sefalando que el “viche” constituye un conocimiento
tradicional colectivo amparado por la Ley 70 de 1993. En este sentido, considerd que la
apropiacién exclusiva del término mediante un registro marcario resultaba incompatible con
la realidad social, cultural y econdmica de la region, en tanto el signo no pertenece a un

empresario individual, sino a toda una comunidad:

...el VICHE DEL PACIFICO es uno de esos componentes que se encuentran en cabeza de
toda la comunidad pertenecientes [sic] a la region del pacifico, por lo que la expresion
VICHE DEL PACIFICO asociada a un solo empresario, representa un signo que no se
corresponde con la realidad social, cultural y econdmica de toda una region...

(Resolucién 77612 de 2018, p.24 y 25).

Con fundamento en lo anterior, la Superintendencia determind que concurrian los elementos
objetivo y subjetivo de la vulgarizacion, al existir uso generalizado del signo como
denominacion genérica y ausencia de actuaciones eficaces del titular para evitar dicha pérdida

de distintividad. En consecuencia, resolvié cancelar el registro de la marca VICHE DEL
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PACIFICO, dejando a salvo su utilizacién como denominacién comun del producto por parte

de los miembros de la comunidad y de los operadores del mercado.

3.3.6.1. Comentario critico: sobre la improcedencia inicial del registro de la marca VICHE DEL

PACIFICO

Si bien la decisién de la Superintendencia de Industria y Comercio de cancelar el registro de la
marca VICHE DEL PACIFICO por vulgarizacion resulta juridicamente acertada, la doctrina ha
puesto de relieve que el verdadero problema del caso no radicaba en la pérdida sobrevenida
de distintividad del signo, sino en que el registro nunca debié concederse desde un inicio. En
este sentido, Rochel (2021) sostiene que la SIC pudo —y debiéo— haber aplicado las causales
de irregistrabilidad previstas en la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina al
momento del examen del signo solicitado, evitando asi la necesidad de acudir posteriormente

a una accion de cancelacidn por vulgarizacion.

En efecto, del analisis probatorio realizado por la propia autoridad administrativa se
desprende que, con anterioridad al registro, la expresidn viche —y particularmente Viche del
Pacifico— ya era utilizada de manera generalizada para designar una bebida artesanal
ancestral, conocida y producida por las comunidades negras y afrocolombianas del Pacifico
colombiano. Tal circunstancia permite afirmar que el signo carecia de aptitud distintiva desde
su origen, configurandose una causal absoluta de irregistrabilidad por tratarse de la
denominacién comun y necesaria del producto, como lo destaca la autora al sefialar que la SIC

no valord adecuadamente el uso previo, extendido y culturalmente arraigado del término.

Desde esta perspectiva, la vulgarizacion constatada por la SIC no fue un fendmeno
sobrevenido derivado del uso posterior del signo en el mercado, sino la manifestacion de una
situacidn preexistente, que la autoridad pudo identificar si hubiese realizado un examen mas
riguroso del contexto social y cultural del signo solicitado. Por ello, aunque la cancelacion por
vulgarizacion permitié restablecer el equilibrio entre el interés general, el mercado y la

proteccion de los saberes ancestrales, la actuacion de la SIC fue tardia.

En consecuencia, el caso Viche del Pacifico no solo constituye un precedente relevante en
materia de vulgarizacion marcaria, sino también un llamado de atencidén sobre el deber
reforzado de examen que recae sobre las oficinas de marcas cuando se enfrentan a signos que

involucran conocimientos tradicionales, identidad cultural y derechos de comunidades
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étnicas, ambitos en los cuales el derecho de marcas no puede operar de manera aislada ni

descontextualizada del entorno social.
3.3.7. Andlisis de la jurisprudencia

El andlisis de la jurisprudencia nacional e internacional permite identificar criterios reiterados
que delimitan cuando un signo pierde su capacidad distintiva y, por ende, su aptitud para
cumplir la funcién esencial de la marca. En todas las decisiones examinadas, el punto de
partida comun es la concepcién de la marca como un instrumento destinado a garantizar al
consumidor o usuario final la identidad del origen empresarial del producto o servicio,
permitiéndole distinguirlo de otros con distinta procedencia. Cuando el signo deja de cumplir
esta funcién identificadora y pasa a designar el producto en si mismo, se produce una ruptura

del vinculo distintivo que justifica su proteccién marcaria.

El primer elemento estructural considerado por la jurisprudencia al analizar la vulgarizacién,
es de caracter objetivo, al constatar que el signo se ha convertido en la designacién habitual
o genérica del producto o servicio en el mercado relevante. No se exige que el signo sea el
Unico término existente, sino que su uso genérico sea predominante y socialmente
reconocido, como en el caso de AFTERSUN, en el que se acreditd un uso comun del término
para designar productos cosméticos posteriores a la exposicion solar. Adicional, un punto de
convergencia doctrinal es la amplitud de los medios de prueba aceptados para acreditar esta
causal de caducidad. Entre ellos destacan las encuestas a consumidores, los estudios de
mercado, uso del término en publicidad y etiquetado de terceros, presencia del signo en
medios de comunicacidén, y pruebas empiricas del comportamiento real del mercado, como
las actuaciones simuladas de compra realizadas en el mismo proceso. De esta forma, la
vulgarizacion se construye como un fendmeno factico que debe ser probado de manera
objetiva y contextualizada. Ahora, el sector pertinente para la realizacion de estas pruebas
sera el consumidor medio del producto, que esta informado, es razonablemente atento, y es
el destinatario Ultimo de la funcidn distintiva de la marca. No obstante, el Tribunal admitid
gue, dependiendo de la estructura del mercado, puede resultar pertinente valorar también la
percepcion de los profesionales de la comercializacidn, en la medida en que estos influyan de
manera significativa en la orientaciéon de la demanda. Este criterio ha sido recogido
implicitamente en los casos espafioles, donde las declaraciones de dependientes y

distribuidores se valoran en conexion directa con la experiencia del consumidor medio. Siendo
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determinada la vulgarizacién en la percepcién real del mercado y no desde una perspectiva

puramente técnica o empresarial.

El segundo elemento, el presupuesto subjetivo, exige verificar si la pérdida de distintividad es
atribuible a la actividad o inactividad del titular de la marca. La jurisprudencia reprocha la falta
de diligencia, con acciones tardias, esporadicas o meramente simbdlicas, y valora
positivamente la reaccidon temprana, coherente y sostenida en defensa del signo. Asi, en
OROPESINAS, la rapida actuacién del titular, en cuestién de requerimientos y acciones desde
que detecta los usos indebidos, llevd a negar la caducidad por vulgarizacion, al faltar este
presupuesto exigido por la norma. En contraposicién a BIO, al estimar que el liderazgo de
mercado del titular contribuyd a que el término se popularizara sin una estrategia eficaz de
preservacion de su caracter marcario. No basta con acreditar alguna actuacion; la practica
exige que la defensa sea oportuna (temprana), intensa (proporcionada al grado de difusion

del término) y sostenida (no episddica).

En todo caso, la caducidad por vulgarizacidn no opera en abstracto; se analiza en relacion con
los productos o servicios concretos amparados por el registro. NACHOS ilustra este punto: aun
reconociendo el uso genérico de “nachos” para determinados alimentos, la SIC negd la
cancelacion por falta de correspondencia entre el producto vulgarizado y la cobertura registral
de la clase 29, reafirmando el principio de especialidad como limite del examen. Asimismo, la
vulgarizacidon opera como un mecanismo correctivo que impide la privatizacidon de términos
necesarios para la comunicacion del mercado. Cuando, ademas, el signo estd intimamente
vinculado con la identidad cultural y los conocimientos ancestrales de una comunidad—como
en Viche del Pacifico—, el limite adquiere una dimensidon constitucional y axioldgica, al
pertenecer el término en el dominio comun cultural y su monopolizacién es incompatible con

el sistema marcario y con la proteccion de la diversidad étnica y cultural.

Este cuerpo jurisprudencial revela que la vulgarizacidn no sanciona el éxito comercial del
titular, pero la experiencia comparada muestra que el éxito puede acelerar la generalizacion
del término si no va acompanado de una gestion activa del lenguaje. La notoriedad, por si sola,
no blinda frente a la vulgarizacidn; se requieren politicas de uso, control y vigilancia. Para
ilustrar cdmo determinados signos pasan de identificar un origen empresarial a designar el

producto, se presenta la siguiente tabla:
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Tabla 1. Marca vs. producto que adopta la marca como término usual

Marca (Pais) Producto que adopta la marca como término usual
BOSTONGURKA (Suecia) Tipo de pepinillo en vinagre

BIO (Espania) Denominacidon comun de yogur con bifidus activo
OROPESINAS (Espafia) Dulce tipico de la localidad de Oropesa del Mar
AFTERSUN (Espaia) Productos cosméticos para después de la exposicidn solar
NACHOS (Colombia) Plato tipico mexicano a base de maiz

) Bebida alcohdlica tradicional elaborada artesanalmente por
VICHE DEL PACIFICO (Colombia)
comunidades negras del Pacifico colombiano.

Fuente: elaboracidn propia.
3.4. Lavaloracién de la marcay su implicacion econdmica para el titular

Desde mediados de la década de 1980, la marca se ha consolidado como uno de los activos
intangibles mas relevantes del patrimonio empresarial, particularmente por su capacidad para
incidir en la mejora de los estados financieros (GARCIA RODRIGUEZ 2000). En el marco de la
economia contempordnea, caracterizada por altos niveles de competitividad y por la creciente
diferenciacién simbdlica de bienes y servicios, la marca ha superado su funcion meramente

distintiva para convertirse en un verdadero generador de valor econdmico.

En este sentido, el signo marcario concentra elementos fundamentales como la reputacidn
corporativa, la confianza del consumidor, el posicionamiento en el mercado y las expectativas
de calidad asociadas a los productos o servicios. Estas caracteristicas explican que la marca
sea objeto de diversas operaciones econémicas y juridicas, tales como compraventa, licencias,
franquicias, embargos o su utilizacién como garantia financiera, lo cual evidencia su condicion

de activo econdmico medible y transferible (GALTIER 2025).

Esta concepcidon permite afirmar que la marca no constituye un elemento accesorio dentro de
la empresa, sino uno de los pilares esenciales sobre los cuales se construye su valor global. En
el ambito financiero, Garcia Rodriguez (2000) sefiala que, en numerosos procesos de fusiones

y adquisiciones, el principal interés de las partes no recae en los activos tangibles, sino en las
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marcas, en tanto representan una porcidén sustancial del capital empresarial, aun cuando
dicho valor no siempre se encuentre adecuadamente reflejado en los estados contables

tradicionales.

La valoracion de la marca tiene como objetivo cuantificar, en términos econdmicos, el valor
de los beneficios presentes y futuros que se derivan del ejercicio exclusivo del derecho
conferido por su registro y uso legitimo en el mercado. Sin embargo, la ausencia de un criterio
uniforme y la coexistencia de diversos métodos de valoracion generan dificultades tanto en la
estimacion econdmica del signo distintivo como en la comparacidn entre empresas titulares

de marcas similares.

Esta problematica se ve agravada por la complejidad que supone disociar la marca de otros
activos intangibles dentro de los estados financieros de la empresa, ya que el signo distintivo
no constituye un elemento aislado, sino el resultado de un proceso progresivo de creacion y
consolidacion vinculado al desarrollo empresarial. En efecto, el valor marcario se construye a
lo largo del tiempo mediante la acumulacion de conocimiento, experiencia comunicacional y
reputacién, elementos que dependen de factores humanos, territoriales y estratégicos, tales
como las personas involucradas en su concepcion, el contexto en el que surge, asi como las
politicas publicitarias, comerciales y de distribucion implementadas para posicionarla frente a

los consumidores (GARCIA RODRIGUEZ 2000).

Si bien no existe un método uniforme para la valoracién de las marcas, en el articulo La
valoracion financiera de las marcas: una revision de los principales métodos utilizados, de
Maria José Garcia Rodriguez, docente de la Universidad de Vigo, expone un catdlogo de
metodologias aplicables. De dicho analisis se concluye que el método del valor de mercado,
que determina el valor del signo distintivo a partir de la comparacidon con marcas similares
segun su participacion en el mercado, grado de difusion y posicion competitiva, suele aplicarse
principalmente a marcas reconocidas, en la medida en que se apoya en transacciones
efectivas realizadas dentro del sector. Por su parte, el método basado en el precio de las
acciones resulta idoneo para empresas que cotizan en bolsa y poseen marcas dominantes, al
permitir estimar el valor de los activos intangibles, mediante la diferencia entre el valor de
mercado de la empresa —calculado a partir del precio y nimero de sus acciones—, y el valor
de sus activos tangibles. En cambio, para compaiiias con una orientacidn estratégica de largo

plazo, el método de la contabilidad de momentos adquiere especial relevancia, toda vez que
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valora la marca a partir del comportamiento dinamico de sus ventas en el tiempo,
considerando no solo su volumen, sino también la velocidad e intensidad de su evolucion. En
ultimo término, cuando el interés radica en determinar la posibilidad y el alcance de una
eventual extensidn marcaria, el método de valoracion del analisis conjunto permite estimar el
valor de la marca en funcién de su capacidad para trasladarse a nuevas categorias de
productos o servicios, aprovechando su reputacién en el mercado. Este método evalua
conjuntamente la utilidad derivada de los atributos fisicos del producto, la utilidad atribuible
al nombre de la marca y aquella resultante de la interaccion entre ambos, concluyendo que,
cuando el valor marcario depende estrechamente de atributos especificos de una categoria,
su capacidad de extensidn serd limitada; mientras que, en caso contrario, presentara un

mayor potencial de expansion.

Ahora bien, mas alla de la diversidad de métodos existentes, la relevancia y pertinencia de
cada uno de ellos no puede analizarse de manera desarticulada. Por el contrario, la eleccién
del método de valoracién de la marca debe atender necesariamente a la finalidad para la cual
se realiza dicha valoracion y al sujeto a quien va dirigida, ya sea el titular marcario, potenciales
inversionistas, licenciatarios, autoridades administrativas o terceros interesados. En efecto,
no se valora una marca con el mismo enfoque cuando se persigue una estrategia de
explotacién econdmica, una operacion de fusidn o adquisicion, un proceso de licenciamiento,
o la determinacién de su valor en un contexto contable o litigioso. En este sentido, la adecuada
seleccion del método exige identificar y ponderar los distintos factores que inciden en la
generacién y sostenibilidad del valor marcario, cominmente denominados Brand Value
Drivers, entendidos como los parametros que influyen en el valor de la marca, los cuales
permiten comprender de manera integral los elementos que fortalecen o debilitan el valor

econdmico de la marca en el mercado.

Debe recordarse que la valoracion de las marcas resulta util en la medida en que permite
identificar y cuantificar el valor econdmico que estas generan para su titular. Con el fin de
lograr una estimacion adecuada y reducir el uso de factores subjetivos, dicho proceso se apoya
en el analisis de determinados diferenciales, tales como la rentabilidad, el crecimiento de los
flujos y los distintos tipos de riesgo, permitiendo distinguir el valor atribuible especificamente

a la marca frente al flujo generado por un producto genérico (FERNANDEZ 2007). En este
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contexto, la valoracion se estructura a partir del examen de los denominados impulsores del

valor de la marca:

1. Expectativas de rentabilidad diferencial: este pardmetro hace referencia a la capacidad de
la marca para generar margenes de rentabilidad superiores en comparacién con marcas
genéricas o competidoras. No se trata de la rentabilidad absoluta del negocio, sino de aquella
gue resulta atribuible especificamente a la marca. La fortaleza competitiva, el
posicionamiento distintivo, la percepcién de valor por parte del consumidor y la eficiencia
derivada del reconocimiento marcario constituyen los principales elementos que permiten un
desempeiio econdmico superior. Asimismo, la utilizacion de canales de distribucidon
preferentes, el establecimiento de relaciones contractuales estables y el desarrollo de
capacidades organizativas vinculadas a la gestion de la marca generan un efecto multiplicador
sobre la rentabilidad. A ello se suma la proteccidn juridica de la marca, mediante su registro y
el ejercicio de los derechos de propiedad industrial, la cual contribuye a limitar la imitacién y
a preservar la exclusividad del signo, asegurando la apropiacién de los beneficios econdmicos

generados y reforzando la sostenibilidad de la rentabilidad diferencial en el tiempo.

2. Expectativas de crecimiento diferencial: este driver evalla la capacidad de la marca para
impulsar tasas de crecimiento superiores a las del mercado o del sector en el que opera. En
particular, se analiza la solidez de la relacion marca—cliente, en la medida en que esta facilita
la repeticién de compra, la venta cruzada (cross-selling), la venta incremental (up-selling) y la
adopcion de extensiones de marca. Dichas relaciones constituyen una base fundamental para
el crecimiento futuro, al permitir una expansidon mas eficiente y sostenible de los flujos de
ingresos. Las marcas fuertes, ademas, tienden a crear barreras que dificultan la entrada de
nuevos competidores, derivadas de los altos costos de posicionamiento, el reconocimiento
previo por parte del consumidory la existencia de una fidelizacidon consolidada. Estas barreras
no solo protegen las oportunidades de crecimiento, sino que incrementan el atractivo
estratégico de la empresa, favoreciendo procesos de adquisicion, integracion de portafolios y
expansion hacia nuevos mercados. En este contexto, la marca puede asumir un rol de
liderazgo, influir en los estdndares del sector y acceder de manera preferencial a nuevas
oportunidades de negocio, lo que se traduce en mayores posibilidades de expansion, vy el

desarrollo tecnoldgico amplia las opciones estratégicas futuras de la marca, al incorporar

43



Laura Carolina Barriga Montes
Vulgarizacion: una causal de caducidad y cancelacion poco explorada

mayor flexibilidad y capacidad de adaptacion frente a los cambios del entorno, incrementando

asi su valor econémico.

3. Riesgo operativo diferencial: este impulsor analiza la medida en que la marca contribuye a
reducir o, en su caso, incrementar el riesgo operativo del negocio. En este ambito adquieren
relevancia los cambios regulatorios y normativos, los cuales pueden afectar el uso del signo
marcario, las condiciones de comercializacion de los productos o servicios y la estructura de
costos de la empresa. Las marcas que cuentan con una adecuada proteccion juridica y una
gestidn estratégica flexible suelen enfrentar menores niveles de riesgo operativo. Cuando la
marca goza de un reconocimiento internacional, puede diversificar los riesgos geograficos,
reduciendo la dependencia de un Unico mercado, el cual contribuye a la estabilidad de los
flujos de caja. Adicionalmente, la percepcién de la marca en los mercados financieros influye
de manera directa en el costo de capital, en la confianza de los inversionistas y en la estabilidad
del valor empresarial. Una marca sdlida facilita el acceso a mejores condiciones de crédito, a
financiacion a menor costo y a un mayor respaldo por parte de los inversionistas, lo que

repercute favorablemente en el desempefio operativo global de la empresa.

4. Riesgo financiero diferencial: este driver evalla la capacidad de la marca para mitigar los
riesgos financieros de la empresa, particularmente en lo relativo a la generacidn de ingresos
recurrentes y a la conversion de la fortaleza marcaria en flujos de caja estables y previsibles.
En este sentido, las marcas de mayor tamafio y consolidacién suelen resistir mejor los periodos
de crisis, acceder con mayor facilidad a economias de escala y mantener una mayor
estabilidad financiera. A ello se suma la implementacion de politicas adecuadas de gestion y
de buen gobierno corporativo, orientadas a proteger el valor de la marca frente a
contingencias econdmicas, financieras o reputacionales. Estas practicas contribuyen a reforzar
la confianza del mercado y a preservar el valor de la marca como activo estratégico dentro del

patrimonio empresarial.

La valoracion de la marca a partir del analisis de estos parametros permite su comparacion
con otras marcas del sector y con el desempefio histérico de la propia empresa. En este
sentido, pone de relieve que un sistema de valoracidn bien disefiado transforma a la marca
en un activo gestionable, alineado con los objetivos financieros y estratégicos de la
organizacién, contribuyendo a generar y mantener «una estrategia coherente a lo largo del

tiempo y a asignar los recursos de marketing de modo consistente» (FERNANDEZ 2007, p.24)
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Por lo tanto, se refuerza la necesidad de promover el conocimiento y la capacitacion en torno
al fendmeno de la vulgarizacion marcaria, en la medida en que esta puede acarrear
significativas pérdidas econdmicas para el titular y para la empresa, afectando de manera
directa el valor de uno de sus principales activos intangibles. En este contexto, la seguridad
juridica derivada del derecho marcario se configura como un elemento indispensable para

preservar y maximizar el valor econdmico de la marca.

Cuando una marca se vulgariza y, como consecuencia, es cancelado su registro, la exclusividad
que la caracteriza desaparece, eliminandose la base juridica sobre la cual se construye su valor
econdmico. El signo pasa entonces al dominio publico, permitiendo su libre utilizacion por
parte de competidores. Desde una perspectiva econémica, ello implica que el titular pierde la
inversién acumulada en posicionamiento, publicidad y reputacion, asi como la posibilidad de

seguir explotando la marca de manera exclusiva.

Tanto en el corto como en el largo plazo, la pérdida del derecho marcario genera perjuicios
econdmicos relevantes, entre los que se incluyen la imposibilidad de justificar precios
superiores frente a productos genéricos o marcas competidoras; la reduccion de ingresos
futuros, al desaparecer los flujos de caja atribuibles al uso exclusivo de la marca; y la
inviabilidad de operaciones de licenciamiento o franquicia, dado que, al no existir un derecho
exclusivo, la marca deja de ser objeto de contratos de explotacion. Estas consecuencias se
traducen, ademas, en una disminucién del valor total de la empresa, ya que la pérdida de uno
de sus principales activos intangibles afecta negativamente la valoracion global de la

organizacion.

Elimpacto de la vulgarizaciédn marcaria no se limita a los ingresos comerciales, sino que alcanza
la estructura financiera de la empresa. La pérdida del valor de la marca reduce la capacidad
de endeudamiento y debilita la posicién de la empresa frente a inversionistas y entidades
financieras, en la medida en que una marca consolidada puede servir como garantia financiera
y fortalecer la confianza del mercado (GARCIA RODRIGUEZ 2000). A ello se suman
consecuencias indirectas, como la pérdida de confianza del consumidor, la dilucién del
posicionamiento alcanzado y el debilitamiento de la ventaja competitiva frente a los

competidores.

Los documentos analizados permiten concluir que la proteccion juridica y la gestion adecuada

de la marca constituyen condiciones indispensables para la conservacion de su valor
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econémico. La pérdida del registro, ya sea por vulgarizacién u otras causas, implica la
destruccién de un activo que ha requerido importantes inversiones en marketing, publicidad
y posicionamiento. En este sentido, la proteccidn de la marca no responde Unicamente a una
exigencia legal, sino que representa una decision econdmica racional, orientada a preservar

el patrimonio empresarial y a garantizar la sostenibilidad financiera de la organizacidn.

Estas consecuencias econdmicas derivadas de la pérdida de distintividad de una marca no se
limitan a un plano meramente tedrico, sino que pueden observarse de manera concreta en la
valoracion de las principales marcas del mercado. En este sentido, los informes elaborados
por BRAND FINANCE, consultora internacional especializada en la valoracion financiera de
marcas conforme a los estandares internacionales ISO 10668 e ISO 20671, constituyen una
referencia técnica relevante para dimensionar el impacto real que la gestidon del activo
marcario tiene sobre el valor patrimonial de las empresas. En particular, las cifras
correspondientes al afio 2025, derivadas de dichos estudios, permiten evidenciar como la
fortaleza, la proteccién juridica y la adecuada administracion de la marca inciden de manera

directa en su valoracién econdmica y, por extensién, en el valor global de |la organizacion.

Tabla 2. Marcas espainolas mas valiosas del afio 2025

Porcentaje referente al

Posicion Marca Valor de marca
2024

1 Santander €19.600 millones Incremento del 11%
2 Zara €16.200 millones Incremento del 7%
3 BBVA €8.300 millones Incremento del 23%
4 Movistar €7.700 millones Incremento del 8%
5 CaixaBank €6.400 millones Incremento del 20%
6 Mercadona €5.900 millones Incremento del 8%
7 Iberdrola €5.200 millones Incremento del 5%
8 MAPFRE €4.200 millones Incremento del 11%
9 Repsol €4.000 millones Reduccién del 2%
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10 El Corte Inglés €3.700 millones Reduccién del 5%

Fuente: Brand Finance Espafia 100 2025.
3.5. Intervencion institucional para evitar la caducidad por vulgarizacién

Con fundamento en lo estudiado hasta este momento, se considera necesario para este
trabajo académico plantear propuestas que promuevan una mayor articulacién de la
institucionalidad en la cooperacién y asistencia a los titulares de marcas. Dichas propuestas
buscan evitar que la marca, en tanto activo intangible esencial, se vea afectada por la causal
de caducidad por vulgarizacion, lo cual conllevaria su ingreso al dominio publico y la
consecuente pérdida de proteccidon marcaria. En atencién a ello, se formulan las siguientes

propuestas:
3.5.1. Manual informativo sobre la vulgarizacién marcaria

Tomando como referencia los diversos manuales informativos y guias practicas elaborados
por la Oficina Espanola, se propone la creacién de un manual especifico sobre la vulgarizacion
marcaria, orientado principalmente a los titulares de derechos, sin perjuicio de su utilidad para
profesionales del derecho, operadores econdmicos y autoridades administrativas. El objetivo
de este instrumento seria concienciar y orientar sobre los riesgos asociados a la pérdida de
distintividad del signo, asi como sobre las practicas idoneas para su prevencion y gestién a lo

largo del ciclo de vida de la marca.

Este manual se concebiria como una herramienta de caracter pedagdgico y preventivo,
destinado a complementar el marco normativo vigente y a fomentar una cultura de uso

responsable de los signos distintivos. Para ello, se propone la siguiente estructura:

a. Concepto de vulgarizacion: el documento deberia iniciar con una exposicion clara y
accesible del concepto de vulgarizacidn marcaria, explicando su naturaleza como proceso
progresivo de pérdida del caracter distintivo y su diferencia respecto de otras causas de
caducidad. Esta seccidn permitiria contextualizar el fendmeno desde una perspectiva juridica
y funcional, subrayando su caracter colectivo y su vinculacion con las dindmicas del mercado

y del lenguaje.

b. Normativa relativa a la caducidad por uso comun del término: a continuacion, se abordaria

el marco normativo aplicable, con especial atencién a las disposiciones que regulan la
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caducidad de la marca por haberse convertido en designacién usual del producto o servicio.
Esta seccion deberia presentar de manera sistematica los presupuestos legales exigidos,
incorporando referencias a la normativa nacional y, en su caso, a los instrumentos de

armonizacion supranacional, asi como a los criterios jurisprudenciales mas relevantes.

c. Causas habituales de vulgarizacidon: el manual incluiria un analisis de las causas mas
frecuentes que conducen a la vulgarizacion, tales como estrategias publicitarias inadecuadas,
uso descriptivo del signo por parte del propio titular, ausencia de control sobre distribuidores
y comerciantes, o utilizacién generalizada del término por competidores y consumidores. Este
apartado permitiria identificar patrones de riesgo recurrentes y ofrecer ejemplos ilustrativos

que faciliten su comprension practica.

d. Mecanismos de preservacion por parte del titular: en este apartado se desarrollarian las
buenas practicas que el titular puede adoptar desde una perspectiva empresarial y
comunicacional, incluyendo estrategias de marketing, uso correcto de la marca en la
publicidad, disefio de empaques, y pautas de comunicacion dirigidas al consumidor. El énfasis
estaria puesto en la necesidad de una gestidn activa y coherente del signo para reforzar su

funcion distintiva.

e. Mecanismos de preservacion juridica: de manera complementaria, el manual deberia
exponer los instrumentos juridicos disponibles para la defensa de la marca, tales como el
ejercicio del ius prohibendi, la oposicidn a usos indebidos y las acciones frente a infracciones
o practicas desleales. Esta seccién permitiria aclarar el alcance y las limitaciones de dichas

herramientas, evitando una concepcion exclusivamente reactiva de la proteccidn marcaria.

f. Pruebas pertinentes para la defensa del titular: al finalizar, se incluiria una seccién dedicada
a las pruebas relevantes en caso de controversia legal por vulgarizacién, orientada a informar
al titular sobre los medios probatorios que suelen valorarse en sede administrativa o judicial.
Ello contribuiria a una mejor preparacién frente a eventuales procedimientos y a una

comprension mas realista de las exigencias probatorias asociadas a esta causal de caducidad.

La elaboracion de un manual de estas caracteristicas permitiria reforzar la prevencién de la
vulgarizacion, equilibrar las cargas impuestas al titular y promover una actuacién mas
coordinada entre los distintos actores del sistema marcario, consolidando asi la seguridad

juridica y la correcta funcién de las marcas en el mercado.
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3.5.2. Prueba del riesgo de vulgarizacién marcaria

Para la identificaciéon y acreditacion del riesgo de vulgarizacion de una marca, resulta
pertinente acudir al andlisis del procedimiento de prueba de uso, consolidado en el sistema
marcario. Este mecanismo ofreceria criterios relevantes para evaluar la vigencia del derecho,
el alcance del caracter distintivo y la percepcion del signo en el mercado, elementos

relacionados con el fendmeno de la vulgarizacion.

La prueba de uso permite a los nuevos solicitantes neutralizar la eficacia de derechos
marcarios anteriores que, aun estando registrados, no se encuentren activos en el trafico
econdmico. Este mecanismo exige al titular de la marca anterior, cuando formula oposicién,
acreditar el uso efectivo y real de su signo, evitando asi que el registro se convierta en un
derecho meramente defensivo. En el ordenamiento espafiol, este procedimiento se encuentra
reglamentado en el Real Decreto 687/2002, de 12 de julio, concretamente en sus articulos 21

bisy 22.

La activacion de la prueba de uso corresponde al solicitante del nuevo signo distintivo, quien
puede instarla cuando se presenta una oposicion basada en una marca anterior. No obstante,
dicha exigencia no resulta procedente si la marca oponente lleva registrada menos de cinco
afios, dado que el legislador concede a su titular un plazo de gracia para iniciar la explotacion
del signo sin riesgo de sancion alguna. En efecto, conforme al articulo 39 de la LM, solo
transcurrido dicho periodo sin uso efectivo puede activarse el reproche juridico
correspondiente, pues antes de ese término el titular no incurre en causa de caducidad. Es
importante precisar que, en el marco del procedimiento de oposicién, la OEPM debe
mantener una posicion estrictamente imparcial. En consecuencia, no le corresponde
comprobar de oficio si la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo, ni asesorar al
solicitante sobre la conveniencia de instar la prueba de uso. Esta carga procesal recae
integramente en las partes, lo que refuerza el caracter dispositivo del procedimiento y la

necesidad de una actuacion diligente por parte de quienes intervienen en él.

A partir de esta légica, se propone, como medida complementaria al sistema actual de
proteccidon marcaria, la creaciéon de una prueba especifica de determinacion del riesgo de
vulgarizacion marcaria, inspirada en la funcionalidad y légica de la prueba de uso efectivo,

pero orientada a un enfoque preventivo y prospectivo, mas que sancionatorio.
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Dicha evaluacién podria ser ofrecida por la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas (OEPM),
bien en el marco del procedimiento de renovacion del registro marcario, o bien a simple
solicitud del titular del derecho, previa cumplimentaciéon de un formulario estructurado y
orientado a identificar la concurrencia de determinados indicadores objetivos de riesgo de

pérdida de distintividad.

Esta herramienta tendria un caracter meramente informativo y preventivo, sin efectos
automaticos sobre la vigencia del derecho exclusivo, y estaria sujeta al pago de una tasa
administrativa adicional, en atencién a la actividad técnica desplegada por la Oficina. Su
finalidad principal seria alertar tempranamente al titular acerca de posibles procesos de
debilitamiento del caracter distintivo del signo y fomentar una gestion activa, diligente y
consciente de la marca, antes de que el fendmeno de la vulgarizacién se consolide y devenga

juridicamente irreversible.

Desde una perspectiva de seguridad juridica, resulta imprescindible un pronunciamiento
expreso del legislador, que reconozca normativamente este instrumento y delimite su
alcance, naturaleza y efectos, integrandolo en el sistema marcario con un enfoque preventivo
de mantenimiento del caracter distintivo de la marca en riesgo de vulgarizacion. Solo a partir
de dicha habilitacién normativa podria desarrollarse el procedimiento administrativo
correspondiente, el cual deberia estructurarse, al menos, en torno a los siguientes elementos

esenciales:
3.5.2.1. Definicionesy conceptos clave

El procedimiento deberia iniciarse con la delimitacidn conceptual, cumpliendo una funcion
claramente pedagédgica y armonizadora, reduciendo errores interpretativos y estableciendo

un marco comun de referencia. En particular, seria necesario incluir:

a) Una definicion precisa de la vulgarizacién marcaria, como fendémeno de pérdida del
caracter distintivo, derivado de la percepcién del signo por el publico relevante, como
denominacion genérica del producto o servicio.

b) La explicaciéon de la wvulgarizacion como causal de caducidad, destacando su
fundamento en la ruptura de la funcién esencial de la marca.

c) La identificacion de practicas linglisticas o comerciales que aceleran el proceso de

vulgarizacion.
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3.5.2.2. Alcance del procedimiento

El alcance del procedimiento deberia definirse con especial claridad para evitar expectativas

erréneas por parte del solicitante, e incumplimientos involuntarios de la OEPM.

En primer lugar, se sugiere que esta prueba sea ofrecida preferentemente en el momento de
la renovacion del registro, sin perjuicio de que pueda solicitarse de manera autéonoma en
cualquier fase de la vida de la marca. La legitimacidn activa deberia limitarse al titular registral

o a su derechohabiente debidamente autorizado, excluyendo expresamente a terceros.
En segundo lugar, el procedimiento tendria que delimitarse con precisién:

a) El objeto del analisis, que no seria la declaracion de vulgarizacidn, sino la identificacion
de un riesgo potencial, atendiendo a criterios objetivos.

b) Lainformacién que debe aportar el titular, que podria incluir, a modo ejemplificativo:

e Estudios de percepcidn del consumidor o encuestas de mercado.

e Ejemplos de uso del signo en publicidad, etiquetado y comunicaciones comerciales.

e Evidencia de usos genéricos detectados en medios, redes sociales o canales de
distribucidn.

e Manuales de marca, directrices internas o campanfas educativas implementadas.

c) Las areas técnicas de la OEPM involucradas, como unidades de examen, analisis de
mercado o documentacién, asi como la naturaleza del analisis efectuado, que podria
basarse en:

e Revisiéon documental.
e Analisis linglistico y semantico.

e Evaluacion de practicas comerciales habituales en el sector.

El resultado del procedimiento deberia expresarse en un informe motivado, con conclusiones
orientativas y recomendaciones, evitando cualquier formulacién que pueda interpretarse

como una decisién administrativa con efectos constitutivos o declarativos.
3.5.2.3. Alcance del procedimiento

Se tendria que prever criterios objetivos y estdndares formales que aseguren la

homogeneidad y trazabilidad de las evaluaciones.

En particular, deberia establecerse:
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a) Un plazo determinado para la presentacion de la documentacidn requerida.
b) Los formatos y soportes aceptados por la OEPM.
c) Los criterios minimos de calidad y representatividad de los estudios aportados.
d) Lasreglas relativas a:
e (Qué informacion se documenta?
e (Como se documenta?
e (Ddnde se archiva?

e ¢(Durante cuanto tiempo se conserva?

Este sistema permitiria garantizar la consistencia técnica del procedimiento y facilitar

eventuales revisiones o consultas posteriores.
3.5.2.4. Difusién y capacitacién

A diferencia de la prueba de uso efectivo —en la que la OEPM debe mantener una posicion
estrictamente neutral—, en este caso la Oficina deberia asumir un rol activo de promocion y

difusion del instrumento.

Ello implicaria, por un lado, el desarrollo de un formulario preliminar de autoevaluacion, que
permita al titular identificar, de manerainicial, si concurren indicios suficientes que justifiquen
la realizacion de la prueba. Por otro lado, la OEPM deberia llevar a cabo acciones de
divulgacidn y capacitacion, dirigidas a concienciar sobre el riesgo de vulgarizacion y el valor

preventivo de esta herramienta.

Finalmente, la realizacién voluntaria de esta prueba podria configurarse como un indicio de
conducta diligente del titular, susceptible de ser valorado como elemento probatorio en un
eventual procedimiento de caducidad por vulgarizacién, sin que ello implique una presuncién

automatica ni una inversion de la carga de la prueba.
3.5.3. Trabajo mancomunado con las agremiaciones de publicidad

Una de las estrategias mas eficaces para la prevencién de la vulgarizacién marcaria consiste
en promover un trabajo coordinado entre las autoridades de propiedad industrial y las
agremiaciones del sector publicitario, dado el papel determinante que desempefian las
practicas comunicacionales en la construccion, difusion y percepcion social de las marcas. La
publicidad no solo actua como vehiculo de posicionamiento comercial, sino que influye

directamente en la forma en que los consumidores incorporan los signos distintivos en su
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lenguaje cotidiano, pudiendo contribuir tanto a la consolidacidén de su caracter distintivo como

a su progresiva genericidad.

Desde esta perspectiva, resulta pertinente impulsar programas de capacitacidon preventiva
dirigidos a agencias de publicidad, creativos, responsables de marketing y comunicacién
corporativa, orientados a sensibilizarlos sobre los riesgos juridicos asociados al uso
inadecuado de las marcas. En numerosos supuestos de vulgarizacion, la pérdida de
distintividad no se origina en una conducta dolosa, sino en estrategias publicitarias que
priorizan el impacto comercial inmediato, promoviendo el uso del signo como denominacion
del producto o resaltandolo como una caracteristica genérica del mismo. La formacién

especializada permitiria corregir estas practicas antes de que produzcan efectos irreversibles.

El trabajo mancomunado con las agremiaciones del sector presenta ventajas relevantes desde
el punto de vista institucional. En primer lugar, dichas organizaciones cuentan con capacidad
de autorregulacién y difusion, lo que facilita la implementacion homogénea de buenas
practicas dentro del sector. En segundo lugar, la colaboraciéon con entidades representativas
refuerza la legitimidad de las medidas preventivas, al percibirse no como una imposicion
sancionadora del Estado, sino como una estrategia cooperativa orientada a la sostenibilidad

del sistema marcario.

Las capacitaciones preventivas podrian estructurarse en torno a contenidos especificos, tales

como:

e Lafuncién juridica y econdmica de la marca;

e Ladiferencia entre uso distintivo y uso genérico del signo;

e Los errores publicitarios que incrementan el riesgo de vulgarizacién;

e Criterios jurisprudenciales relevantes sobre conducta «vulgarizadora» del titular; y

e Pautas de comunicacién comercial compatibles con la preservacién del caracter

distintivo.

De este modo, se favoreceria una alineacién entre los objetivos creativos del marketing y las

exigencias juridicas del derecho marcario.

Asimismo, esta estrategia preventiva permitiria redistribuir de manera mas equitativa la carga
de prevencion, tradicionalmente concentrada en el titular de la marca. Dado que las agencias

y profesionales de la publicidad participan activamente en la definicion del mensaje comercial,
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resulta razonable involucrarlos en la responsabilidad de preservar la funcion distintiva del
signo. Esta corresponsabilidad contribuye a mitigar la desproporcion que supone exigir al
titular el control exclusivo de un fendmeno influido por dindmicas colectivas y
comunicacionales. La implementaciéon de capacitaciones conjuntas favoreceria |la
construccidn de una cultura juridica preventiva en materia de propiedad industrial, en la que
la vulgarizacion sea comprendida no solo como una causal de caducidad ex post, sino como
un riesgo gestionable ex ante. Desde esta dptica, el Estado cumple una funcién promotora y
educativa, complementando su rol sancionador y fortaleciendo la seguridad juridica, la

competencia leal y la confianza en el sistema marcario.

Una segunda estrategia, seria la creacion de mesas técnicas permanentes o periddicas entre
la autoridad de propiedad industrial, representantes de las agremiaciones publicitarias y
asociaciones empresariales, permitiendo analizar tendencias de mercado, campaiias
problematicas y casos paradigmaticos de riesgo de vulgarizacién. Estos espacios de didlogo
facilitarian el intercambio de experiencias, la deteccidn temprana de riesgos y la construccion
conjunta de criterios interpretativos no vinculantes, pero orientadores. En consecuencia,
como medida operativa adicional, se crearia un sello o certificacion de buenas practicas en
comunicacion marcaria, otorgado a agencias de publicidad o departamentos de marketing que
acrediten haber recibido formacién especifica y que cumplen con determinados estandares
de uso responsable de los signos distintivos. Este reconocimiento tendria un valor
reputacional y funciona como incentivo para la adopcion voluntaria de practicas preventivas,

sin implicar una carga sancionadora.
3.5.4. Acciones para subsanar la vulgarizacién

La incorporacion de acciones de subsanacion permitiria reafirmar el principio de
proporcionalidad en la aplicacién de la caducidad por vulgarizacion. La extincion del derecho
marcario deberia operar como una medida de ultima ratio, reservada para aquellos supuestos
en los que el titular, pese a disponer de mecanismos correctivos, no adopta una conducta

diligente o cuando el proceso de vulgarizacion se encuentra definitivamente consolidado.

La introduccidon de mecanismos de subsanacién frente a la vulgarizacion responderia a una
concepcion evolutiva del derecho de marcas, que reconoce el caracter gradual del fendmeno

y la necesidad de respuestas proporcionales.
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Desde esta perspectiva, el sistema marcario podria incorporar instrumentos de subsanacion,
concebidos como una etapa previa o alternativa a la declaracidn definitiva de caducidad, en
linea con una concepcidn preventiva y proporcional del derecho de marcas, se proponen las

siguientes:

a. Concesion de un plazo de correccidn o rehabilitacién del signo: una primera medida
consistiria en otorgar al titular un plazo razonable de correccidn, durante el cual se le permita
adoptar acciones concretas destinadas a reforzar el cardcter distintivo de la marca. Una vez
finalizado dicho plazo, debera demostrar la gestidn realizada y los resultados obtenidos. Este
planteamiento resulta coherente con la doctrina que reconoce que la vulgarizacion no se
produce de forma instantanea, sino como resultado de usos reiterados y percepciones

consolidadas en el tiempo.

b. Programas de rehabilitacion supervisado: durante el plazo de correccion, el titular podria
ser requerido a implementar un programa de rehabilitacion de la marca, consistente en la
adopcidn de pautas comunicacionales y comerciales orientadas a restablecer la asociacion del

signo con su origen empresarial. Entre estas medidas podrian incluirse:

e El uso sistematico de la marca acompafnada de indicaciones de titularidad.

e Ladiferenciacidén clara entre la marca y la denominacion genérica del producto.

e Lareformulacidon de campafias publicitarias que hubieran favorecido el uso descriptivo
o genérico del signo.

e La autoridad no intervendria en el contenido creativo, pero si podria verificar la

coherencia general de la estrategia, preservando su imparcialidad.

c. Acreditacion probatoria de la reversion del riesgo: una medida complementaria consistiria
en permitir al titular acreditar, mediante medios probatorios, que las acciones adoptadas han
contribuido a frenar o revertir el proceso de vulgarizacién. Tales pruebas podrian incluir
estudios de percepcidon del consumidor medio, cambios en la comunicacion comercial,
modificaciones en el etiqguetado o evidencia del control ejercido frente a usos indebidos por
terceros. Este enfoque refuerza la idea de que la subsanacidn no depende de una actuacién
unilateral simbdlica, sino de resultados verificables en el mercado, coherentes con la funcidn

distintiva del signo.
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d. Mecanismos de autorregulacion sectorial: las acciones correctivas podrian articularse,
ademds, con mecanismos de autorregulacion, tales como guias de buenas practicas
publicitarias o programas de formacidén sectorial. La participacion del titular en estas
iniciativas podria valorarse como un indicio positivo de diligencia, especialmente cuando la

pérdida de distintividad se ha visto favorecida por practicas comunicacionales generalizadas.
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4. Conclusiones

El presente trabajo ha permitido abordar de manera sistematica el fenédmeno de la caducidad
y la cancelacion de las marcas, con especial énfasis en la vulgarizacion como una de las
causales mas complejas y menos exploradas en la practica juridica. A lo largo del analisis se ha
puesto de manifiesto que el derecho de marca no se agota en su registro formal, sino que se
proyecta como una relacion dindmica entre el signo, su titular y el mercado, cuya vigencia

depende esencialmente del mantenimiento de su funcién distintiva.

Un aspecto que merece especial énfasis es la relevancia creciente del fendmeno de la
vulgarizacion dentro del derecho marcario, pese a que su tratamiento doctrinal vy
jurisprudencial sigue siendo sorprendentemente limitado. A diferencia de otras causales de
caducidad y cancelacién ampliamente desarrolladas, la vulgarizacidn ha recibido una atencién
fragmentaria y, en muchos casos, insuficiente, tanto en la literatura especializada como en las
decisiones administrativas y judiciales. Esta carencia resulta particularmente significativa si se
considera que la vulgarizacidon pone en riesgo la esencia misma del sistema marcario —la
funcién distintiva— y plantea desafios interpretativos y probatorios de gran complejidad. La
escasa sistematizacion existente evidencia la necesidad de profundizar en su andlisis para
dotar al sistema de mayor coherencia, previsibilidad y herramientas efectivas de prevencién,
acorde con la importancia econdmica y juridica que hoy tienen los activos intangibles en los

mercados contemporaneos.

En relacidn con el objetivo general, puede concluirse que la vulgarizacidn constituye un punto
de tension estructural entre la ldgica de la exclusividad marcaria y las dinamicas sociales y
econdmicas que rigen el lenguaje y el consumo. Cuando la marca deja de ser percibida como
indicadora de un origen empresarial y se transforma en la designacién comun del producto o
servicio, se produce un quiebre de la razén de ser del monopolio legal conferido por el
registro. En este sentido, la caducidad y la cancelacién por vulgarizacion operan como
mecanismos de correccion del sistema, destinados a restablecer el equilibrio entre el interés
particular del titular y el interés general del mercado, evitando la apropiacidn exclusiva de

términos necesarios para la libre competencia.

Desde el punto de vista de las implicaciones legales y econdmicas de la caducidad y/o

cancelacion de una marca, el estudio demuestra que sus efectos son profundos y
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multidimensionales. Juridicamente, la pérdida del registro implica la desaparicién del jus
prohibendi, la imposibilidad de impedir usos por terceros y la extincion de la base legal que
fundamenta la explotacion exclusiva del signo. Econdmicamente, la caducidad por
vulgarizacion supone la pérdida de uno de los activos intangibles mas valiosos de la empresa,
afectando su posicionamiento competitivo, su capacidad de fijacién de precios, la viabilidad
de contratos de licencia o franquicia y, en ultima instancia, la valoracién global del negocio.
Ello evidencia que la proteccion de la marca no responde Unicamente a un interés juridico
abstracto, sino que constituye una decision estratégica con consecuencias directas sobre la

sostenibilidad financiera del titular.

Respecto de las causas de la vulgarizacidn, se ha podido constatar que este fenédmeno no
puede atribuirse de manera exclusiva a una conducta negligente del titular. La vulgarizacion
es el resultado de una interaccion compleja entre diversos factores, entre los que destacan el
comportamiento del consumidor, las practicas comerciales de distribuidores y competidores,
las estrategias publicitarias adoptadas y los habitos lingliisticos propios de cada mercado. No
obstante, el andlisis normativo y jurisprudencial confirma que la actividad o inactividad del
titular desempefia un papel determinante en la apreciacién juridica de la vulgarizacion, en la
medida en que de su diligencia depende, en gran parte, la preservacién del caracter distintivo

del signo.

En este contexto, el examen de la jurisprudencia europea, espafiola y colombiana pone de
relieve la consolidacion de un criterio comun en torno a la exigencia de un doble presupuesto
para declarar la caducidad o cancelacion por vulgarizacion: uno objetivo, referido al uso
generalizado del sigho como denominacién comun del producto o servicio en el mercado
relevante, y otro subjetivo, vinculado a la conducta del titular frente a dicho proceso. Los casos
estudiados, ilustran como la ponderacion de ambos elementos permite a los tribunales y
autoridades administrativas distinguir entre una marca que mantiene su funcién distintiva y
aquella que ha perdido irremediablemente su aptitud identificadora. Esta construccién
jurisprudencial refuerza la seguridad juridica, pero también impone al titular una carga de

gestidn activa que no siempre resulta sencilla de cumplir.

En cuanto al uso correcto de las marcas como instrumento de proteccion comercial y
competencia leal, el trabajo evidencia que la gestion marcaria debe concebirse como un

proceso continuo e integral. No es suficiente con registrar y renovar el signo; el titular debe
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adoptar politicas claras de uso, control de licencias, supervisidon de distribuidores y coherencia
comunicacional. La publicidad y el branding, si bien son herramientas esenciales para el
posicionamiento de la marca, pueden convertirse paraddjicamente en factores de riesgo
cuando promueven el uso del signo como denominacidon genérica del producto. En este
sentido, se concluye que la preservacion de la distintividad exige una alineacién constante

entre las estrategias comerciales y las exigencias juridicas del derecho marcario.

Por otra parte, el analisis de los métodos y parametros de valoracién econdmica de las marcas
permite afirmar que el valor del signo distintivo estd intimamente ligado a su proteccién
juridica y a la percepcion que de él tiene el mercado. Los denominados impulsores del valor
de la marca (Brand Value Drivers) se ven directamente afectados cuando la marca se debilita
o pierde su caracter distintivo. La vulgarizacién no solo elimina la exclusividad juridica, sino
gue erosiona los diferenciales competitivos que justifican la generacién de flujos de ingresos
superiores y sostenibles en el tiempo. En consecuencia, la gestidn preventiva de la marca se
revela no solo como una obligacidon legal, sino como una decisién econdmica racional

orientada a la preservacion del valor empresarial.

En relacién con la propuesta de mecanismos y medidas preventivas, el trabajo pone de
manifiesto la necesidad de avanzar hacia un modelo de proteccién marcaria que trascienda el
enfoque meramente sancionador. Las propuestas formuladas —tales como la elaboracién de
manuales informativos sobre la vulgarizacién, la implementacion de pruebas preventivas de
riesgo, la cooperacion con las agremiaciones del sector publicitario y la introduccion de
mecanismos de subsanacion o rehabilitacién del signo— apuntan a una concepcién mas
equilibrada y corresponsable del sistema marcario. En este modelo, el Estado y las autoridades
de propiedad industrial asumen un rol activo en la educacidn, prevencidn y acompafiamiento
de los titulares, reconociendo que la vulgarizacion es un fendmeno colectivo que no puede

prevenirse eficazmente desde una légica individualista.

Finalmente, la vulgarizacién se configura como una causal excepcional de caducidad vy
cancelacion, pero de consecuencias especialmente gravosas para el titular y para el mercado.
Su estudio revela la necesidad de fortalecer una cultura juridica orientada al uso responsable
de los signos distintivos y a la gestion estratégica de la marca como activo intangible. Solo a
través de la combinacidn de diligencia empresarial, cooperacion institucional y concienciacién

de los distintos actores del mercado sera posible preservar la funcion esencial de la marca y
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garantizar la estabilidad y credibilidad del sistema de propiedad industrial en un entorno

econdmico cada vez mas competitivo y globalizado.
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Anexo A. Superintendencia de Industria y comercio. Resolucion

No. 37675. Bogota, D.C.: 12 de octubre de 2015.

Ref. Expediente N° 92 - 271

Por la cual se de

LA D

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolucion N° 3 1675 ~=w

033

cide la cancelacion por vulgarizacién de una marca

IRECTORA DE SIGNOS DISTINTIVOS

en ejercicio de las facultades que le confiere el articulo 19 del Decreto 4886 de 2011, y

PRIMERO: Que mediante

CONSIDERANDO

escrifo presentado el dia 26 de marzo de 2014, la sefiora

MARTHA CECILIA MENDEZ SALAZAR, actuando mediante apoderada, presento solicitud
de cancelacion por vulgarizacion contra el certificado de registro N° 129932,
correspondiente a la marca nominativa NACHOS, registrada para distinguir productos de la

Clase 29" de la Clasificacio

n Internacional de Niza y cuyo titular es la sociedad FERRIS

ENTERPRISES CORP., aportando las pruebas que se sefialaran adelante, y exponiendo
entre otros los argumentos que a continuacién se transcriben:

(..) La marca objeto de esta solicitud de cancelacion fue concedida para
proteger productos correspondientes a la clase 29 del nomenclador la cual
comprende: Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres
en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leches y
producios Jécteos; aceites y grasas comestibles, es decir para la clase que
comprende todos los productos, salsas y conservas con los que se acompaiian
y consumen los NACHOS asi como sus principales sustituto las papas fiitas y
las fostadas, es (...)

(--.) En lo que respecta a los productos amparados por el signo cuya cancelacion
se pretende y los jdescritos por la expresion NACHOS es mas que claro que los
requisitos mencionados se presentan en grado suficiente para concluir su
conexidad, es asi como los productos de frijoles, cames, salsas, conservas de
frutas y lequmbres como el guacamole, productos lacteos como la crema agria
o crema de leche! verduras como cebolla y tomate con los que se hace el pico
de gallo, son todos productos con los que necesariamente se acompafdan los
NACHOS, por esta razén estos productos y el alimento nachos necesariamente
utilizan los mismos canales de comercializacion, los mismos medios de
publicidad, existe entre ellos una necesaria vincufacion, corresponden al mismo
género de producfos alimenticios y ademés se consumen conjuntamente de
forma necesaria, razén por la cual es clara la conexién competitiva entre los
productos amparados el signo NACHOS y el alimento que dicho vocablo
representa. (...)

1 Carne, pescar!o,= aves y caza; extractos
huevos, leche y productos lacteos; aceites
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(...) Hecha esta precision y estando claro el alcance del carécter genérico del
signo para clases conexas se hace necesario sefialar que el vocablo nachos es
la tnica palabra universalmente utilizada para denominar este tipo de alimento y
sus acompaflamienfos se conocen como salsas para nachos o
acompariamientos para nachos y de “cuerdo con el tribunal cuando Ia
denominacion es una palabra comun o usa para referirse al producto, es la que
se utiliza usualmente para designar un producto o servicio, y es necesario
utilizarlo en alguna forma para sefialar el producto gue se va a proteger como
sucede con el vocablo NACHOS para designar estas salsas y acompariamientos
para NACHOS no puede ser objeto de apropiacion por un empresario, razén por
la cual sin lugar a dudas concluimos qu4 se trata de una expresion genérica y
por o tanto apropiable ya que su apropiacion confraria abiertamente los
intereses de los consumidores, de los competidoras y del mercado en general,
de esta forma y al ser el vocablo NACHOS un vocablo usual, no se puede impedir
que el publice en general los siga utilizando por tratarse de elementos que deben
ser de libre disposicién razén por la cual el signo NACHOS debe ser cancelado,
maxime si se tiene en cuenta que ademas de su noforio carédcter genérico no
cuenta con otros elementos en los que pueda buscarse la distintividad {...)

(...} Asi enfonces y teniendo en cuenta el actual caracter genérico de la
expresion NACHOS, el uso generalizado y comin en que ha devenido la
expresion en los dlfimos afios llegando al punto de su vulgarizacion, fa
inexistencia de otros elementos en el sino que le otorguen distintividad y en
atencién a la necesidad de proteccion de jos derechos de los consumidores y
del mercado frente a la posibilidad y necesidad de uso de la expresicn, solicito
al despacho se proceda como en derecho corresponde a cancelar la marca
NACHOS concedida bajo el expediente expediente 92-271033. (...)".

SEGUNDO: Que fue admitida la solicitud de cancelacion por medio de oficio N° 7474 del
19 de junio de 2014, notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal a), del
Capitulo Sexto, Titulo 1, de la Circular Unica N° 10 de 2001 de la Superintendencia de
Industria y Comercio.

TERCERO: Que el dia 11 de septiembre de 2014, encontrandose dentro del término
establecido en el articulo 170 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina,
la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., titular del registro, dio respuesta por medio
de apoderado a la solicitud de cancelacion presentada, aportando las pruebas que se
indicaran mas adelante, con los argumentos que a continuacién se transcriben, tendientes
a desvirtuar la accién de cancelacion interpuesta:

“(...) Partiendo de lo anterior, a continuacion analizaremos (a) los requisitos que
fa Decision 486 exige para que la Entidad cancele un signo por vulgarizacion, (b)
la manera en que existen importantes deficiencias probatorias y en los hechos
que no permiten concluir que se cumplan los requisitos para éste caso, y (c) la
forma en que mi poderdante si ha defendido su marca para evitar el fenémeno
ya referenciado. {...)
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(...} Con base en los requisitos ilustrados en el capitulo anterior, procedemos a
efectuar un anélisis, segtin el cual sera palpable la manera en que (a} no existe
suficiente evidencia probatoria de los hechos alegados y, la forma en (b) las
precarias pruebas allegadas no concuerdan con una argumentacion l6gica que
permita concluir la supuesta vulgarizacion de la marca Nachos. Para tales
efectos, realizaremos un comparativo organizado y concreto, en el mismo orden
de los requisitos establecidos por la Ley y evaluando qué pruebas existen al
respecto, y qué nivel de coherencia se puede detectar con la argumentacion que
se presento. (...)

(...) En el caso que nos ocupa, esa Superintendencia podra encontrar facilimente
que las pruebas que se allegaron para demostrar la supuesta genericidad de la
expresion ‘nachos’ carecen de toda eficacia e incluso resultan contradictorias.
Vimos en los capitulos anteriores la manera en que se infentan fundamentar los
tres requisitos establecidos por la norma andina, y vimos la manera en que para
dos de ellos se alega 'notoriedad’ {hecho notorio}, lo cual no tiene cabida y deja
espacio Unicamente para analizar cudl fue la evidencia aportada y que
pertinencia, conducencia e idoneidad tiene frente al proceso. (...)

(...) Aun si se aceptara la validez de una citacién con tan poco rigor, creemos
que hay total impertinencia y falta de idoneidad en esta prueba. ¢Por qué?
Simplemente porque el que un buscador de intemet arroje numerosos resultados
para una palabra, lo tnico que significa es que hay numerosos sitios web que
hacen referencia a ella, nada mas. Bajo ninguna circunstancia implica que tal
expresion sea descripfiva o genérica, pues la funcién de un buscador como
Google estd en detectar los sitios web que albergan determinada expresion
dentro de su contenido, mediante un algoritmo. (...)

{...) Conjuntamente, es importante hacer referencia a la carencia de pruebas
frente al uso o costumbre de utilizar la expresion 'nachos’ para referirse a un
producto, si tenemos en cuenta que dentro del expediente no obra ningtn
documento que cumpla adecuadamente con lo establecido por el Articulo 178
del Cédigo General del Proceso: "Los usos y costumbres aplicables conforme a
la ley sustancial deberan acreditarse con documentos, copia de decisiones
Jjudiciales definitivas que demuestren su existencia y vigencia o con un conjunto
de testimonios." La accionante adjunto como anexo el estudio de mercadeo que
fue detallado al comienzo de éste escrito, el cual amerita algunas reflexiones
adicionales: (...)

(...) Finalmente, referenciando los expedientes que el accionante presenté en un
listado fomado del sistema de consulta de la Superintendencia, es claro que se
trata de expedientes de todas las clases y de todos los estados,, incluidos sin
ningun tipo de filtro o anélisis. Muchos de ellos corresponden a marcas negadas,
solicitudes de registro en tramite, signos.vencidos o de ofras clases. Si quisiera
probarse él uso comin, deberia existir un analisis hacia la misma clase de la
marca que se quiere cancelar y sobre registros vigentes que identificaran los
mismos producios que mi cliente. (...)
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(...) es importante que el examinador considere que el registro que pretende ser
cancelado esta vigenle en una clase diferente a la clase en la que el mismo
accionante alega que estan los productos enlazados a la vulgarizacion, lo que
hace que por la misma esencia del signo, éste no pueda ser cancelado (...)

(...) En vista de lo anterior, tenemos importantes contradicciones, insuficiencia
probatoria y, en general, una serie de circunstancias que apuntan a concluir que
mi poderdante no ha provocado o tolerado que la marca Nachos se convierta en
un signo comun o genérico para identificar o designar uno o varios de los
productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

(...) Evidencia de ello, son los mdltiples procesos de oposicién adelantados ante
esa misma Superintendencia, en los cuales mi poderdante ha defendido de
manera vehemente sus derechos exclusivos sobre la marca Nachos, haciendo
todo lo que esta su alcance por que las solicitudes-de registro que incluyen la
expresion ‘nachos' o que puedan resuitar similarmente confundibles, sean
negadas. A continuacién enlistamas tales procesos: (...)"

CUARTO: De acuerdo con lo previsto en los articulos 169 y siguientes de la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Andina, la oficina nacional competente realizara el examen
pertinente teniendo en cuenta los argumentos y pruebas allegadas al expediente.

1. Accién de Cancelacién por Vulgarizacién
1.1. Articulo 169 de la Decision 486

“La oficina nacional competente, decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la
cancelacion del registro de una marca a la limitacién de su alcance cuando su titular hubiese
provocado o folerado que ella se convierta en un signo comun o genérico para identificar o
designar uno o varios de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada.

Se entendera que una marca se ha convertido en un signe comun o genérico cuando en
los medios comerciales y para el pablico dicha marca haya perdido su carécter distintivo
como indicacion de procedencia empresarial del producto o servicio al cual se aplica. Para
eslos efectos deberan concurrir los siguientes hechos con refacién a esa marca:

a) La necesidad que tuvieran los competidores de usar el signo para poder desarrollar sus
actividades por no existir otro nombre o signo adecuado para designar o identificar en el
comercio al producto o servicio respectivo;

b) Et uso generalizado de la marca por el piblico y en los medios comerciales como signo
comiin o genérico del producto o servicio respectivo; y

¢) El desconocimiento o bajo reconocimiento por el piblico de que la marca significa una
procedencia empresarial determinada”.
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1.2. Competencia

lLL.a Direccién de Signos Distintivos es competente para conocer la accién de cancelacion
por vulgarizacion de conformidad con el numeral 3° del articulo 19 del Decreto 4886 de
2011, que dispone que es funcién de la Direccion de Signos Distintives “Decidir conforme
a la ley las cancelaciones y caducidades de los signos distintivos susceptibles de
cancelacion y caducidad”.

1.3. Concepto

La accién de cancelacion por vulgarizacion busca sacar de la vida juridica aquellas marcas
que como consecuencia de una actitud pasiva ¢ indiferente de su titular se han vuelto en
un signo comudn o genérico para identificar o designar uno o varios de los productos o
servicios para los que fue registrada la marca. En ese sentido, la marca que se ha
vulgarizado ha perdido su capacidad distintiva como signo identificador de una procedencia
empresarial, por lo que para determinar esa circunstancia se debera tener en cuenta a los
medios comerciales y al publico relevante.

En refacion con el fendomeno de la vulgarizacion, debe destacarse lo sostenido por el autor
Carlos Fernandez Novoa, quien sefiala que esta se presenta: “.. cuando un signo que
inicialmente denotaba el origen empresarial de un producto o servicio, pierde este
significado y adquiere uno nuevo que consiste en designar en el comercio los productos o
servicios del mismo genero al que pertenece el producto o el servicio originariamente

identificado por el correspondiente signo en atencién a su origen empresarial”.

La vulgarizacion es entonces, un fenémeno que recae sobre marcas que inicialmente fueron
consideradas distintivas pero que han perdido tal calidad, debido a que el titular provoca o
tolera que la marca se convierta en un signo comun o genérico para uno o varios productos,
de donde surge la necesidad de los competidores de usar el signo para desarrollar sus
actividades por no existir otro ncmbre o signo adecuado para identificar al producto o
servicio respectivo. Esto redunda en el uso generalizado de la marca por el publico y medios
comerciales como signo comun o genérico del producto o servicio, para llevar al
desconocimiento o bajo reconocimiento por el publico de que la marca significa una
procedencia empresarial determinada.

De esta forma, la vulgarizacion se refiere a:

{...) marcas que ya se encuentran registradas y que posteriormente se han
convertido en usuales o comunes “debido a las leyes fatales del lenguaje’,
perdiendo de esa forma la capacidad distintiva y por lo tanto la funcién
individualizadora que debe tener toda marca para que pueda ser registrada. Este
fenémeno se lo conoce como Vulgarizacion de la marca”.

Por lo tanto, una denominacion vulgar o de uso comun, es una marca que fue original para
designar un determinado producto o servicio, pero que debido a su reconocimiento, o por
Su uso, se convierte en un apelativo obligado de los productos o servicios identificados, y
por lo tanto pierden su funcién individualizadora.

2 Fernandez Novoa, Carlos. Tratado sobre Derechc de Marcas. 2001, p. 534.
3 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-98.
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Es importante resaltar en los términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, lo
siguiente;

“Una cosa es gue al momento de concederse el registro, el signo sobre el que
recae sea genérico y ofra distinta que la marca a pesar de no haber sido genérica
en el momento de concesién llegue a representar con el que se designa
usualmente el producto o servicio. En efecto, en el primer caso los terceros
inferesados no solo podrén oponerse a la concesién del registro, sino también
adelantar la accién de nulidad si aquel se otorgé. Debe quedar claro, ademas,
que en tal evento no se requiere para el ejercicio de la citada accién de nulidad
la previa presentacién de observaciones en e tramite de la solicitud de registro,
pues la Decisién 344 no dispone esta exigencia. Por otro lado en el segundo
caso, esto es, cuando la denominacion sobre la que se otorgo el registro no era
generica en el momento de dicho otorgamiento, pero con el transcurso del tiempo
se convierte en el término usual del producto y servicio, no podra intentarse ia
accién de nulidad, pues la finalidad de la misma es la de verificar la conformidad
del registro con las normas vigentes en el momento de su concesion, lo que
implica que no puede realizarse un juicio de legalidad con fundamento en hechos
sobrevinientes, pues se estaria atentando contra elementales reglas de derecho
administrativo y, ante todo, de hermenéutica juridica®”.

La vulgarizacion del signo se refiere entonces a la pérdida de la capacidad distintiva que una
marca registrada hubiere sufrido como consecuencia de la utilizacion habitual de la misma
para referirse al producto o servicio identificado de manera directa y sin vincular un origen
empresarial especifico, derivando en la necesidad creada para los demas competidores de
hacer utilizacién del signo para referirse a sus propios productos o servicios.

Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha adherido a lo expuesto por
el tratadista MARCO MATIAS ALEMAN cuando afirmé “La doctrina al tratar el tema de
marcas comunes o usuales, se ha referido al fenémeno de la vulgarizacién de la marca. En
efecto, sefiala Marco Matias Aleméan que “se conoce por denominacion vulgar, corriente o
de uso comtin, aquella que si bien no era en sus inicios el nombre original del producto, ha
quedado por virtud de su uso, y con el paso del tiempo, consagrada como apelativo obligado
de los productos o servicios identificados. Este fenémeno de la vulgarizacion de la marca
provoca la perdida de los derechos que el titular pueda fener sobre un signo que ha dejado
de tener capacidad distintiva’. (MATIAS ALEMAN, Marco. Ibid. Ob. Cit. p. 84)5™

De esta manera, es tarea de la oficina nacional competente efectuar un analisis de los
alegatos y pruebas presentadas para acreditar la vulgarizacion, o la falta de ocurrencia de
este fenémeno, frente al signo respectivo, y asi, teniendo en cuenta las circunstancias
propias del sector del mercado pertinente, emitir una decision frente a la accién impetrada,
ya sea para cancelar el registro respectivo, para limitar su reivindicaciéon (segun si el
proceso de vulgarizaciéon se hubiere predicado sofo frente algunos de los productos o
servicios amparados) o para abstenerse de cancelar el mismo.

En consecuencia, deberan tenerse en cuenta por parte del funcionario los tres supuestos
contemplados en la norma que determinan la cancelacion por vulgarizacion del registro,

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 16-IP-38.
5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 27-1P-2003.
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siendo entonces necesario para el mismo determinar: i) la necesidad que tienen los
participantes del sector pertinente del mercado de hacer utilizacion del signo registrado
como marca,; i} el uso generalizado del signo, tanto por parte del pablico consumidor como
en los medios comerciales, como una expresion comuln o genérica respecto de los
productos o servicios reivindicados por el registro; y iii) el desconocimiento, o bajo
conocimiento, por parte del publico sobre la intencién del signo registrado de vincular un
origen empresarial determinado.

Lo anterior teniendo en cuenta ademas que la norma hace expresa referencia a la actitud
asumida por el titular del registro solicitado en cancelacion frente a la vulgarizacion de su
signo, cuando hace referencia a que el mismo hubiese provocado o folerado que ella se
convierta en un signo comun o generico.

2. Caso concreto

2.1, La marca objeto de cancelacion

NACHOS

El signo cuya cancelacion se solicita consiste en la expresion NACHOS, y es por tanto una
marca nominativa.

Por su parte, los productos que el signo distingue son: “Came, pescado, aves y caza; extractos
de came; frutas y lequmbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas;
huevos, leche y productos lacteos; aceites y grasas comestibles.”, productos de la Clase 29
de la Clasificacion Internacional de Niza.

2.2. Pruebas aportadas

2.2.1. Medios de prueba aportados por la sociedad accionante

1. Resultados arrojados por la consulta de la palabra nachos (imagenes-salsa para
nachos) en google.

2. Fotografias de los productos nachos encontrados en el mercado que hacen uso de la
palabra nachos

3. Estudio de mercado realizado por la firma tiempo de mercadeo.
2.2.1.1. Medios inadmitidos como prueba:
2.2.1.1.1. Por carecer de conducencia:

1. Inspeccién judicial:

http:/iwww.alimeitospaquito.com/tiiuanas.html
hitp://avcarambatexmex.com
http://www.chilis.com.co
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http://www.atodo|taco.com.co
http://www.restaijranteelzocalo.com
http://www.restauranterivieramava.com

hitp //www . mexauadalupe.com/index.php/carta
hitp://cbeburrito.dom/menu

Las solicitudes de inspeccion judicial carecen de conducencia pues por su propia naturaleza
no pertenecen a este procedimiento administrativo. Igualmente, se recuerda que el
procedimiento de la accion de cancelacion por vulgarizacion ya esta regiado en la Decision
Andina 486, y él solo permite el aporte de argumentos y pruebas documentales tendientes
a demostrar la vulgarizacion del término {para el caso del solicitante) al momento de la
presentacién de la accion, y las pruebas documentales tendientes a demostrar la
distintividad del signo (para el titular de! signo) al momento de dar respuesta al traslado de
notificacion.

2.2.2. Medios de prueba aportados por la sociedad titular de la marca

La sociedad titular solicité que se tuvieran como pruebas los expedientes:

12-122246 marca Locos Nachos.
12-141445 marca Don Nacho.
13-230250 marca Taconacho.
13-230247 marca Taconacho.
03-089092 marca Taconacho.

abhwN =

2.3. Valoracion en conjunto

Las pruebas aportadas permiten a esta Direccién concluir que la expresion NACHOS hace
referencia a un plato de origen mexicano a_base de maiz que acompafado, al gusto del
comensal, de toda clase de quesos, salsas, carnes, aderezos, etc.

Dicho lo anterior, se hace necesaric establecer la relacién que existe entre el producto
demostrado y los que ampara el registro, con el proposito de establecer si se hace necesario
realizar el estudio de los requisitos que establece el articulo 169 de la Decisién Andina 486.

En este punto es prudente mencionar que dentro de la Clase 29 Internacional, sclamente
el aceite de maiz seria el Unico producto que utiliza maiz. Sin embargo, se encuentra que
dentro de la solicitud de cancelacion se menciona que son las tortillas previamente
mencionadas las que se conocen como NACHOS:; es decir que la palabra NACHOS es el
nombre genérico de ese plato tipico. En ese sentido, se estima que carece de objeto realizar
un examen de las pruebas aportadas por la accionante si se tiene en cuenta que ninguno
de los productos que ampara el registro se relaciona con lo que el solicitante pretende que
se declare como producto y termino vulgarizado.

En otras palabras, no es posible declarar la cancelacién de un registro, si el producto que
identifica la expresién presuntamente vulgarizada no se encuentra dentro del rango de
productos que ampara el registro marcario. Es decir, resulta imposible declarar la
vulgarizacion del término NACHO cuando el producto maiz o productos hechos a base de
este (excepto el aceite), no se encuentran dentro de la Clase 29 Internacional.
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3. Conclusion

En conclusioén, para esta Direccion no obran pruebas dentro del expediente que demuestren
que la marca NACHOS se ha vulgarizado para identificar alguno(s) de los productos que
identifica el certificado de registro No. 129932. Ciertamente, no se demostro que el producto
que se solicita como vulgarizado, pertenezca a la cobertura de productos de la Clase 29
Internacional. Asi las cosas, esta Oficina considera que la marca objeto de la presente
accion no esta incursa dentro de los supuestos de hecho establecidos en el articulo 169 de
la Decisidn 486 acerca de la cancelacion por vulgarizacion.

En mérito de lo expuesto,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar la cancelacién por vulgarizacién del certificado de registro
marcario N° 129932, correspondiente a la marca nominativa NACHOS, registrada a nombre
de la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., para distinguir productos comprendidos en
la Clase 29 de la Clasificacion Internacional de Niza.

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese a la sociedad FERRIS ENTERPRISES CORP., titular
de la marca, y a la sefiora MARTHA CECILIA MENDEZ SALAZAR., solicitante de la
cancelacion del registro, el contenido de la presente decision, entregandoles copia de la
misma, advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de apelacidon ante el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, el cual debera ser interpuesto dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a la fecha de la notificacion del presente acto
administrativo. '

ARTICULO TERCERO: Hacer las anotaciones correspondientes, y una vez en firme la
presente pravidencia, archivar el expediente.

Notifiquese y Ciamplase
Dado en Bogota D.C., a los 2 7 JuL 2015

MARIA JOSE/LAM S%E@RRA

Titulares del Signo:; Sociedad FHRRIS ENTERPRISES CORP.
Representante Legal sociedad: MAURICIO PINZON PINZON.

La Directora de Signos Distintivos,

Solicitante Cancelacién:  sefiora MARTHA CECILIA MENDEZ SALAZAR
Apoderado(a): LAURA MORENO RESTREPO.
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