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ARTICULO 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicacién y deroga las

disposiciones que le sean contrarias.

EN LOS ANTERIORES TERMINOS FUE APROBADO EL PROYECTO DE LEY N° 106 DE 2021
SENADO “POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICAN LOS ARTICULOS 17 Y 18 DE LA LEY 1475
DE 2011”, COMO CONSTA EN LA SESION DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DEL 2021, ACTAS 29.

PONENTE:

mCARLO}g\RCLA;SR/I/E—Z’

HlSenador de la Republica

Secretario General,

@w/mm\b

RMAN VARON COTRINO

LEQN'GIRALDO GIL

CONCEPTOS JURIDICOS

CONCEPTO JURIDICO SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO
AL PROYECTO DE LEY NUMERO 484 DE 2021 (SENADO) - 045 DE 2020 (CAMARA)

por medio del cual se establece la estrategia para la gestion integral de los residuos
de las colillas de cigarrillo, tabaco, picaduras y cualquier otro residuo generado de este producto
(en adelante el “proyecto”).

Bogota D.C.

Honorable Senador

JORGE EDUARDO LONDONO ULLOA

Comisién Quinta Constitucional Permanente
SENADO DE LA REPUBLICA

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
jerge londono@senado.gov.co

Referencia: Comentarios al Proyecto de Ley 484 de 2021 (Senado) — 045
de 2020 (Camara) ‘Por medio def cual se establece la esirategia para la
gestién integral de los residuos de las colilas de cigarrilio, labaco,
picaduras y cualquier ofro residuo generado de este producfo” (en
adelante el “proyecto”).

Henerable Senador Londonio:

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (en adelante SIC) realiza un
seguimiento permanente a los proyectos de ley que pueden tener incidencia en el ejercicic de
las funciones que le han sido asngnadas En mmcuencua y después de haber revisado la
iniciativa que se indica en la ref , MOS p poner en su ideracién algunos
comentarios frente al paragrafo del articulo 3 para que sean evaluados y se realicen los

ajusles gue consideren pertinentes.

Por una parte, se debe tener en cuenta que el articulo 27 del Acuerdo de Integracion
Subregional Andino, aprobado en Cartagena en 1969 (conocido como el Acuerdo de
Cartagena), dispuso que la Comisién del Acuerdo aprobaria y someteria a consideracion de
los paises miembros, un régimen comon sobre marcas, p licencias y enltre
otros aspectos.

La Decisién 486 de 2000 de la Comisién de la COMUNIDAD ANDINA (en adelante CAN) es
actualmente ¢l Régimen Comun de Propiedad Industrial para los paises que integran dicha
organizacién internacional, gue en la actualidad se encuentra integrada por Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perd. La Decision es una norma de carécter supranacional, que al contar con esta
naturaleza goza de preeminencia respecto de las normas internas de cada uno de los paises
miembros; es decir, la regla interna de cada pais miembro quedar desplazada por la norma
comunitaria, la cual se aplica de manera preferente.

Ahora bien, el articulo 273 de la Decision 486 de 2000 establece que, se debe entender como
OFICINA NACIONAL COMPETENTE al érgano administrativo encargado del registro de la

propiedad industrial, gue pare el caso colombiano corresponde a la SIC, segun consta en el
numeral 57 del articulo 1 de la Decreto 4886 de 2011.

Conforme a lo anterior, las funciones en materna de propiedad industrial que le corresponden
a esta autoridad administrativa son las de oficina de concesion y registro de derechos de
propiedad industrial; en concreto, para lo relacionado con las patentes de invencidn, modelos
de utilidad, esguemas de trazado de circuitos integrados, disefios industriales, marcas,
denominaciones de origen y demas signos distintivos, Estes tramites de concesion y registro
se gjustan a lo dlspuesto en la Decns-dn 406 r.le 2000, norma comunitaria que define tanto
aspectos sust; como p de lo regl io por la SIC.

Al hilo de lo expuesto, consideramos pertinente hacer las siguientes acotaciones en relacién
con &l régimen de propiedad industrial:

Preeminencia del derecho comunitario andine:

Como se ha dicho previamente, el régimen aplicable en maleria de propiedad industrial en
Colombia, estd contemplado en la Decision 486 de 2000 de la Comisién de la CAN y esle
ordenamiento juridico se caracteriza por por su preeminencia respecto frente a las normas de
derecho interno de los paises miembres. Al respecto, el TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA (en adzlante TJCA), ha manifestado lo siguiente:

‘Hacaendo un analisis de la posicién n_;erarqmade.lomenamnenrn Juridico Anding, ha

fo que dicho f goza de prevalencia respecio de los
ordenamientos juridicos de los Parses Miembros y respeclo de las Normas de
Derecho Inlernacional, en refacién con las maleri feridas para la regulacién del
orden comunitario. En esle marco ha eslablecido que en caso de presentarse
antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y ef derecho ifferno de los Palses
Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situacion
enire el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho infernacional.™

En el mismo sentido, el CONSEJO DE ESTADO, en decisian del 14 de octubre de 2016, indicd
lo siguiente:

"Desde af punio de vista ,lurfd'co J'a suprmaonal'rdad da ongerl al Derecho

comea of de ok para los estados
rmembros para sus nacienales, que al ser adopladas por auloridades
SupraﬂaCJDnaIeS tienen efecto directo en ef ordenamienio juridice intermo tanto en el
senltido de no requemde los rrémﬂ‘es generalmente previstos para la entrada en vigor
de los insh les, como por desp of di fro infemo.

(.

! Tribunel de Justicia de la Ci idad Andina. ion Prejudicial 36-1P-2012.
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Con la creacién del Tribunal se incorporaron de manera expresa los pnnapos da
aplicacidn inmediata, efecto directo y sup de lag o
supranacional.”?

Caon base en lo anterior, se entiende de manera ineguivoca por qué el tratado de creacién del
TJCA dispone expresamente que los palses miembros no adoptaran medidas que sean
contrarias a las normas que conforman el ordenamiento juridico sup ional o que de algin
medo cbetaculicen su aplicacion®.

Ademas de lo anterior, cabe destacar gue las normas comunitarias andinas son de aplicacidn
directa y producen efectos inmedialos en los paises que integran la CAN. En virud de estas
caracteristicas, no requieren de incorporacién intemna mediante mecanismos legislativos o
administratives nacionales para que produzean efectos, pues se trata de normas que obligan
a los paises miembros desde el momento en que son aprobadas por el CONSEJO ANDINO
DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES o por la Comision de la CAN®, y son
directamente aplicables a partir de la fecha de su publicacion en la gaceta oficial del acuerdo,
a menos que las mismas sefialzn una fecha posterior®,

Mandates andinos que deben cumplir los paises miembros de la CAN:

De acuerdo con la argumentacion desarrollada sobre la preeminencia del derecho comunitario,

es imporlanle lener presenle que una ley nacional solo puede rggular aspedos no
comprendidos en la Decisién 4 in_establecer regui

adicionales®. Igualmente, la norma andina contempla el denominado principio :Ielmmplemento
indispensable, que no solo limita el ambito de desarrollo normativo que tiene cada pais
miembro cuando aborda temas referentes a la propiedad i trial, sino que también disp

el deber de garantizar la mejor aplicacion de las disposiciones comunitarias’.

Par ofra parte, conforme con el articulo 154 de la Decisién 486 de 2000, el derecho al uso
exclusive de una marca se adquisre por el registro de la misma ante |a respectiva oficina
nacienal competente. La norma estableoe el principio registral en el campo del derecho de
marcas, a parfir del cual se el ibutive; en tanto el derecho exclusivo sobre
las marcas nace cel acto de registro.

Se hace ia a derecho exclusivo ya que una vez registrada la marca, su titular tiene la
facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos

? Consejo de Estado, Sala de Consulta v Servicio Civil, Bogota D.C. 24 de oclubre de 2016, Consejero Ponante:
German Alberto Bula Escobar.

¥ Articulo 4 de la Decision 472 de 1968,

* Articulo 2 del Tratado de Creacion cel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

¢ Articulo 3 ibidem,

* Articulo 276 de la Decision 485 de 2000

7 Articulo 276 ibidem.

sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se sefiala que el titular de la marca tiene
dos tipos de facultades:

(i) Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de dispasicion
sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

(ii) Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se estd en el
campo registral o en el campo del mercado. En relacién con la primera, el titular de la
marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente
confundible y, en !elamén con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin
consenti los actos con su marca.

En cumplimiento de los mandatos de la Decision 486 de 2000, el libre ejercicio de estas
facultades por parte de los titulares de marcas debe garantizarse al interior de todos |os paises
miembros de la CAN.

Conclusion:

Con base en lo expuesto, |a prohibicién propuesta en el paragrafo del articulo 3 del Provecto

(de usar ier marca de @ importadoras en log colilleres), impediria
a los titulares una correcla agllcaclén del articulo 154 de la Decisibn 486 de 2000, va que atenta
ntra el ejercicio de la facul ositiva del derecho al uso exclusivo de la marca.

De manera que, es imporante diferenciar el derecho al uso exclusivo de la marca que tizne
todo titular, de la publicidad que eventualmeante puede realizarse sobre un producto identificado
por una marca. Por un lado, el derecho al uso exclusivo es una potestad consagrada en la
normaliva andina, cuya efectividad y aplicacién inmediata debe garantizarse por parte de todos
los paises miembros de la CAN. Por otra parte, la publicidad si puede ser objeto de una
regulacion tendiente a proteger ofros derechos, sin llegar a transgredir de esta manera el
régimen de propiedad industrial.

Teniendo en cuenta que el objetivo del Proyecto es implementar una esirategia para la gestion
integral de los residuos de las colillas de cigarrillo. tabaco, picaduras y cualquier otro residuo
generado de estos productos (incluyendo el fratamiento post consumo de todos los residuos
generados), consideramos que las normas actuales y politicas pablicas ya existentes sobre
prevencion y regulacion de consumo de tabaco y sus derivades en la poblacién pueden resuliar
complementarias. Por egemplo, dentro del régimen legal colombiano se encuentra la Ley 1335
de 2009, que lati a la publicidad y empaquetado del labaco y
sus derivados, sin IIegar a prDhlblr el uso de las marcas para identificar dichos productos por
parte de sus titulares.

De lo anterior, se infiere que pueden coexistir validamente unas normas que regulan la
publicidad de productos como el tabaco y sus derivados, con el régimen comun de propiedad

industrial de la Decision 486 de 2000, por lo que, acorde con lo analizado respetuosamente
nos permitimos proponer la siguiente redaccién para el paragrafo del articulo 3 del proyecto:

Paragrafo del articulo 3 del Recomendacidn / Propuesta SIC
() )

Parégrafa Se prumbe eI uso de Pardgrafo primero. Se prohibe incluir

lquier marca en los coliferos toda roferencia

preductoras e mpmadoras de estos publicitaria relacionada con cigarrillos,

prom.rclus en los oall‘ﬂeras asl como tabacos y sus derivados o cigarmilios y

on los dispositil e ctrini de

mismos.” administracidn de nicoting y otras
sustancias [dxicas,

Bajo ningun supuvesio, el uso legitimo
de wna marca o cualquier signo
distintivo, serd enfendido como un acta
de publicidad,

Paragrafo segundo. De ninguna
manera las disposiciones confempladas
en el prosente articulo pueden afectar
los de propi industrial ya
concedidos en cabeza de lercoros que
adquinieron el regisiro de sus signos
distintivos de buena fe, mediante los
cuales .rdenh.l"fcan chamWfos tabacos y
5Us o cig yid

. ; de = de
nicotina y otras sustancias idricas.”

Con eslos comentarios esperamos contribuir al enriguecimiento de tan importante iniciativa,
qued asudi icién para I lquier inquietud que se presente.

Cordialmente,

ANI.\;RES BARR% GONZAL

Superintendente de(Industria y omercno
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