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LA PIRATERIA DEL
TEQUILA: MARCAS
Y TRADE DRESS

La industria del tequila en-
frenta desde hace afios un
problema persistente que va
maés alla de la falsificacion del
producto: la pirateria de mar-
cas, envases y presentaciones
comerciales.

En muchos casos, la infrac-
cion no se manifiesta median-
te la reproduccién exacta de
una marca registrada, sino a
través de la imitacion delibe-
rada de botellas, etiquetas, co-
lores, tipografias y disefios
que, en su conjunto, evocan a
una casa tequilera legitima,
esta practica, juridicamente
conocida como afectacion al
trade dress, constituye una de
las formas mas sofisticadas y
dificiles de combatir dentro
del sector.

i{De qué se trata el trade
dress?

El trade dress comprende la
apariencia global de un pro-
ducto y la forma en que este
se presenta al consumidor en
el punto de venta. En el mer-
cado del tequila, esta identi-
dad visual tiene un valor eco-
némico considerable: botellas
de formas distintivas, relieves,
sellos, ilustraciones, etiquetas
envejecidas artificialmente o
combinaciones cromaticas es-
pecificas permiten al consumi-
dor identificar de inmediato el
origen empresarial del produc-
to. La pirateria surge cuando
terceros reproducen estos ele-
mentos de manera sistematica
con el propdsito de inducir a
confusién y beneficiarse inde-
bidamente del prestigio ajeno.

{Qué consecuencias tiene
esta infraccion?

Desde el punto de vista juri-
dico, estas conductas pueden
constituir infracciones admi-
nistrativas conforme a la Ley
Federal de Proteccion a la Pro-
piedad Industrial, aun cuando
no exista una copia literal de la
marca. Basta con que se gene-
re un riesgo real de confusién
0 asociaciéon indebida, o bien
un aprovechamiento parasita-
rio de la reputacién y el posi-
cionamiento construidos por
otro productor. La proteccion
no se limita a las marcas nomi-
nativas o mixtas, sino que pue-
de extenderse a marcas tridi-

mensionales, disefios indus-
triales y, en determinados ca-
sos, a la imagen comercial dis-
tintiva cuando se acredita su
uso constante y su caracter
identificador en el mercado.

¢{Qué entidad vigila el
cumplimiento?

La autoridad encargada de
conocer y sancionar estas
practicas es el Instituto Mexica-
no de la Propiedad Industrial,
ante el cual los titulares pue-
den promover procedimientos
de infraccién administrativa,
solicitar medidas provisionales
como el aseguramiento de
mercancia y, eventualmente,
obtener la imposicién de san-
ciones econdémicas, en supues-
tos de produccién, distribu-
cién o comercializacién reite-
rada de productos apocrifos, la
conducta incluso puede actua-
lizar responsabilidades de ca-
racter penal.

¢{Cual es el impacto co-
mercial?

El dafo provocado por la
pirateria de trade dress es
profundo. Para los producto-
res legitimos implica la dilu-
cion de su identidad comer-
cial, la pérdida del valor intan-
gible de sus marcas y una
competencia desleal directa
que distorsiona el mercado.
Para el consumidor, supone la
adquisicién de productos
cuya calidad, origen y autenti-
cidad no estan garantizados,
lo que afecta la confianza en
una de las industrias mas re-
presentativas del pais.

{Cual es la hoja de ruta
para proteger el trade dress
del tequila?

En un contexto de alta
competencia y creciente inter-
nacionalizacion del tequila, la
defensa de la presentacion co-
mercial debe asumirse como
parte esencial de una estrate-
gia integral de propiedad in-
dustrial.

Registrar, documentar, vigi-
lar y hacer valer los derechos
sobre la forma en que el tequi-
la se presenta al mercado es
hoy tan relevante como prote-
ger el producto mismo, en
esta industria, la imagen tam-
bién es origen y valor juridico.
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PUEDE COEXISTIR CON EL RESTAURANTE PERO HAY SIMILITUD CON MARCA DE CAFE

Kokoriko no freno a Kokora,
pero Cocora impidio registro

BOGOTA

El ciudadano Hardenson Ye-
sid Moreno Ramirez se presen-
té antela Superintendencia de In-
dustria y Comercio con el fin de
registrar la marca Kokora Tu
Momento, Nuestro Café, para
distinguir productos de la Cla-
se 30dela Clasificacion Interna-
cional de Niza, los cuales com-
prenden café, té, cacao y sus
sucedaneos.

Luegodelasolicitud,lasocie-
dad Compariia Comercial e In-
dustrial La Sabana Avesco S.A.S.
presento oposicion con funda-
mento en el lite-
rala) del articu-
lo 136 de la
Decision486de
la Comunidad
Andina.

Avesco S.A.S.
indic6 que el
nombre solici-
tado es similar
al de su marca
debidamente
registrada
como Kokoriko
ysus marcas de
familia, haciéndolo confundible
con el signo solicitante. Ade-
mas, agregaron que lamarcaso-
licitada reproduce el elemento
de mayor distintividad de sus
signos previos, lo que genera-
ria un riesgo inminente de que
el consumidor confundaambas
expresiones. De igual manera,
anotaron que existe unaprotec-
cion reforzada para su familia
de marcas, lo que exige un exa-
men comparativo mas estricto.

Moreno Ramirez justifico su
solicitud explicando que no
existe ningun riesgo de confu-
sion entre ambas marcas debi-
do a que la marca solicitada in-
corpora el eslogan “Tu
momento, nuestro café”, el cual
aflade una carga semantica y
emocional especifica que la di-
ferencia de Kokoriko. Ademas,
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Kokoriko

La SIC no identificé riesgos de confusion entre los simbolos presenta-
dos, sin embargo el andlisis determind similitud con otra marca.

Luis Fernando
Patron

Director Juridico de
Cardenas Vega S.AS
“La negativa se basé en
el examen oficioso que
evidenci6 coincidencia
relevante para productos
idénticos. Este caso
reafirma la importancia
del andlisis integral”.
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Con mds pleitos marcarios entre empre-
sas colombianas resueltos por la SIC.

recalco la diferencia entre los
nombres al ver que sumarcaso-
licitada “Ko-Ko-Ra” tiene tres si-
labas, mientras que la oposito-
ra, “Ko-Ko-Ri-Ko”, tiene cuatro.

La SIC explicé en su analisis
comparativo que, en el plano or-
tografico y fonético, los signos
confrontados presentan distin-
tasterminaciones(“-ora” frente
a “-riko”) y una cantidad dife-

rente de silabas, lo que genera
una cadencia y entonacion cla-
ramente diferenciadas. Asimis-
mo, en el plano conceptual, de-
terminé que Kokora evoca el
Valle de Cocoray el entorno ca-
fetero, mientras que Kokoriko
noguardarelaciéon con estaidea
o tipo de concepto.

Aunque la SIC concluy6 que
Kokora puede coexistir con la
marca KokorikodeAvesco S.A.S.,
pues no generan confusion en-
tre si, neg6 el registro de Koko-
ra Tu Momento, Nuestro Café
al encontrar, de oficio, que se
confunde con la marca previa
Cocora Coffee Co. La autoridad
sefialé que ambos signos se pro-
nuncian de manera idéntica y
transmiten la misma idea vin-
culada al origen geografico del
café. Conbaseenesto, laSIC de-
cidié declararinfundadalaopo-
sicibn deAvesco S.A.S., pero atn
asinegar el registro de la mar-
ca Kokora Tu Momento.
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EL REGISTRO NO AVALA TITULOS OBTENIDOS POR MEDIO DE DELITOS

Fallo ordena restituir bienes a victimas
de despojo pese a compras en buena fe

BOGOTA
La Sala de Casacion Civil,
Agrariay Rural dela Corte Supre-
madeJusticia determiné quelos
derechosdelasvictimasde des-
pojodepropiedades prevalecen
sobre los intereses de terceros
compradores, incluso si estos
altimos actuaron de buena fe.
Esta decision se aplica espe-
cificamente en casos donde los
titulos de propiedad se obtuvie-
ron mediante delitos previa-
mente declarados en sentencias
judiciales. Eltribunal establecio
quelaprotecciéon constitucional
de la victima es superior a la
confianza depositada en el re-
gistroptiblico de instrumentos.

$4.630

MILLONES

COSTABA EL PREDIO VEN-
DIDO QUE ORIGINO ESTA
RESOLUCION DE LA CORTE.

El caso que motivo este pro-
nunciamientoinvolucraun pre-
dio avaluado en mas de $4.630
millones que fue vendido por
$2.400millones. El origen del ti-
tulo se remonta a una supues-
ta donacién realizada por un

adultomayor con deterioro cog-
nitivo en favor de su apodera-
do y una tercera persona.

La corporaciéon argument6
que no es posible equiparar la
situacion juridica de un com-
prador conla de unavictima de
despojo. Mientras el adquiren-
te asume los riesgos propios de
un contrato, la victima no otor-
ga su consentimiento ni tiene
posibilidad de evaluar la inte-
gridad del agresor.

Portanto, larestitucionsuce-
de cuando sedemuestralailegi-
timidad del titulo.
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