CIRCULAR 

Nº DRPI-004-2007
PARA:
Funcionarios y usuarios del Registro de Propiedad Industrial 
DE:
Lic. Luis Gustavo Alvarez Ramírez
Director 
Registro de Propiedad Industrial 

FECHA:          23 de febrero del 2007
ASUNTO:
Modificaciones en la solicitud de inscripción de marcas
El artículo 11 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos, señala en lo conducente:
“El solicitante podrá modificar o corregir su solicitud en cualquier momento del trámite. No se admitirá ninguna modificación ni corrección si implica un cambio esencial en la marca o una ampliación de la lista de productos o servicios presentada en la solicitud inicial; pero la lista podrá reducirse o limitarse. (…)”

Atendiendo a la jurisprudencia andina, quienes mediante interpretación Prejudicial de fecha 23 de abril de 2003, correspondiente al Proceso No. 26-IP-2003, en forma reiterada han manifestado:
“En una solicitud de registro de marca se puede distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación, es decir, son inamovibles dentro de la tramitación (cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, ampliación de los productos a proteger con la marca, cambio de clase, etc.), hasta tal punto que de existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite constituiría una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial del registro con la consecuente publicación, sujeción a la posibilidad de nuevas observaciones y pérdidas del derecho de prioridad”

Por consiguiente, a efecto de que las disposiciones de este Registro, en relación con las modificaciones en las solicitudes de inscripción de marcas, nombres comerciales o expresiones o señales de publicidad comercial, resulten acordes con lo señalado por las normas legales aplicables y la jurisprudencia, en beneficio de los intereses de los usuarios y de esta forma ajustar las actuaciones de la Administración a derecho y evitar posibles futuras nulidades, este Registro procede a establecer las siguientes pautas a seguir por los señores Registradores ante las modificaciones presentadas en las solicitudes en trámite:  

1) No se admitirán modificaciones en las marcas cuando éstas versen sobre elementos primarios, es decir, todo cambio que afecte la parte denominativa y gráfica que conforman un signo, de tal forma que se considerará sustancial el hecho de agregar letras, signos o palabras. Contrario sensu, resultarán procedentes los cambios que afecte elementos secundarios, tales como: el tamaño de la letra, tipología de la letra, faltas ortográficas o mecanográficas o la supresión de algún elemento genérico o secundario de la denominación. 
2) Serán admitidos los cambios en la clase, siempre que éstos no impliquen una ampliación en la lista de productos presentada en la solicitud inicial. Los cambios pueden ser consecuencia de un error material o una incorrecta clasificación por parte del solicitante.
Se recuerda que las disposiciones contenidas en esta Circular son de acatamiento obligatorio. 

Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
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