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El case Frisby: Anélisis y lecciones para
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La importance de user y proteger estratégicamente las marcas en el
extranjero
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ASPECTOS CLAVE

> Frisby, cadena colombian de polio,
enfrenta Una controversia internacional
por el USO de su marca en Europa por
parte de Una empress espaiola que utilizer
elementos distintivos Casi idénticos.

>

>

EI registro europeo de la marca, obtenido
por Frisby Colombia en 2004, esté en
riesgo debido a Una accién de cancelacién
or no use presentada or la empress
espaiola.

EI case resalta la importance de proteger
marcas internacionalmente y los riesgos
de la inaccién o de Una proteccién
incomplete.

>

>

>

La mala fe en el registro puede ser
alegada y probada si se demuestra
conocimiento y aprovechamiento de la
reputacién de la marca original.

La estrategia de registro debe ser integral,
cubriendo todas las closes relevantes y
variantes gréficas o esléganes.

Es fundamental contar con asesoria legal
local y especializada en propiedad
intelectual internacional.
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EI case Frisby es Una alerts temprana para las empresas Iatinoamericanas con marcas fuertes y
potencial de internacionalizacién. Registrar sin user O proteger sin estrategia, puede dear puerto
abiertas a terceros que actdan con rapidez y conocimiento del sister para aprovechar el
posicionamiento y reconocimiento de marcas extranjeras.

La propiedad intelectual no es un tema marginal ni exclusive de glandes multinacionales. Es Una
herramienta clave de defense commercial, de reputacién y de expansion. Y Como tal, debe gestionarse
con la misma seriedad con la que se gestionan las finanzas, la operacién O los contratos de Una
empress. La proteccién legal de este tipo de actives debe realizarse con diligence y contar con
asesoria especializada para identificar la mejor estrategia a segue, segUn el case.

El contexto

Frisby, la emblemética cadena de polio colombian nacida en Pereira hace mis de 45 ados, enfrenta
hoy Una controversia malaria internacional que ha Ilamado la atencién de la opinion pilblica y de la
comunidad juridica. Una empress registrada en Espaiia bajo el hombre "Frisby" comenzé a user en
redes sociales e internet elementos distintivos Casi idénticos a los de la marca original: hombre,
Iogotipo y haste el caracteristico polio con gotta raja.

Frisby S.A., BIC ("Frisby Colombia"), ha aclarado pdblicamente que no tiene operaciones ni
franquicias autorizadas en Europa, y denunciO el use no autorizado de su identidad commercial. Sin
embargo, el registro europeo de la marca que la empress colombian obtuvo en 2004 ha side presto
en entredicho por Una acciOn de cancelaciOn por no use, interpuesta por la compaNion espaNola. La
Oficina de Propiedad Intelectual de la UniOn Europea (EUIPO) fallO a favor de esta Ultima, Io que
podria deriver en la pérdida del registro si Frisby no Ingra demostrar use efectivo en ese mercado. La
acc iOn de cancelaciOn or no use fue presentada or la compaNion espaNola el 7 de diciembre de 2024,
y a la fecha, se ha dado traslado a Frisby Colombia para que aporte las pruebas que, eventualmente,
demuestren el use de su marca en Espana.

Frisby Colombia podria iniciar Una action de nulidad por mala fe contra el registro de Frisby en
EspaNa, argumentando que la sociedad espaNola actual con conocimiento preview de la marca notoria
colombian y con la intenciOn de aprovecharse de su reputation.

Este case plantea preguntas cruciales sobre COmo proteger marcas en el escenario internacional y
cuales son los riesgos reales de la inacciOn. A continuation, los aspectos legates clave para tenet en
cuenta para proteger su marca.

Aspectos Iegales clave

1. EI registro sin use no basts

Los derechos de propiedad industrial son vélidos dnicamente dentro de los territories donde las
autoridades competentes los otorgan, aunque los tratados internacionales pueden extender su
proteccidn a otras jurisdicciones. En este sentido, se debe buscar proteger los derechos sobre signos
distintivos con su registro en diferentes jurisdicciones. Sin perjuicio de Io anterior, registrar Una
marca en unajurisdicciOn extranjera no garantiza su protecciOn indefinida. En la UniOn Europea, si la
marca no se utilizer dentro de los cinco aNus siguientes al registro, queda expuesta a Una acciOn de
cancelaciOn por no use. Esa es precisamente la situaciOn que enfrenta hoy Frisby.

2. Oponerse sin pruebas de use puede ser indtil

Cuando la compaliia espaiiola solicits el registro de la marca Frisby en Espaiia, la Oficina Espaiiola de
Patentes y Marcas (OEPM) notificé a Frisby Colombia para que, si Io estimara oportuno, presentara
oposiciOn. Sin embargo, Frisby Colombia no presentO oposiciOn. En Espaiia, a diferencia de Io que
ocurre en Colombia, la OEPM no puede rechazar Una solicitud con base en un registro anterior si el
titular no se opone; esto se conoce Como Una prohibiciOn relative. Asi lo establece la normative
espahola en el articulo 20 de la Ley 17/2001, segUn el coal, la OEPM solo examiner de oficio las
solicitudes marcarias que incurran en alguna de las prohibiciones absolutes (art. 5) y/o reproduzcan
el hombre civil o la Imagen de Una persons distinta al solicitante (art. 9.1.b). Por esa razOr, no se
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tienen en cuenta las prohibiciones relatives. Por eso, sin oposicién, el anélisis de conflictos con
marcas registradas previamente, simplemente no se active. Esto deja ver que, mis ally de tenet Una
marca registrada es crucial ejercerla y defenderla activamente en cede territorial. Mas an, en la UE,
as Como ocurre en Colombia, puede llegar a ser perjudicial oponerse a Una solicitud de registro si el
titular no cuenta con soportes que acrediten el use de su marca en el territorial. Lo anterior se debe a
que muches solicitantes ven las acciones de cancelaciOn por no use Como Una alternative para evitar
bloqueos a Sus solicitudes marcarias.

3. ,;Hay mala fe en el registro europeo?

En estos eventos el titular inicial de la marca podria alegar que la contraparte actual de mala fe al
registrar la marca. La mala fe puede probarse si se demuestra que quien registra conocia la existence
y reputaciOn de la marca original, y que actual con la intenciOn de aprovecharse de ella. Aunque no es
sencillo, esta figurer ha side reconocida por la EUIPO y el Tribunal de Justicia de la UniOn Europea en
cases similares.

4. La estrategia de registro debe ser integral

Registrar Una marca en su class principal (restaurantes, alimentos) es importante pero no suficiente.
Es clave cuber otras closes relacionadas, Como services de franquicia (Class 35), promocién (Class
35) o gestién empresarial, para blindarse ante uses indirectos. Registrar variantes graficas y
esléganes, en distintos mementos, también fortalece la proteccién.

5. Registrar sin plan de expansion puede ser riesgoso

Es comic que empresas con potencial internacional busquen registrar Sus marcas en regiones
estrategicas "por si acaso". Pero si ese registro no se acompaNa de un plan real de expansion -aunque
sea minimo- ,puede terminal siendo inUtil e incluso contraproducente.

6. Monitoreo proactive: la defense empieza antes del conflictoLas empresas deben monitored
continuamente los registry de marcas similares en otras jurisdicciones. Esto permite presenter
oposiciones a tiempo y actual antes de que terceros consoliden posicionesjuridicas dificiles de
revertir.

7. La importance de Una asesoria local especializada

Cada jurisdiccién tiene particularidades. En la Union Europea, el enfoque en el use real de la marca es
mis estricto que en América Latina. Contar con abogados especializados en propiedad intelectual y
con experience en disputers internacionales es Una inversion, no un lujo.

8. EI reconocimiento internacional puede ser un escudo

Demostrar que Una marca goza de un amplify conocimiento a nivel internacional puede fortalecer el
argumento de use de la marca por terceros de mala fe. Evidencias Como publicaciones en medias
internacionales, premios, exportaciones, menciones en redes sociales o presence de colombianos en
el extranjero pueden servir para demostrar el reconocimiento transfronterizo.

9. Las marcas son actives estratégicos, no solo Iogotipos

EI case pone en evidence que las marcas no son solo distintivos visuales, Sino actives estratégicos
que requieren Una gestién cuidadosa. Perder el control de Una marca en otro pais puede general
confusion, competence desleal y un dalio reputacional dificil de revertir.

10. La transaccién Como alternative

En cases similares, las empresas han optado por celebrate acuerdos de transaccién con aquellos
terceros que busquen registrar Sus marcas en jurisdicciones done no estén protegidas.
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Para obtener informacién adicional sombre el contenido
de este documento puede envier un mensaje a nuestro
equipo del Area de Conocimiento e lnnovacién o dirigirse
a su contacto habitual en Cuatrecasas.
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Este documento es Una recopilacién de informaciénjuridica elaborado
or Cuatrecasas. La informacién o comentarios que se incluyen en el mismo
no constituyen asesoramientojuridico alguno.

Los derechos de propiedad intelectual sobre este document son titularidad

de Cuatrecasas. Oueda prohibida la reproduccién en cualquier media,
la distribuciOn, la cesiOn y cualquier otro tipo de utilizaciOn de este documento,
ya sea en su totalidad, ya sea en forma extractada, sin la preview autorizacién
de Cuatrecasas.
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