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1 Resumen gj ecutivo
Resumen

La Decision 486 de la Comunidad Andina contiene dos tipos de causales por las cuaes no
procede €l registro de un signo; las absolutas y las relativas. Entre las causales relativas, se
encuentra una que dispone que no es posible registrar una marca que infrinja los derechos de
autor. En este contexto, € presente documento pretende redizar un andisis de las
resoluciones de la Superintendencia de Industriay Comercio en las cuales la aplicacion de la
causal se ha llevado a cabo de manera diversay hasta opuesta, con € propésito de proponer

soluciones para la aplicacion adecuada de la causal.

Palabras clave

Superintedencia de Industria y Comercio, Irregistrabilidad, Marca, Derechos de

Autor,

Abstract

The Decision 486 of Andean Community includes two kind of grounds in which a sign
cannot be registered; absolute and relatives grounds. Among the relatives grounds there is
one that establishes that it is not possible to register a trademark that infringes copy-rights.
Under this scenario, the following article proposes an analysis of the Superintendence of
Industry and Commerce resolutions in which the application of the ground has been different
and opposite in similar cases, with the aim of creating a solution in order to apply properly

the ground.

Key Words

Superintendece of Industry and Commerce, Non — Registrability, Trademark, Copy-
Right



2. Introduccién y nociones gener ales

Es cada vez méas frecuente que empresarios recurran a signos que gozan de agun
reconocimiento para distinguir sus productos y servicios solicitando su registro como marca.
Tal reconocimiento deviene, algunas veces, del prestigio o conocimiento que se tiene sobre
obras literarias, artisticas o cientificas, o alguno de los elementos que las componen, y es,
precisamente, en este supuesto (cuando se solicita el registro como marca de una obra
protegida por €l Derecho de Autor 0 alguno de sus elementos como €l titulo o sus persongjes)
en el que se entrelazan las dos disciplinas que componen e universo de la Propiedad
Intelectual; € Derecho de Autor y la Propiedad Industrial. El legislador andino, a través de
las Decisones comunitarias desde afio 1992, no ha sido geno a estas circunstancias
incorporando como causal de irregistrabilidad marcaria la eventual infraccién de derechos de

autor de un tercero.

Sin embargo, en la préctica, lainterpretacion de esta disposicion, con tan loable finalidad, no
ha sido, en multiples ocasiones, pacifica, ni en vigencia de las Decisiones 313 y 344, en las
que la prohibicién de registro se referia especificamente a titulos de obras y personajes
ficticios 0 smbdlicos, ni bajo el imperio de la actuamente vigente Decision 486, que amplio

laimposibilidad legal de registro aobras protegidas por e Derecho de Autor.

Esta monografia tiene como finalidad analizar la causal mencionada para establecer 1os temas
gue han generado mas controversia y proponer posibles alternativas para su aplicacion
préctica, estableciendo criterios interpretativos y sugiriendo mecanismos de coordinacion
entre las entidades que en Colombia tienen a su cargo el manejo administrativo de los dos

temas; la SIC, en materia de Propiedad Industrial y laDNDA en temas de Derecho de Autor.



21. Lapropiedad intelectual

El derecho a la propiedad intelectual en Colombia goza tanto de proteccion constitucional
como legal. En efecto, en e articulo 61 de la Constitucion Politica de Colombia’, se establece
que: “El Estado protegerd la propiedad intelectual por e tiempo y mediante las
formalidades que establezca la ley.”. Asi mismo, € articulo 670 del Cddigo Civil
colombiano?, determina que “sobre las cosas incorporales hay también una especie de
propiedad” , y sucesivamente en el articulo 671 CCC?®, se define a la propiedad intelectual
como aguellas producciones del talento o del ingenio que son propiedad de sus autores, v,

gue constituyen unaforma especial de propiedad que se rige por leyes especiales.

La definicion de Propiedad Intelectual que nos da la legislacion colombiana, Yy
especificamente, el Cédigo Civil, giraen torno a concepto de “producciones del talento o del
ingenio”, el cua no caracteriza y distingue de la misma formay con la misma intensidad a
todos los bienes inmateriales sobre los cuales puede recaer la Propiedad Intelectual. En
efecto, como afirma el profesor y jurista italiano Tulio Ascarelli*: “El signo distintivo
constituye una creacion intelectual que implica una creacion aportadora, a veces, nada

relevante, a veces, en cambio minima” .

De la misma manera, el profesor espafiol Felipe De Sola Cafiizares®, propone una

clasificacion de bienes inmateriales divididos en 5 categorias, cada una independiente de la

! Constitucion Politica de Colombia[Const] julio 7 de 1991 (Colombia)

2 Codigo Civil colombiano [CCC] Ley 57 de 1987 (Colombia)

% Ibidem

* Citado por Ricardo Metke Méndez, L ecciones de Propiedad Industrial, pag 213. Ed, Diké, 2001
® Citado por Ricardo Metke Méndez, Lecciones de Propiedad Industrial, pag 214. Ed, Diké, 2001



otra: las obras del ingenio, los signos distintivos, las invenciones industriales, las creaciones
intelectuales que tienden a facilitar € uso o hacer mas agradable la presentacion de

determinados objetos, y las invenciones cientificas.

Asi pues, parad entendido, es mas acertada la definicidn de Propiedad Intelectual dada por la
Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual: “La propiedad intelectual (P.l.) se
relaciona con las creaciones de la mente: invenciones, obras literarias y artisticas, asi como

simbolos, nombres e imagenes utilizados en e comercio” ®

. El concepto de “creaciones de la
mente”’ resulta ser un elemento més apto y sobre todo comun entre los bienes inmateriales
susceptibles de ser apropiados por un particular. La propiedad intelectual se divide en dos

grandes ramas; la propiedad industrial y e derecho de autor.

2.2. Lapropiedad industrial:

En la legislacion colombiana no existe una definicion del concepto de propiedad industrial,
por lo que es necesario acudir a la doctrina para delimitar e concepto. De acuerdo al

catedrético Stephen Ladas”:

“ e hombre, con € fin de servir sistematicamente sus intereses econdmicos; inventa, crea,
perfecciona, descubre, imagina, o utiliza cosas o diferentes métodos. Logra un producto
nuevo o un revolucionario procedimiento de fabricacion. Crea un dibujo o un modelo nuevo.

Adopta, para distinguir sus productos, una marca distinta, o utiliza un nombre comercial”

® http://www.wipo.int/about-ip/es/ (obtenida en abril, 2015).
" Citado por Agustin Morales Riveira. Teoria General de laMarca. Pag 24. Tesis de grado para optar
por €l titulo de Doctor en derecho. 1972.



Es ese aspecto de larutina humana, a que se le conoce como “propiedad industrial”.
Esta rama de la propiedad intelectual se divide a su vez en dos categorias; las nuevas

creacionesy los signos distintivos.

2.2.1. Lasnuevascreaciones

Segun lo dispuesto en las Decisiones 345 y 486 de la Comunidad Andina, se consideran
nuevas creaciones:. las patentes de invencion, las patentes de modelo de utilidad, los disefios
industriales, los esquemas de trazados de circuitos integrados, |os secretos empresariales, y
las nuevas variedades vegetales. Se trata de aguellas invenciones novedosas con aplicacion

industrial, es decir, susceptibles de ser usada en una o varias industrias.

Las nuevas creaciones constituyen un area inmensa llena de particularidades que, sin

embargo, no seran tratadas en este trabajo, a no ser uno de los objetivos del mismo.

2.2.2. Signosdistintivos

“Los signos distintivos consisten en medios identificadores que utiliza e empresario para
distinguirse a s mismo en € comercio, 0 para distinguir sus establecimientos, o los
productos que fabrica o comercializa” .2 Asi pues, dentro de esta categoria, encontramos los

lemas comerciales, los nombres comerciales, los rétulos o ensefias e indicaciones

geogréficas, y las marcas.

8 http://www.wipo.int/sme/es/distinctive_signs.jsp (obtenida en abril, 2015)




2.2.2.1. Nombre comercial

De acuerdo al articulo el articulo 190 de |la Decision 486° "se entiende por nombre comercial
cualquier signo que identifica a una actividad econémica, a una empresa, 0 a un
establecimiento mercantil”. En ese sentido, €l nombre comercial es €l signo que identifica a

empresario en el desarrollo de una actividad mercantil.

Vale la pena mencionar también e articulo 191'° de la mencionada norma que establece que
“ ¢ derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su uso en e comercio y
termina cuando cesa € uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del

establecimiento que lo usa.”

2222. Ensefia comercial

La Decision 486 solo alude a concepto de ensefia comercia en los siguientes términos. “ La
proteccion y deposito de los rétulos o ensefias se regird por disposiciones relativas al
nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada Pais Miembro.” Por |o tanto,
es necesario remitirse a articulo 83 del Cédigo de Comercio colombiano™ que sefidla que:
“Se entiende por ensefia e signo que utiliza una empresa para identificar su

establecimiento” .

Se trata entonces de un signo que siendo perceptible por e sentido de la vista sirve para

° Decisién 486 [De la Comisién de la Comunidad Andina] por lacual se establece el régimen comin
sobre la Propiedad Industrial.

1% bidem
1 Cédigo de Comercio. [CCO] Decreto 410 de 1971. Marzo 7 de 1971.



identificar e sitio donde e comerciante desarrolla su actividad mercantil. Esta puede
consistir en palabras, letras, nUmeros, dibujos, imagenes, formas, colores, logotipos, figuras,
simbolos, graficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, o combinacion de

estos elementos.

2.2.23. I ndicaciones geogr aficas

L as indicaciones geograficas comprenden las denominaciones de origen y las indicaciones de
procedencia. La Decision 486 de la Comunidad Andina De Naciones define las
denominaciones de origen como:

“una indicacién geografica constituida por la denominacion de un pais, de una regién o de
un lugar determinado, o constituida por una denominacion que sin ser la de un pais, una
region o un lugar determinado se refiere a una zona geografica determinada, utilizada para
designar un producto originario de ellosy cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas se
deban exclusiva o esencialmente al medio geogréafico en el cual se produce, incluidos los

factores naturales y humanos.”

Por otra parte, la mencionada norma se refiere a las indicaciones de procedencia en los
siguientes términos. “ Se entendera por indicacion de procedencia un nombre, expresion,

imagen o signo que designe o evoque un pais, regién, localidad o lugar determinado” .

En Colombia, para que un producto sea considerado como una denominacion de origen debe
solicitarse su declaracién ante la Superintendencia de Industriay Comercio. Por e contrario,
respecto de las indicaciones de procedencia, no se requiere registro alguno, pero se prohibe el

uso de indicaciones que sean falsas 0 engafiosas respecto a su origen, o cuando su uso pudiera



inducir a publico aconfusion.



3. LaMarca

3.1. Concepto

En virtud del articulo 134 de la Decision 486, se considera marca“ (...) cualquier signo que

sea apto para distinguir productos o servicios en € mercado.”

3.2. Lapropiedad sobreuna marca

La propiedad sobre una marca se atribuye de distintas formas en cada legislacion. La doctrina
ha reconocido 3 sistemas para ta fin; el sistema declarativo, basado en € principio de
prioridad en el uso, € atributivo, que se fundamenta en la inscripcion registral, y € mixto,

que incluye elementos de los dos anteriores.™

3.2.1. Sistemadeclarativo:

Con base en € sistema declarativo, €l derecho sobre la marcalo obtiene el que primero haga
uso del signo para distinguir sus productos.*® En cuanto al registro posterior, este, crea una
presuncion de titularidad y uso sobre la marca, y cumple la funcién de publicidad en favor de

los terceros.

De todas formas, y aunque se reitera que € registro no configura la existencia del derecho

sobre la marca, en algunas legislaciones si otorga una serie de ventagjas para € titular de la

12 Carlos Fernandez — Novoa. Tratado de Marcas de Fébricay de Comercio. Pags. 189y ss, Buenos
Aires, 1946

3 Ricardo Metke Méndez. Aspectos Tedricosy Précticos del Derecho Marcario. Pag 30. Ed, Kelly.
1987.



marca, como agquel de gjercer |as acciones criminales consagradas en laley. ™

3.2.1.1. M odelo Norteamericano

A modo de gemplo, vale la pena destacar € sistema tipicamente declarativo adoptado en
Estados Unidos. El Lanham Act, laley federal que regula e uso de las marcas en actividades
comerciaes, en su seccién 1°, establece que: “e duefio de una marca usada en € comercio
puede requerir el registro de su marca’. De la norma se deduce que la existencia del derecho

surge con €l uso de lamarca, pero que de todas formas, € titular puede solicitar su registro.

Este, ademéas de cumplir la funcidn de publicidad frente a terceros y habilitar a titular para
demandar ante la Corte Federal por cualquier violacion a su derecho, le da el derecho al
titular de usar su marca en todo € pais (bgo ciertas limitaciones), y ademas, a cumplirse 5
anos de emitido el registro, este se vuelve irrefutable, es decir, que cuando ello ocurra, no

habré lugar adiscusién alguna sobre su derecho sobre la marca.

3.2.2. Sistema atributivo:

En virtud del sistema atributivo, la existencia del derecho sobre una marca se configura una

vez redlizado € registro conforme a sistema de inscripcion adoptado por cada Estado, y sin

tener en cuenta si la marca ha sido previamente utilizada

Vale la pena distinguir dos momentos; €l de la solicitud de registro, y la concesion de la

marca. En el primero, el solicitante alin no es titular de la marca, pero s tiene un derecho de

4 Ricardo Metke Méndez. Aspectos Tedricosy Précticos del Derecho Marcario. Pag 36. Ed, Kelly.
1987.



prioridad; esto es, si alguien més solicita el registro de la misma marca, se presumira que el
que primero que lo diligencio tiene megor derecho a que le sea concedida. En el segundo
momento, cuando la Autoridad Nacional concede € registro, € solicitante se convierte en
titular de la marca concedida; en ese instante, surge el denominado “ derecho de exclusividad”
sobre la marca, del cual se derivan una serie de facultades de las que goza €l titular: se le
permite usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca, est4 facultado para prohibir que
terceros usen lamarca (el denominado lus Prohibendi), y oponerse a uso y registro de signos

idénticos o similares alos que & estitular.®

3.2.3. Sistema mixto

En cuanto a tercer sistema que identifica la doctrina, denominado “mixto”, en este el
registro tiene inicialmente un efecto declarativo en un plazo determinado durante el cual
cualquier persona que crea tener mejor derecho puede impugnar € registro de la marca
solicitada. S6lo después de ese plazo, € registro queda en firme, y es solo hasta ese momento

cuando se configura el derecho de propiedad sobre la marca. .1

3.3. Sistemacolombiano

En Colombia, se adoptd el régimen comun de la Propiedad Intelectual, establecido por la
Comunidad Andina de Naciones, de la que también hacen parte Ecuador, Per( y Bolivia. El
mencionado régimen consta actualmente en la Decision 486, y en este se acoge e sistema

atributivo para adquirir e derecho de propiedad sobre una marca.

> Ricardo Metke Méndez. Aspectos Tedricosy Précticos del Derecho Marcario. Pag 36. Ed, Kelly.
1987.
16 Tribuna Andino de Justicia. Proceso 4-1P-94 (G. O. N° 189 de 15 de Septiembre de 1995).



En efecto, € articulo 154 de la citada norma establece que: “El derecho al uso exclusivo de
una marca se adquirira por € registro de la misma ante la respectiva oficina nacional

competente.”

3.3.1. Elregistrodelamarca

En €l caso colombiano, le corresponde a la Superintendencia de Industriay Comercio llevar
el registro de todos los signos distintivos. Ademés de €ello, antes de conceder el respectivo
registro, corresponde a esta entidad verificar que la marca reina las condiciones de
registrabilidad. Como sefidla De Sola Cahizares Felipe : “é organismo estatal encargado del
registro, investiga por su propia cuenta, antes de efectuar €l registro(...), si lamarcareine los

requisitos de validez que imponen las leyes’.'’

3.3.1.1 Signos susceptibles deregistro

El articulo 134 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones
determina, de manera enunciativa, l0os signos que son susceptible de registrarse como marca

antelaSIC:

0] Las palabras o combinaciones de palabras,

(i) Las imagenes, figuras, simbolos, gréficos. Logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas emblemas y escudos;

(iif)  Losonidosy losolores,

(iv)  Lasletrasy losnamero;

Citado por Ricardo Metke Méndez. Aspectos Tedricosy Précticos del Derecho Marcario. Pag 37.
Ed, Kelly. 1987.



(v) Un color delimitado por una forma, o una combinacion de color;
(vi) Laforma delos productos, susenvases o envoltura;
(vii) Cualquier combinacion de los signos o medios indicados en los apartados

anteriores.

Sin embargo, no basta con que el signo encaje en alguna de las categorias enunciadas en la
norma citada para que proceda su registro; de igual forma, éste debe cumplir con unos

regisitos de validez.

3.3.1.2 Requisitos pararegistrar un signo

33121 Ladistintividad del signo

Del articulo 134 de la mencionada Decision 486 se infiere que € objetivo de las marcas

consiste en distinguir productos o servicios en € mercado. Asi mismo, €l articulo 135 literal b

de la mencionada Decision establece que no podran registrase como marcas |os signos que

carezcan de distintividad.

De lo anterior podemos destacar que, como requisito esencial para €l registro de la marca es

determinante que se trate de un signo distintivo, es decir, que constituya un mecanismo

idoneo para diferenciar productos o servicios en €l trafico mercantil.

3.3.1.2.2 Larepresentacion gréfica del signo

Otro de los requisitos de validez con los que debe contar una marca para gue sea viable su



registro es que sea susceptible de representarse graficamente.

La representacion gréfica en palabras de la Superintendencia de Industria y Comercio
consiste en: “(...) la aptitud con que cuenta € signo para ser descrito o reproducido en
palabras, imagenes, formula u otros soportes escritos, es decir, en algo perceptible para ser

captado por e publico consumidor” .*8

Asi las cosas, para que proceda €l registro de un signo sera necesario que éste constituya mas
gue una simple idea; esto es, que sea susceptible de materiaizarse en una imagen o

descripcion, pues sdlo asi selograla exteriorizacion de la marca.

3.3.1.23. La perceptibilidad del signo

De los dos anteriores requisitos de validez se desprende e tercero; la perceptibilidad del
signo. La SIC, en Concepto No 2281 se refiere a esta como:* la cualidad que tiene un signo
de expresarse y materializarse para ser aprehendido por los consumidores o usuarios a

través de los sentidos y asimilado por la inteligencia” *°.

Valelapenaaclarar que &l hecho que se exija que el signo sea perceptible -no necesariamente
visible- dalugar ala existencia de otro tipo de marcas, las denominadas no tradicionales, que
pueden ser percibidas no solo através de lavista sino por los otros sentidos. Tal es el caso de

las marcas sonoras, olfativas, tactilesy gustativas.

18 Concepto No. 2281. Superintendencia de Industriay Comercio. Radicado No. 04102005. 24 de
noviembre de 2004.
9 I bidem.



A modo de conclusion, para que proceda €l registro de un signo, este debe tener la aptitud
para distinguir productos o servicios, y, adicionalmente, debe poder ser objeto de
representarse graficamente, con tal de que pueda ser facilmente percibido y asimilado por €l
publico en general.

Ahora bhien, ademas de ser distintivo, susceptible de representacion grafica, y perceptible, €
signo solicitado no debe estar incurso en alguna de las prohibiciones de registro, también

denominadas causales de irregistrabilidad marcaria.



4, Causalesdeirregistrabilidad marcaria

Las causales de irregistrabilidad marcaria consagradas en la Decision 486 pueden dividirse en

dos grupos; las absolutasy lasrelativas.

41. Causalesabsolutas

De las absol utas hacen parte las causales consagradas en € articulo 135 de la Decision, y son
aquellas que guardan relacion con las caracteristicas del signo en si; por g emplo, no sera
registrable aquel signo genérico, descriptivo, o que induzca a engafio, que reproduzca o imite
denominaciones de origen protegidas, 0 aquel que sea contrarias alaley, alamoral, a orden

publico, y alas buenas costumbres, %°

Las prohibiciones absolutas se refieren a las condiciones intrinsecas del signo; de estar incursa en las
mismas no cumpliria la funcién distintiva que se persigue con la marca, o bien se trataria de un signo

ilicito o engafioso, que atentaria contra el orden publico y defraudariaal consumidor.

4.2. Causalesrédativas

En las relativas, en cambio, se agrupan las causales de irregistrabilidad que se refieren a

condiciones extrinsecas del signo, y que buscan la proteccién de terceros que podrian verse

af ectados.

En otras palabras, las causales relativas son aplicables cuando un signo del cual se solicita su

? Ricardo Metke Méndez. Lecciones de Propiedad Industrial. Pag 84. Ed. Diké. 2001.



registro entra en conflicto con derechos de terceros; como cuando resulta ser idéntica o
semejante, afecta la identidad o prestigio de la otra, constituye una reproduccion, imitacion,
traduccion de un signo distintivo notoriamente conocido, o cuando consiste en un signo que
infrinje el derecho de propiedad industrial o €l derecho de autor de un tercero, salvo que

medie el consentimiento de éste.



5. Lacausal deirregistrabilidad marcaria por infringir un derecho de autor

De conformidad con el Articulo 136 literal f) de la Decision 486: “ No podran registrarse
como mar cas aquellos signos cuyo uso en €l comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando: f) consistan en un signo que infrinja (...) € derecho de autor

de un tercero salvo que medie el consentimiento de éste” .

La causa de irregistrabilidad marcaria por infringir un derecho de autor tiene una
particularidad que la diferencia de las demés listadas en el articulo 136; es la Unica que
engloba las dos disciplinas que constituyan la Propiedad Intelectual: |as Propiedad Industrial

(Marcas) y los Derechos de Autor.

Para determinar cuando un signo puede infringir e derecho de autor de un tercero, es
necesario hacer algunas referencias sobre la materia, sus diferencias con la propiedad

industrial, para luego adentrarnos en e estudio de los antecedentes de la causal bajo estudio.

5.1. Nociones Generales ddl Derecho de Autor

5.1.1. Objeto deproteccién

El derecho de autor tiene por objeto la proteccion de obras, definidas en e articulo 3 de la
Decision 351%! como: “ toda creacion intelectual de naturaleza artistica, cientifica o literaria
susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma” De la citada norma se

deduce que las obras deben existir a momento de ser objeto de proteccion, pues €

% Decisién 351 de 1993. Comisién de la Comunidad Andina. Sobre el régimen comuin sobre
derechos de autor y derechos conexos. Diciembre 17 de 1993.



ordenamiento juridico no protege las simples ideas.

Ya la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (“OMPI”) (Voz 262, p. 268) a
referirse ala obra recalca que: “ (...) no son obras la reproducciones mentales que no hayan
sido elaboradas en una forma especifica de expresion, por eemplo, la meras ideas o

métodos’ .

Entre las obras susceptibles de proteccion, la ley 23 de 1998% en su articulo 8 literal A,
modificado por la ley 1520 de 2012 incluye dentro de esta categoria “libros, obras
musicales, pinturas al dleo, a la acuarela o al pastel, dibujo, grabado en madera, obras
caligréficas y crisograficas, obras producidas por medio de corte, grabado, damasquinado,
etc., de metal, piedra, madera u otros materiales, estatuas, relieves, escultura, fotografias

artisticas, pantomimas, u otras obras coreograficas.” 2

51.1.1. Obrasliterarias

En materia de derechos de autor, cuando se habla de obras, se hace referenciaa todas forma
de obra escrita, sempre y cuando sea original, de caracter literario, cientifico, técnico o

meramente préctico, y sin importar su valor o finalidad.?*

Asi mismo, vale la pena destacar que para determinar qué constituye o no una obra no se
toman en cuenta factores subjetivos. Asi lo resaltd la Corte Suprema de Justicia en Sentencia

del 28 de mayo de 2010:

2| ey 23 de 1982. Sobre el derecho de autor. 28 de enero de 1982.

% ey 1520 de 2012. Por medio de lacua se implementan compromisos adquiridos por virtud del
“Acuerdo de Promocion Comercial”, suscrito entre la Republica de Colombiay los Estados
Unidos de Américay su “Protocolo Modificatorio, en el Marco de la Politica de Comercio
Exterior e Integracién Econdmica. D.O No 48.400, 23 de abril de 2012.

2 Glosario de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, voz 164.



“[...] lgualmente, puede decirse que la obra literaria se caracteriza porgue posee € ementos
estéticos definidos, sin que importe las consideraciones subjetivas de gusto. Desarrolla
géneros como la poesia, la prosa, la novela, etc. y puede ser escritau oral.”

51.1.2. ObrasArtisticas

De acuerdo ala Organizacion Mundia de la Propiedad Intelectual, la obra artistica “ Es una

creacion cuya finalidad es apelar al sentido estético de |la persona que la contempla. (...)"

En esta categoria se incluye cualquier forma de expresion artistica que se deriva dd cultivo

de arte como pueden ser la pintura, la escultura, lamusica, la danza, entre otras.

Adicionalmente, la proteccion de las obras artisticas y literarias trae consigo la proteccion de

aquellas actividades conexas o inherentes ala utilizacién de las mencionadas obras.

5.1.2. Caracteristicasdelaobra

Dd articulo 3 delaDecision 351 se pueden extraer |as principal es caracteristicas de una obra:

o Que trate de una creacion intelectual original.
° Que seade caracter artistico, cientifico o literario
o Que sea susceptible de ser divulgada o reproducida

% Corte Suprema de Justicia. Sala de casacion Penal. Proceso No. 31403(M.P. Sigifredo Espinoza
Pérez; 28 de mayo de 2010.
% Glosario de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, voz 13.



5.1.3. Contenido ddl Derecho de Autor

De acuerdo con la Ley 23 de 1982, y en concordancia con la Decision 351, € derecho de

autor otorga dos tipos de derechos; los patrimoniales y los morales.

51.3.1 Derechos patrimoniales

Se entiende que los derechos patrimoniales son aquellos estimables econOmicamente y a los
gue se le puede sacar provecho econdmico. Traténdose de una obra, el beneficio para €l

titular se obtiene mediante |a explotacién econdémica de la misma.

Como seflala e autor Alfredo Vega Jaramillo, refiriéndose alos derechos patrimoniales:

“[...] sea que € autor explote directamente la obra o que, como es lo usual, autorice a terceros a

redlizarla y participe en esa explotacion obteniendo un beneficio econdmico. Los derechos

patrimoniales son oponibles a todas | as personas, son transmisibles, su duracién estemporal [...]".

51311 Modalidades de los der echos patrimoniales

Los derechos patrimoniales traen consigo una serie de derechos, gque tienden a facilitar la

explotacion econdmica de la obra por parte del autor. Entre ellos, encontramos:

(1) El Derecho de reproduccion: derecho exclusivo del titular de la obra, € cua le
permite explotarlay copiarla por cualquier medio de maneratotal o parcial mente.

(i)  Derecho de comunicacion publica: cuando la obra sale del entorno familiar y es

" Alfredo Vega Jaramillo. Manual de Derecho de autor. Pag 51. Ed. Panamericana Formas e
Impresiones S.A. 1° edicion, octubre 2013.



(iii)

(iv)

(V)

conocida por €l publico por cualquier medio, ya sea en su version original o mediante

una reproduccion realizada por € titular de la obra.

Derecho de transformacion: Posibilidad que tiene € titular de la obra de alterarla o
modificarla o autorizando para que un tercero realice tales modificaciones. Lo que

derive de tal modificacion serd una nueva obra sin que desaparezca la obraoriginal .

Derecho de distribucion: Facultad que tiene € titular a su obra para autorizar que
esta se ponga a disponibilidad del puablico por cualquier medio. “ Esa puesta en
circulacion de la obra se refiere a las modalidades de venta, alquiler, o cualquier
otra forma, y supone para € titular del derecho la posibilidad de ejercer control

sobre |a explotacion comercial” .2

Derecho de seguimiento: derecho inalienable en virtud del cua € titular de la obra

debe recibir un porcentaje, fruto de la explotacién de la obra.

5.1.3.2. Derechos morales

“ Los derechos morales constituyen un conjunto de potestades que se encuentran en cabeza

del autor, y que buscan guardar y conservar su relacién conlaobra. [...]".

»n 29

Entre los derechos morales se incluyen los siguientes derechos:

% Alfredo Vega Jaramillo. Manual de Derecho de Autor. Pag 58. Ed. Panamericana Formas e

Impresiones S.A. 1° edicion, octubre 2013.

% Santiago Mérquez Robledo. Principios del Derecho de Autor. Pag 41. Pontificia Universidad

Javeriana. 2° edicién. 2009



) Derecho de paternidad: como titular de la obra, se tiene e derecho de exigir y
perseguir a que se le reconozca como tal, sea cual sealaforma como €l titular desea que se

reconozca; ya sea por su hombre, seudénimo o como obra andnima.

(i)  derecho de integridad: de acuerdo alaley 23 de 1982 Articulo 30, Literal B este se
trata del derecho a*“ oponerse a toda deformacion, mutilacion y otra modificacion de la obra,
cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o0 a su reputacion, o la obra

sedemerite(...)"

(iii) el derecho de ineditud: derecho que tiene €l titular de la obra para divulgarlao no y

de qué maneralo quiere hacer, o si por €l contrario, desea mantener la obra en reserva.

(iv)  Derecho de modificacion: es la posibilidad que tiene € titular de la obra de corregir o
cambiarla aun después de haber sido divulgada sin que esto impligue una transformacion de

lamisma.

(v) Derecho de retracto o retiro: € titular de obra podra desistir o arrepentirse de la
divulgacién de la obra y podra sacarla del domino publico, podra hacerlo “ Previa
compensacion econdémica por los dafos que pueda ocasionar a quienes inicialmente les
habia concedido derechos de utilizacion.” .*°

Estos derechos son de carécter inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable, de

acuerdo alo dispuesto enlaLey 23 de 1982y en laDecision 351 de 1993.

% Alfredo Veja Jaramillo. Manual de Derecho de Autor. Pag. 50. Ed. Panamericana Formas e
Impresiones S.A.. Edicion 1°. Octubre, 2003.



5.1.4. Limitacionesy excepciones al Derecho de Autor

Ahora bien, el derecho de autor, a igua que la gran mayoria de los derechos en nuestra
sociedad, no pueden ser gercidos de forma ilimitada; al ser un tipo especial de propiedad
sobre una obra, esta limitado, por jemplo, por lafuncion socia que establece la Constitucion
de 1991. Como se sefiala en sentencia C-334 de 1993:  “(...) larazdn de ser de la limitacion
no es otra que la funcién social de la propiedad, consagrada en los articulos 58 y 2° inciso
segundo de la Carta (...) una creacién del espiritu que beneficie la cultura de un pueblo es
algo que involucra simultaneamente los derechos del creador como los derechos de la
comunidad. Tanto a nivel tecnolégico como artistico, un nuevo aporte nunca es un fenémeno
individual. De alli que € derecho de propiedad sobre dichos aportes no sea intemporal sino
gue, por un fendmeno convencional de transaccion entre e minimo que exige e goce
exclusivo y e maximo de difusion que la comunidad exige, se fija discrecionalmente por el
legislador un término razonable al cabo del cual e derecho individual de propiedad se

extingue (...)" %

Se concluye que € del derecho de autor sobre una obra tiene doble connotacién; una positiva
y otra negativa. La positiva consiste en las facultades que se le otorgan al titular de una obra
para disfrutar de ella, mientras la negativa consiste en las excepciones y las limitaciones de
esas facultades que, precisamente, en virtud de la funcion social, restringen el gercicio del
derecho de autor en beneficio de la comunidad. Laintencion del legislador es evidente; se
busca un equilibrio entre e provecho que puede obtener € titular de laobra con e provecho

que también merece la comunidad. Adiciona mente, otra manifestacion en el mismo sentido

31 Corte Consgtitucional, Sentencia C-334 de 1993. Expediente N° L.A.T.-010. M.P. Algjandro
Martinez Caballero.



lo constituye la posibilidad de expropiacion de los derechos patrimoniales sobre una obra,
previstaen al articulo 80 de laley 23 de 1982:

“Articulo 80°.- Antes que €l plazo de proteccidén haya expirado, podran expropiarse los
derechos patrimoniales sobre una obra que se considere de gran valor para € pais, y de
interés social al publico, siempre que se pague justa y previa indemnizacion al titular del
derecho de autor. (...)."

La expropiacion de los derechos patrimoniales de la que puede ser objeto un autor es un

gjemplo claro de una limitacién surgida en virtud de la funcion social.

En ese sentido, € tratado de la OMPI sobre derechos de autor en su articulo 10 establece
como limitaciones y excepciones:“ 1. Las Partes Contratantes podrén prever, en sus
legislaciones nacionales, limitaciones o excepciones impuestas a los derechos concedidos a
los autores de obras literarias y artisticas en virtud del presente Tratado en ciertos casos
especiales que no atenten a la explotacion normal de la obra ni cause un perjuicio
injustificado a los intereses legitimos del autor” .** Esto es lo que se conoce por la doctrina

como lareglade los tres pasos.

Asi mismo, en el capitulo Il de la ley 23 de 1982 se establecen las limitaciones y
excepciones a derecho de autor en Colombia. Este capitulo esta conformado por 14 articulos,
los cuales, a grandes rasgos, establecen limitaciones y excepciones por razones de interés
publico o para € uso meramente privado de la obra, e cua no genera ningun tipo de
exteriorizacion ni mucho menos tampoco implica un animo lucrativo por parte de quien

utilizalaobra.

% Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WTC). Ginebra 20 de diciembre de 1996.



Adicionamente, La Decision 351 de 1993 en sus capitulos VI y VI establece limitacionesy
excepciones las cuales dejan claro que el derecho que tiene un autor sobre su obra no es
absoluto y por tanto se fijan aguellos casos en que los particulares podran hacer uso de todo o
parte de la obra en “su justa medida’ (gj: posibilidad de citar) y para unos fines especificos
tales como la educacion y la ensefianza. Tales limitaciones y excepciones no distan de las
establecidas en la Ley 23 de 1982, que aunque si bien, lamencionadaley trae, alo largo de la
totalidad de su texto, limitaciones més especificas y un desarrollo més amplio de las causales,
estan descritas en e mismo sentido, es decir, estableciendo casos en los que los particulares
pueden hacer uso de las obras o cambios e incluso la posibilidad de pasar al dominio publico

antes del término establecido para que tal evento ocurra.

En fin, se concluye que unainfraccién alos derechos de autor se configura cuando se infringe

cualquiera de los derechos patrimoniales 0 moral es arriba enunciados.

5.1.5. Terminacién del Derecho

Otra de las caracteristicas fundamentales del derecho de autor es su temporalidad. Aunque la
Decision 486 de la CAN y el Convenio de Berna™ fijaron una proteccion de 50 afios més la
vida del autor, el legislador colombiano, favoreciendo a los autores y a sus familias, quiso
aumentarlo. Asi, en Colombia, en virtud del articulo 21 de laley 23 de 1982, una obra se

encuentra protegida por lavida de su autor, més los siguientes 80 afios.

De acuerdo a lo anterior, una vez acaece el plazo mencionado, €l derecho pasa a dominio

publico, es decir, que a partir de ese momento cualquier persona podra utilizar la obra, sin

3 Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas. 9 de septiembre de 1886.



que deba pagar alguna suma de dinero, y sin requerir previa autorizacion de los que fueran

sujetos del derecho, es decir, de su autor o de sus herederos.

5.2. Diferenciasentrela propiedad industrial y €l derecho de autor

Ahora bien, es necesario establecer las diferencias principales entre el derecho de autor y la

propiedad industrial.

De acuerdo a Ricardo Metke:* Es indudable que ambos sectores (derechos de autor y
propiedad industrial) tienen caracteristicas comunes, pero también es cierto que presentan
importantes diferencias.” Sobre los derechos de autor, Metke afirma que: “ se reflgja en
cierto grado la personalidad del autor y por ello su titular goza de derechos morales y
patrimoniales; tiene por objeto basicamente €l goce intelectual o € placer estético; los
derechos sobre la misma nacen por e hecho de la creacién intelectual; su valor esta dado

por la originalidad de la forma de expresion” . **

Por otra parte, en cuanto a los bienes inmateriales que hacen parte de la propiedad industrial,
Metke considera que: “ tienen un objeto til (...), su valor estd dado por la novedad en
cuanto constituyen aportes al progreso técnico (...). La adquisicion del derecho sobre las
mismas, implica cumplir ciertos requisitos y formalidades y un acto concesional del Estado
(...). Tiene un interés social que determina una reglamentacion mas exigente y, si se quiere,
ciertas cargas a su titular, que impiden un gercicio abusivo del derecho en detrimento de la

colectividad” . *®°

# Ricardo Metke Méndez. Lecciones de Propiedad Industrial. Pag 24. Editorial Diké. 2001.
% | bidem.



Se trata pues de dos ramas, que aungue las dos hacen parte de la Propiedad Intelectual, tienen
diferencias en cuanto a varias de sus caracteristicas, su objeto, su funcion y sus finalidades.
De dli que, para mayor facilidad y eficiencia, se crean dos sistemas normativos

independientes, cada uno con sus propias hormasy principios.

5.3. Antecedentes historicos de la causal de irregistrabilidad marcaria por la

vulneracion de un derecho de autor deun tercero

5.3.1. Lacausal en la Decision 344 de 1993

Lacausal deirregistrabilidad por infraccion a un derecho de autor aparece por primeravez en
el articulo 78 de la Decision 313 de 1992%, y se reproduce tal cual en la Decision 344% del

siguiente afio en el articulo 83 literal g), de la siguiente manera:

“Asimismo, no podrén registrarse como marcas aquellos signos que, en relacion con
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:... Los titulos de
obras literarias, artisticas o cientificas y los personajes ficticios o simbdlicos que sean objeto

de un derecho de autor correspondiente a un tercero salvo que medie su consentimiento.”

De la norma transcrita surgen varios interrogantes que vale la pena analizar. En primer lugar,

¢son todos los titulos de las obras literarias, artisticas o cientificas objeto de derecho de

% Decision 313 de 1992. Comisién de la Comunidad Andina. Del Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial. 6 de febrero de 1992.

3" Decision 344 de 1993. Comisién de la Comunidad Andina. Del Régimen Comiin sobre Propiedad
Industrial. 23 de octubre de 1993.



autor?

5.3.1.1. Lostitulosdelasobras

Al respecto, la ley 23 de 1982, sobre derecho de autor, en su articulo 83 establece que
“Cuando € titulo de una obra no fuere genérico sino individual y caracteristico, no podra

sin el correspondiente permiso del autor ser adaptado para otra obra analoga.”

Ahora bien, la norma diferencia entre titulo genérico e individual o caracteristico. El primero
no esta protegido por e derecho de autor, mientras que € segundo si, por |0 que es necesario

establecer qué se entiende por cada uno de ellos.

53.1.1.1 Titulos genéricos o banales

Los titulos genéricos 0 banales son aquellos que carecen de elementos distintivos. En
paabras de la tratadista argentina Delia Lipszyc “(...) son los que carecen de toda
originalidad. No representan un esfuerzo creativo aungue se adecuen muy bien alaobray el
encontrarlo le haya demandado al autor tiempo y trabajo.” “El fuego”, “La noche”, “El

militar”, “El perro”, o “Laenfermedad” serian algunos €/ emplos de esta clase de titul os.

53112 Titulosoriginales o individuales

Por otra parte, sobre los titulos originales o individuales, Lipszyc sefida que: “ En miltiples

ocasiones, los titulos constituyen creaciones literarias. Entre otros, son significativos

% Citado por Juan Carlos Monrroy Rodriguez. Derecho de Autor y Derechos Conexos. Pag153. Ed.
RRA Formacién, 2013.



gjemplos las clasicas obras de Calder6n de la Barca: |a vida es suefio, Celos afemina amor,

y A secreto agravio, secreta venganza” *°

En este punto, surge un nuevo interrogante acerca del alcance de la prohibicién respecto alos
titulos originaes. Esto, teniendo en cuenta que la norma de la ley 23 de 1982 sefida que los
titulos originales no podran ser utilizados en obras anadlogas, mientras que, la causal de
irregistrabilidad contenida en €l literal g) del articulo 83 de la Decision 344 no dice nada al

respecto.

Este no es un detalle superfluo, ya que e alcance de la proteccion de la causal sera mucho
menor si se considera que e derecho de autor blinda los titulos originales sblo si son
utilizados en obras analogas por un tercero. Parailustrar mejor el punto, vale la pena andizar

un caso sobre e asunto objeto de estudio.

53.1.1.21. Caso“Terminator”

El caso més emblemético relacionado con la causal de irregistrabilidad bajo estudio respecto
de un titulo original, en el periodo de vigencia de la Decision 344, es el de “ Terminator”. En
Resolucion 49049 de 1996, la sociedad Vicar de Colombia S.A solicitd el registro del signo
“Terminator” para identificar un producto garrapaticida, correspondiente a la clase 5 de la
clasificacion internacional. Aunque no se presentaron oposiciones, la Direccidon de Signos
Distintivos determind gue la expresion “TERMINATOR” constituia un titulo de una obra
cinematogréfica, y en razon de que no se acreditaba el consentimiento del titular de la

pelicula, determind negar €l registro aplicando la causal del literal g) del articulo 83 de la

39 | bidem.



Decision 344.

El solicitante presentd recurso de apelacion, pero en Resolucion 1677 €l Delegado para la
Propiedad Industrial confirm6 la decision bgjo los mismos argumentos, simplemente
aclarando que €l titulo de la pelicula “TERMINATOR” constituia un titulo origina e
individual, y que por lo tanto procedia la aplicacion de la causal, y en consecuencia, la
negacion del registro de lamarca solicitada. Sin embargo, el caso llegd a Consejo de Estado

y dio un giro inesperado.

En la interpretacion prejudicial nimero 32-1P-97, solicitada por el Consgo de Estado antes
de dictar sentencia, € Tribunal Andino exhorté a Tribunal colombiano a analizar s el
registro del signo solicitado generaria un riesgo de confusion o asociacion con € titulo de la
pelicula “Terminator”, protegido por € derecho de autor. En paabras del Tribunal:
“reconocer un derecho absoluto sobre €l titulo de una obra para impedir su registro como
marca sobre cualquier producto o servicio, aun cuando no hubiere riesgo alguno de
confusion entre la obra y e producto o servicio, seria tanto como instituir una nueva figura:

la de la“ supranotoriedad como marca del titulo de una obra” “.

Finalmente, & Consgjo de Estado en sentencia del 20 de mayo de 1999, expediente 1999-
N4212 acogio las recomendaciones del Tribunal Andino, y concedio € registro de la marca
“Terminator” para identificar un producto garrapaticida. El Alto Tribuna determind que no
se configuraba el presupuesto de la causal de irregistrabilidad marcaria del literal g) del

articulo 83 de la Decision 344 ya que €l riesgo de que los consumidores asociaran €l producto

“* Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 32-1P-97. Expediente No. 4212 del 2 de
octubre de 1998.



con la pelicula “Terminator” era muy bao, y que, por lo tanto, nada obstaba para que

procediera su registro.

Se concluye que en vigencia de la Decision 344 nunca hubo claridad respecto alcance de la
prohibicion en cuanto a los titulos de las obras. En efecto, mientras que para la
Superintendencia de Industriay Comercio esta procedia por € simple hecho de que el signo
solicitado fuera idéntico a un titulo original de una obra, € Consgjo de Estado y €l Tribunal
Andino consideraron que no bastaba con que este fuera origina y estuviese protegido por €
derecho de autor; ademés, debia dilucidarse un riesgo de confusion para el consumidor por €l

registro del signo solicitado.

5312 Per sonaj esficticios o0 smbalicos

En cuanto a la segunda parte de la norma que se referia a los persongjes ficticios o
simbdlicos protegidos por derecho de autor, su implementacion fue inutil, pues en vigencia
de la Decision 344 nunca se llegd a aplicar. El Tribunal Andino, en el proceso nimero 41-1P-
98 se pronuncié al respecto en los siguientes términos. “ [os personajes ficticios 0 simbolicos
no se encuentran protegidos por si solos, por € Derecho de Autor, ya que esta disciplina
solo protege las formas de expresion, ya sean artisticas o literarias en € que se incluyan o
representen tales personajes, por 1o que, en ningun caso, podran configurar , por elos

mismos, una causal deirregistrabilidad.” **

La inclusion de este tipo de elementos en la causal del literal Decision 344 no deja de ser

curiosa teniendo en cuenta que en las legislaciones andinas los personajes simbdlicos y

“! Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso No 41-1P-98. Expediente No. 219099, del 5
de marzo de 1999.



ficticios individuamente considerados no gozaban de proteccién, y ni siquiera se hacia

referenciaadllos en laDecision 351 de lamisma CAN.



6. La causal de irregistrabilidad marcaria por vulnerar un derecho de autor

consagrada en €l literal f) del articulo 136 de la Decision 486:

En la Decision 486, la cua rige actualmente en los paises miembros de la Comunidad
Andina, el legislador mantuvo la prohibicién bajo estudio, pero le otorgé un acance distinto.
En efecto, € articulo 136 literal f) de la norma supranacional ya no se refiere a titulos de
obras y personges ficticios, sino que simplemente menciona de manera general “la

vulneracion del derecho de autor de un tercero” como presupuesto para aplicar la causal.

La intencion del legislador es clara; al referirse Unicamente a derecho de autor, busca
ampliar el espectro de proteccion de la causal. Sin embargo, y aunque pareciera que la causal

resultare ser incluso més sencillay facil de aplicar, su interpretacion no ha sido pacifica

6.1. Lacausal respectoalasobrasartisticas

De acuerdo a articulo 1 de la ley 23 de 1982, las obras artisticas gozan de proteccion por
parte del derecho de autor. La SIC, a analizar |os casos en |os que se presenta una aparente
vulneracion de un derecho de autor, especificamente, sobre una obra artistica, se ha referido,

en primer lugar, ala definicién de obra consagrada en la Decision 351 de la CAN.

La entidad hace énfasis en € requisito de originaidad: “ Es claro para esta Delegatura que
las obras artisticas nacen bajo un supuesto inexpugnable: la originalidad. Ello, aln

resaltando que el derecho de autor no hace distingos entre la obra artistica bella o



deslucida, grande o pequefia.” ** Asi mismo, la SIC ha sefidlado en qué consiste en concreto
la vulneracion a un derecho de autor por parte de un tercero: “ En adicién a lo anterior, el
signo solicitado a registro debera constituirse inequivocamente en una reproduccion total o

parcial de la obra sobre cuyos derechos se alegan” .

Con base en lo anterior, la SIC resolvié varios casos aplicando la causal f) del articulo 136 de

laDecision 486. A continuacion, analizaremos algunos de ellos.

6.1.1. Caso “Defensitos’

En Resolucién 162 del afio 2009*, 1a SIC concedi6 el registro de la marca mixta “Nutriplus’,
solicitado por la sociedad Compagnie Gervais Danone, y declaré infundada la oposicion de
Alpina Productos Alimenticios S.A, quien aegaba la reproduccién parcia de su obra

“Defensitos”.

En su andlisis, € Delegado para la Propiedad Industrial determiné que no existia tal
reproduccion ya que la obra opositora constaba de tres siluetas humanas en movimiento,
mientras la solicitada consistia simplemente en una forma de una T estatica. Ademés, , de
acuerdo a Delegado, los trazos de sus extremidades resultaban ser distintos, y las cabezas de
ambas figuras estaban posicionadas de forma diferente, pues la del signo solicitado no estaba

unido a cuerpo de lafigura, mientras que las de la obra opositora si |0 estaban.

“2 Resolucién 52394 de 2008. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 06-100783.
Del 15 de 2008.

“3 | bidem.

“ Resolucion 162 de 2009. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 07-127795.
Del 14 de enero de 2009.
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6.1.2. Caso“Mundial”

Otro caso que vale la pena mencionar es el expuesto en Resolucién 26321 de 2009™, donde
la SIC concedid € registro de lamarca mixta“SPI”, solicitada por la sociedad Spirits Product
International Intellectual Property B.V, y declaré infundada la oposicion de Cacharreria

Mundia S.A, titular de laobraartistica Mundial, quien alegaba su reproduccion total.

La SIC, en primer lugar, afirma que para que se aplique la causal invocada el opositor debe
probar |a existencia la obra sobre la cual se alegan |os derechos, haciendo nuevamente énfasis

en laoriginalidad de aquella como requisito indispensable.

Finalmente, el Delegado a analizar si tuvo lugar una reproduccién total o parcial de la obra,
considerd que e signo solicitado no se encontraba incursa en la causal invocada puesto que,
mientras la figura solicitada consistia en un circulo con elongaciones cortas, y en € cua €
globo terraqueo estaba dividido en dos partes, la obra opositora no representaba una
circunferencia completa, sus elongaciones eran mucho més cortas, y representaba solamente

la parte superior de un globo terragueo.

“> Resolucion 26321 de 2009. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 06-70692.
Del 28 de mayo de 20009.
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6.1.3. Consideraciones sobre los casos“ Defensitos’ y “Mundial”

En los dos casos precedentes, coincidimos con la decision tomada por 1a SIC de no aplicar la
causal del litera f) del articulo 136, pues consideramos que tanto €l andlisis de la entidad
como el simple examen visua de los signos enfrentados son suficientes para demostrar que
no existe algun tipo de reproduccion de las respectivas obras artistica. Sin embargo, no se
puede negar que hay una alta dosis de subjetividad de por medio. Ello es alin més evidente

en otros casos llevados ante la SIC, como € que se expone a continuacion.

6.1.4. Caso“Mickey Mouse’

En Resolucion 680 de 2009, la SIC concedi6 € registro de la marca mixta “ Puckish Patters’
solicitado por la sociedad Puckish Patters compafiia limitada, y declar6 infundada la
oposicion de Disney Enterprises Inc, quien insistia en la vulneracion de su derecho de autor

sobre la obra artistica en la que se representaba |la silueta de Mickey Mouse. El Delegado

“6 Resolucién 680 de 2009. Superintendencia de industriay Comercio. Expediente No. 02-26364. De
19 de enero de 2009.



determind que: “Tal silueta no seria equiparable a la grafica contenida en la marca

solicitada, que corresponde a tres circulos de tamafio disimil, sobrepuestos a manera de

interseccion, conocia en teoria de conjuntos geométricos como diagrama de venn.” #'.

MARCA SOLICITADA OBRA OPOSITORA

En este caso, no consideramos adecuado €l andlisis realizado por la SIC, pues, asimple vista,
lareproduccion parcia de la silueta de Mickey Mouse es evidente. Basta con remitirnos ala
definicion de reproducir de la Real Academia Espariola: “Sacar copia, en uno o en muchos

gjemplares, deunaobra(...)”.

Ahora bien para, para saber que se entiende por reproduccién parcial nos podemos remitir a
lo dicho por la SIC en la Resolucion 25148 de 2005: “ En conclusion de derechos de autor
sobre una produccion audiovisual implica la proteccion sobre distintos elementos de
creacion original de la misma (...) la reproduccion no autorizada de uno de tales dibujos

implica la violacién de los derechos de autor sobre la obra en conjunto (...)" *

Entonces, podemos entender que la reproduccion parcia esla copia de elementos o rasgos de

" | bedem.
“8 Resolucion 25148 de 2005. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 04-059706.
Del 29 de septiembre de 2005.



una obra que s bien no se encuentra reproducida en su totalidad s son usurpados tales

elementos original es que componen la obra.

6.1.5. Laconfundibilidad como un requisito de procedencia de la causal bajo estudio

Quizés por esa misma dificultad para establecer si un signo reproduce total o parcialmente
una obra artistica protegida por €l derecho de autor, es que la SIC, en otras decisiones, ha
incluido otros elementos en su andlisis para determinar si aplica 0 no la causal bajo estudio;

uno de ellos el examen de confundibilidad entre el signo y la obra enfrentada.

6.1.5.1. Caso “Ledn”

Ejemplo de ello lo encontramos en la Resolucién 58377 de 2010, en la que la SIC no
concede € registro de la marca figurativa propiedad del sefior Fredy Acevedo Villa,
declarando fundada la oposiciéon de laINTS IT IS NOT THE SAME, GMBH, bgjo |a causal
del literal f) del articulo 136 de la Decision 486. La SIC encuentra probado que el opositor es
titular de la obra artistica, y por lo tanto, entra a analizar s tuvo lugar una reproduccion

parcial o total delaobra

El Delegado identificO que cada uno de los disefios tenia rasgos particulares pero
caracteristicas generales muy similares, y que aunque € disefio protegido por derecho de
autor estaba contenido dentro de una camiseta ello no desvirtuaba la semejanza en la
percepcion que podian llevar a riesgo de confusion. A tal punto, el Delegado abandona el

criterio de la reproduccion parcia o total, y se centra en € nuevo elemento; el examen de

“9 Resolucién 58377 de 2010. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 08-39529.
Del 26 de octubre de 2010.



confundibilidad.

El Delegado concluye que: “Los productos que se pretenden amparar con el registro
solicitado tales como “ vestidos, botas, y zapatos’, pueden causar confusion entre el publico
consumidor, ya que, este facilmente puede relacionarlos al crear en su mente la idea que
es0s productos tienen estrecha relacion con e contenido de la obra del autor, hoy opositor;
es decir, que € vestuario personifican (sic) personajes de la obra o que son basadas en la

misma” .

MARCA SOLICITADA OBRA OPOSITORA

6.1.5.2. Caso “Barbie”
Otro caso similar lo encontramos en la Resolucién 25079 de 2014>° en laquelaSIC niega el
registro de la marca mixta “ Carolina” solicitada por la sociedad Proyecciones Plasticasy Cia

Itda, y declara fundada la oposicion presenta por Mattel Inc, como titular de la obra“Barbie”.

El Delegado realiza el examen comparativo para determinar si existe reproduccién parcial o

%0 Resolucién 25079 de 2014. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 05-053516.
Del 21 de abril de 2014.



total de la obra, y aunque este hubiera sido suficiente para establecer que efectivamente el
disefio de la mufieca “ Carolina” era idéntica al de la “Barbie’, el Delegado resuelve € caso

refiriéndose una vez mas ala confundibilidad de los disefios enfrentados, afirmando que:

“La confundibilidad de los signos no debe recaer Unica y exclusivamente sobre la
reproduccién exacta de una marca o un derecho protegido como sucede en €l presente caso,
sino que, se deben cotejar 1os signos de tal manera que entre los mismos si existe un eventual

riesgo de confusion debera negarse el registro” . >

Ademas, como si no fuera suficiente, € Delegado compara los el ementos nominativos de los
disefios, y concluye que aungue difieren en los aspectos fonético, ortografico y conceptual,

no resulta suficiente para desvirtuar lasimilitud existente.

MARCA SOLICITADA OBRA OPOSITORA

6.1.5.3. Caso “Familia’

Por el contrario, en otras resoluciones, esta entidad ha reconocido que los derechos de autor y

! | bidem.



de la propiedad industrial difieren en varios aspectos, entre ellos, en su objeto, y por lo tanto,
que el examen del signo y la obra no deberiair mas alla del andlisis de la reproduccién. Asi,
por ejemplo en Resolucién 10346 de 2011, |a Direccién de Signos Distintivos concedi6 el
registro de la marca figurativa propiedad Nuriche International LLC, declarando infundada la
oposicion de la sociedad Productos Familia S.A, quien alegaba un potencial riesgo de

confusion entre el signo solicitado y su obra protegida por el derecho de autor.

La SIC establecio que: “ Los derechos de autor buscan proteger basicamente la creacion del
intelecto humano (elemento artistico), mientras que en la marca se protege la necesidad del
empresario de gozar de un derecho de exclusiva (sic) sobre un signo identificador de
productos servicios. (...) De modo que, no es suficiente que haya similitudes o parecidos
entre €l signo y los graficos que constituyen la obra sino que debera consistir en una obra

derivada o en una reproduccién o imitacion de la misma” >

MARCA SOLICITADA OBRA OPOSITORA
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*2 Resolucién 10346 de 2011. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente 10-80863. Del
24 defebrero de 2011.
% I bidem.



6.1.5.4. Consideraciones sobreloscasos“Ledn” , “Barbi€” y “ Familia”

Resulta curioso como la SIC ha cambiado su posicion reiteradamente en casos similares sin
establecer un precedente homogéneo. En los dos primeros casos, vemos como la SIC, para
fundamentar su decisién incluye e examen de confusion, propio del derecho de marcas, y
ajeno al derecho de autor, dejando de lado € Unico criterio que habia tenido en cuenta en
resoluciones anteriores; la reproduccion parcia o total de la obra. Por € contrario, en e caso
“Familia’, la SIC descart6 e examen de confusion, y hasta resaltd que e Unico aspecto que

debiaverificarse era el delareproduccion de laobra.

Consideramos que lainclusion del examen de confundibilidad no es pertinente respecto a esta
causal en especifico, pues la confrontacion no se realiza entre signos distintivos, sino entre un
signo y una obra. Como se ha dicho alo largo de esta investigacion, € derecho de autor y las
marcas constituyen dos sistemas normativos independientes uno del otro. En palabras de

Metke :

“(...) El derecho de autor protege una creacion intelectual que se materializa en una obra 'y
se protege impidiendo su reproduccion por terceros independientemente del uso que
pretenda darsele. En materia marcaria, esa proteccion no tiene por objeto impedir que €l
publico se confunda respecto del origen empresarial del producto o que ese producto se
asocie con e autor; lo que se pretende impedir es que un tercero utilice la creacién
intelectual de otro en su propio beneficio, sin su autorizacion. Ese hecho que se reprime
congtituye una infraccion del derecho de autor y un aprovechamiento indebido de un bien

que no le pertenece al infractor” .>*

> Ricardo Metke Méndez. L ecciones de Propiedad Industrial |11. Pag 109. Ed. Diké. 2006.



En conclusion, consideramos que no es adecuado incluir elemento ajenos a derecho de autor
en el andlisis comparativo; el andlisis de la SIC respecto a la causal de irregistrabilidad bajo
estudio, cuando se vulnera una obra protegida por € derecho de autor, deberian determinarse
simplemente dos aspectos: (1) Si existe o no una reproduccién parcia o total de la obra, (2)

Si esareproduccion se dio sin e consentimiento del autor.

6.2. Lacausal respecto alostitulosdelasobras:

Lo primero que hay que decir respecto alos titulos de las obras es que la SIC ha mantenido €l
criterio de proteccién gque venia aplicando desde la Decision 344 en virtud del articulo 86 de
laLey 23 de 1982; los titulos protegibles son aguellos que originales en contraposicion a los

genéricos o banales que no lo son.

6.2.1. Caso“Gourmet Club”

A modo de ejemplo, vale la pena destacar la Resolucion 24393 de 2008 en la que la SIC
concedio e registro de la marca mixta Pizza 1969 Gourmet y declaré infundadas las
oposiciones presentadas, entre ellas la de Ana de Goémez Vargas quien audia tener un

derecho de autor sobre €l titulo de su libro de cocina“ Gourmet Club”.

En primer lugar, la SIC reitera que €l registro de la obra ante la Direccion Naciona de
Derecho de Autor es de carécter declarativo y no constitutivo del derecho sobre obray su

titulo. Sucesivamente, realiza andlisis del titulo y concluye que se trata de un titulo que

% Resolucion 24393 de 2008. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 05-118897
del 16 dejulio 2008.



resulta ser genérico y que, en consecuencia, no esté protegido por € derecho de autor. En
palabras de la SIC: “* GOURMET CLUB no es por st mismo original ya que no es una
creacion exclusiva del autor de la obra, pues esta conformado por GOURMET, un término
conocido en la industria culinaria (...) y CLUB, palabra de uso comin que denota un grupo

de individuos con intereses comunes’ %

Ahora bien, respecto a acance de la prohibicion la SIC se basa en e caso hito de
“Terminator” de la decision 344 en e que e Tribunal Andino y & Consgjo de Estado
introdujeron el andlisis del riesgo de confusion como criterio fundamental para decidir si un

signo infringe o no un derecho de autor.

6.2.2. Caso “Blanca Nieves’

En la Resolucién 25211 de 2007 *’el Delegado para la Propiedad Industrial revocando las dos
decisiones anteriores proferidas por la Direccion de Signos Distintivos y concedio el registro
de la marca mixta “Blanca Nieves’ para identificar detergentes y jabones. La Directora de
Signos Distintivos consider6 tanto en primer instancia como en €l recurso de reposicion que
no procedia el registro por que la marca reproducia totalmente el titulo “Blanca Nieves’
propiedad de The Disney Company. El Delegado determiné que, como en €l caso de las obras
artisticas que ya analizamos, no basta con el establecer si hubo reproduccion sino que debe

analizarse € riesgo de confusion.

En paabras del Delegado: “ Asi las cosas, la Delegatura encuentra que € signo BLANCA

% | bidem.
*" Resolucién 25211 de 2007. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 05-124645.
Del 15 de agosto de 2007.



NIEVES solicitado para distinguir “ toda calase de jabones y de detergentes no medicinales” ,
no vulnera los derechos de autor respecto de la obra cinematografica BLANCA NIEVES de
THE DISNEY COMPANY toda vez que los productos que pretende distinguir no tiene

relacion con la obra protegida” . *®

6.3. Lacausal respecto a otros elementos protegidos por el derecho de autor

Acerca de este punto, surge la duda de si, aparte de la obra contemplada en su totalidad,
pueden protegerse sus elementos considerados aisladamente como pueden ser, una frase de
un libro, una estrofa de una cancion, una marca creada dentro de una produccion televisiva,

una expresion de un persongje ficticio, entre otros.

Como antesala, es pertinente resaltar que la ley 23 de 1982, no menciona ninguno de estos
elementos, por |0 que, a priori, pareciera que no son susceptibles de protegerse por derechos

de autor.

6.3.1. Caso“Chibchombia”

La SIC, en Resolucién nimero 53640 de 2008>°, concedi el registro de la marca nominativa
“Chibchombia’ solicitada por Web Studio Electronic Solutions Ltda en detrimento de los
opositores Rafael Noguera, Martin de Francisco y Santiago Moure, quienes habian adoptado

dicha expresion en el show televisivo “El Siguiente Programa’.

La SIC basd su decision en que “Chibchombia’ no constituia una obra en si misma, sino que

%8 | bidem.
%9 Resol ucién 53640 de 2008. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 99-80398.
Del 18 de diciembre de 2008.



“ La expresion CHIBCHOMBI A no pasa de ser una idea (fuente de creacidn) o una expresion
utilizada por los opositores (...) ya que no es una creacion intelectual susceptible de ser
divulgada por cualquier medio conocido 0 por conocer, Sino una expresion gque puede ser

tomada por cualquier persona” .

6.3.2. Caso “Colombiautos’

En la misma via se pronuncié la SIC, en Resolucion 39229 de 2009 respecto a caso de la
expresion “ Colombiautos’, que identificaba un concesionario en la telenovela “Hasta que la
plata nos separe” de RCN Television S.A., y que queria ser registrado como marca

nominativa por parte de General Motors Colomotores SA..

Laentidad concedio €l registro afirmando que la expresion mencionada no pasaba de ser una
idea, y que por lo tanto no estaba protegida por e derecho de autor: “ (...) Encontramos que
la citada expresion corresponde al nombre de un sitio o lugar ficticio donde se desarrolla
parte de la historia, €l cual hace parte del conjunto de ideas que no son protegidas por €

derecho de autor” .%

6.3.3. Caso“La Piragua de Guillermo Cubillos’

Aungue en los dos casos anteriores la SIC ha sido tgjante en su posicién de no proteger

elementos de obras considerados aisladamente, en otros similares no ha fallado de la misma

manera

60 |7
Ibidem.
¢! Resolucién 39229 de 2009. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 06-58621.
Del 31 dejulio de 2009.
% I bidem.



En efecto, en Resolucion 12045 de 2007%, la SIC neg6 € registro de la marca mixta
“Piraguas de Guillermo Cubillos’ para distinguir servicios de transporte, argumentando que
estaba incursaen la causal deirregistrabilidad del literal f) al reproducir una de las estrofas de
lacancién “LaPiragua’ compuesta por José Benito Barros Palomino.

La entidad reconoce que “ Piraguas de Guillermo Cubillos’ no es € titulo de la cancién

mencionada, sin embargo, constituye una estrofa insignia de aquella pues. “ invoca la parte
mMAs representativa de la letra de la cancidn, en la que adicionalmente se cita € nombre de
una persona determinada, GUILLERMO CUBILLOS, por lo que la asociacion con la obra
artistica sera inevitable en la mente del consumidor, quien normalmente conoce el titulo de

la obra como la Piragua de Guillermo Cubillos.” ®

6.3.4. Casosdela cerveza “Duff”

Otro caso similar corresponde a de la expresion “Duff”, que identifica la cerveza consumida

por los personajes de la serie de television “LOS SIMPSON”, y que la SIC, en distintos

casos, ha optado por proteger mediante derecho de autor.

6.34.1. Caso “ Duff vs calzado Duff”

El primero de ellos se remonta a la Resolucion 63969 de 2009%. Alli, la SIC neg6 € registro

de la marca “DUFF’ solicitada por Edidier Humberto Ruiz para identificar productos de

% Resolucion 12045 de 2007. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 06-44772.
Del 30 de abril de 2007.

% |bidem.

% Resolucién 63969 de 2009. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 05-16402.
Del 14 de diciembre de 2009.



vestido, calzado, sombrereria, y declar6 fundada la oposicién presentada por la sociedad
Twentieth Century Fox Film Corporation con base en que la expresion “Duff” constituye un
elemento protegido por e derecho de autor pues: “ (...) la sociedad opositora es titular de los
derechos patrimoniales de la obra artistica denominada “ THE SMPSONS’, dentro de la
cual se encuentran elementos fruto del espiritu del autor que igualmente se encuentran

protegidos por el derecho autoral.” %

Asi mismo, la SIC sefidd que a ser “DUFF’ un elemento tan reconocido en e show
televisivo, no importaba que el signo solicitado buscara identificar otros productos totalmente
distintos a las bebidas al cohdlicas, pues de todas formas el consumidor se haria laidea de que

es0s productos estarian relacionados con € show.

MARCA SOLICITADA OBRA OPOSITORA

6.3.4.2. Caso “Duff vs Duh”

El segundo caso que vale la pena destacar es aquel en e que los hermanos Alvaro y Oscar

Ballesteros solicitaron € registro de la marca “DUH” para identificar una cerveza artesanal

% | bidem.



producida por ellos. Ante la oposicion de Twentieth Century Fox Film Corporation, la SIC
considerd procedente la aplicacion de la causal de irregistrabilidad del literal f) del articulo
136 de la Decision 486, ante la vulneracion del derecho de autor de un tercero. Reitero laSIC
gue : “ S bien es cierto que e simbolo de DUFF tiene su origen en una serie de dibujos
animados denominada LOS SIMPSONS, su existencia y oponibilidad como obra artistica
objeto de proteccion a través del derecho de autor, resulta independiente de la obra
audiovisual a través de la cual ha sido divulgada y se ha dado a conocer en diversos paises

alrededor del mundo” ¢,

MARCA SOLICITADA OBRA OPOSITORA

6.3.5. Consideraciones sobre los casos “Chibchombia’, “Colombiautos’, y “Cerveza

Duff”

De los anteriores casos, vemos como la aplicacion de la causal bajo estudio respecto a
elementos de obra considerados aisladamente no ha sido uniforme. Respecto de los dos

primeros casos (Chibchombia y Colombiautos) la SIC no protegio las expresiones por

%7 Resolucién 855 de 2014. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 12-230378.
Del 12 agosto de 2014.



considerar que no pasaban de ser una simple idea.

Por otra parte, en los siguientes tres casos expuestos (el de la Piragua de Guillermo Cubillosy
los dos de la expresion “Duff”), en los que también se discutia el derecho de autor sobre
partes o fragmentos de una obra, la SIC cambié de parecer y sostuvo que dichas expresiones
debian ser protegidas por derecho de autor. En este punto, diferimos con la SIC, por varias

razones.

En primer lugar, porgue ni en laley 23 de 1982 ni en la Decision 351 sobre derecho de autor
se hace referencia a la proteccion de este tipo de elementos. En segundo lugar, porque como
lo establece e autor Ernesto Rengifo, citado en varias de las Resoluciones de la SIC que
hemos analizado: “ El derecho de autor no protege la idea o € concepto contenido en un
trabajo sino simplemente la forma o expresion de la idea o € concepto. Dicho de otra
manera, mientras no es permitido reproducir la creacion de otro, si es permitido recoger las

ideas o informacion y usarlas en beneficio propio” .

Es innegable que el solicitante del signo que contenia la expresion “Piraguas de Guillermo
Cubillos’ reproducia una de las estrofas mas importantes de la cancion “La Piragua’, y que
en los dos casos de Duff, hubo lugar a una reproduccion total de la expresion ampliamente

conocidaen laserie “los Simpsons’.

Sin embargo, las decisiones de la SIC tomadas en estos casos carecieron de sustento juridico;
no existe norma que proteja este tipo de elementos, y por lo tanto, no procedia la aplicacion

delacausal bajo estudio.



6.4. Lacausal respecto alospersonajesficticiosy alosdibujos

Al igua que sucede con los elementos de las obras individual mente considerados, y como ya
se dijo a referirnos a la causal de irregistrabilidad consagrada en la Decision 344, en la
legislacion colombiana no existe una norma en la que se estipule la proteccion de los
personagjes ficticios o simbolicos como tal. De todas formas, 10 que si es objeto de proteccidn
por parte del derecho de autor es la representacion gréfica de estos, en virtud del articulo 4
literal g) de la Decision 351. Alli se establece que: “ La proteccion (...) recae sobre todas las
obras literarias, artisticas y cientificas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier
forma o medio conocido o por conocer-. En otras palabras, para que e persongje pueda ser
sujeto de un derecho de autor debe materializarse en un dibujo o cualquier otro tipo de

manifestacion gréfica, o delo contrario no es mas que unaidea

Asi lo sefial6 la SIC: “ Uno de los elementos protegidos dentro de las obras es la creacion
gréfica representada por la imagen de sus personajes, sin que esto signifique que se protgja
al personaje como un ente abstracto, situacién que en Colombia no es viable habida cuenta
del principio del derecho de autor sobre la no proteccion de las ideas.” (Resolucion 25148

de 2005- Caso Looney Toons).

A diferencia de lo que ocurre en los casos analizados anteriormente, respecto a alcance de la
causal cuando se trata de dibujos o representaciones artisticas sujetas a un derecho de autor

de un tercero, ladoctrina de la SIC ha sido bastante uniforme, como veremos a continuaci on.



6.4.1. Caso“Silvestre”

El primer caso a que haremos referencia es aguel en e que la SIC decidié sobre la
procedencia de la causal por la vulneracion del derecho de autor de la sociedad Warner Bros
sobre el persongje “Silvestre”. En Resolucién 14685 de 2005%, la Direccion de Signos
Distintivos manifesté que aunque “Silvestre” era en s mismo un personge ficticio, al
materializarse en un dibujo, autométicamente era susceptible de ser protegido por derecho de

autor.

El Superintendente Delegado en Resolucion 25148 de 2005, mantuvo la misma linea,
reiterando que en Colombia los persongjes ficticios se encuentran protegidos Unicamente
desde el momento en que se materializan en una obra, es decir, cuando Sse representan

graficamente.

Asi pues, y en virtud de los 4 dibujos de “Silvestre” aportados por la sociedad opositora, la
SIC nego € registro de un signo figurativo que evidentemente reproducia en su totalidad €l

conocido personge de Warner Bros.

MARCA SOLICITADA OBRA OPOSITORA

% Resolucién 25148 de 2005. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 04-059706.
Del 29 de septiembre de 2005.



6.4.2. Caso“Bambi”

Otro caso que vale la pena anadlizar es el del persongje de Disney, “Bambi”, a que la SIC
protegié en virtud de la causal de irregistrabilidad bajo estudio, en Resolucién 9263 de
2009%. La SIC consider6 que “El dibujo animado Bambi” gozaba de la originalidad exigida
por laley de derechos de autor, y que por lo tanto merecia ser protegida. Concluy6 la SIC que
de ser registrado €l signo solicitado, que reproducia exactamente la figura del persongje de
Disney, ello produciria en la mente del consumidor la inmediata asociacion del signo con la

reconocida produccion artistica.

MARCA SOLICITADA OBRA OPOSITORA
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6.4.3. Otros casos

La SIC procede exactamente de la misma manera en otros casos similares (Caso Pucca, Caso
Piolin, Caso Dr Rabbit, Caso Bugs Bunny), siempre abogando por la proteccion de los

personajes materializados en dibujos o caricaturas. En estos, la SIC nunca aplico € examen

% Resolucién 9623 de 2009. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 06-92879.
Del 27 de febrero de 2009.



de confundibilidad que habia caracterizado su andlisis en casos anteriores, y es mas, dgo
claro que en ninglin caso era procedente: “ (...) e articulo 136 literal f) de la Decision 486,
no indica que se requiera una relaciéon o identidad entre los productos que se identificarian
con la marca solicitada a registro y la obra protegida por e derecho de autor, simplemente
indica que no es registrable e signo que infrinja un derecho de autor sin consentimiento de

su titular” ™.

Asi pues, € andlisis de la SIC se reducia a determinar s existia una reproduccion total o
parcial de la obra; y de haberla, inmediatamente procedia a aplicar la causa del litera f) y
negar €l registro de lamarca solicitada. Es mas, en varios de los casos analizados, se encontré
que, alin cuando no se presentaba oposicién, la SIC, de oficio intervenia, y de encontrar una

representacion gréficasimilar a signo solicitado, procedia arealizar €l andlisis comparativo.

" Resolucién 32790 de 2008. Superintendencia de Industriay Comercio. Expediente No. 92-329995.
Del 29 de agosto de 2008.



7. Conclusiones

Del los casos analizados se evidencia que la aplicacion de la causa bagjo estudio presenta

varias dificultades que podemos resumir de la siguiente manera:

1- Respecto aladelimitacién del objeto de proteccion

Ni en la Decisidon 344 ni en la 486 se delimita con claridad €l objeto de proteccion de la
causal y ello ha dificultado su aplicacion. En efecto, aunque la causal resultaba Util en cuanto
alostitulos, pues en la norma se especificaba que la prohibicion de registro procedia respecto
de aquellos protegidos por € derecho de autor, es decir, los que de conformidad con la Ley
23 de 1982 resultaban ser originales en contraposicion a los banales, en cuanto a los
“persongjes ficticios o simbdlicos’, la prohibicion no tuvo aplicacion alguna, principamente
porque este tipo de elementos considerados aisladamente no tenian ni tienen proteccion en la

legislacion autoral colombiana.

Por otra parte, en la Decision 486 e legislador andino amplio € d&mbito de proteccion de la
norma al referirse a “derecho de autor de un tercero”. Como aln hoy no existe unanimidad
sobre los elementos de las obras que efectivamente se encuentran protegidos por e derecho
de autor, la ampliacion del espectro de proteccion de la norma no mitigd la dificultad de
aplicarla, y es mas, en algunos casos hasta la volvié més confusa. Asi pues, surge la duda de
s aparte del titulo, los otros elementos que conforman una obra se encuentran protegidos por
el derecho de autor, y por lo tanto, son susceptibles de ampararse bajo la causal del litera f).

En este punto, la doctrina de la SIC tampoco ha sido clara; En lo que respecta a los



persongjes ficticios, la SIC ha establecido que estos sdlo se protegen cuando se plasman en
una obra, como puede ser un dibujo o una caricatura. En cambio, respecto a otro tipo de
elementos, como puede ser una expresion de un persongje, o una estrofa, la SIC, ha aplicado
la causal, y por consiguiente, las ha protegido, a considerarlas fundamentales dentro del
conjunto. Sin embargo, en otros casos similares, la entidad ha declarado que se trata

simplemente de ideas que no estén protegidas por €l derecho de autor.

Frente a este tipo de elementos, consideramos que no deberia aplicarse la causa bajo estudio,
pues en ninguna parte de la legislacion se les otorga proteccion por parte del derecho de
autor, a diferencia de lo que ocure con los titulos. De todas formas, es una cuestion que se
debe resolver, pues en muchas ocasiones estos elementos pueden resultar incluso mas
reconocidos o recordados que € mismo titulo de la obra. Resultaria mas adecuado, por
gjemplo, que cuando se trate de la reproduccion de un elemento insignia de una obra en vez
de la causal bgjo andlisis, se aplique la consagrada en € articulo 137 de la misma Decision,
segun la cua: “ Cuando la oficina Nacional Competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar

un acto de competencia desleal, podra denegar dicho registro” .

2- Respecto a los criterios implementados por la SIC para establecer si se presentd 0 no

lavulneracion de un derecho de autor:

Si algo queda en evidencia de los andlisis de |os casos estudiados es que la Superintendencia
de Industria y Comercio no tiene claro cudles son los criterios que debe examinar para
determinar si se presentd una vulneracion de un derecho de autor. Asi, en algunos casos. la

SIC se ha limitado a comparar los dos signos para establecer si se presenta algun tipo de



reproduccion de la obra, mientras que en otros, ademés de ese andlisis, ha aplicado el examen
de confundibilidad propio de las marcas y ajeno a los principios que rigen el derecho de
autor. No se trata de un detalle menor, ya que por lo general, en los casos en los que se
practica e examen de confundibilidad, uno de cuyos elementos es el principio de
especialidad, la decision de la SIC resulta ser opuesta a aguellas de los casos en los que

simplemente se realizd el examen comparativo de |0s signos.

Sobre este punto, consideramos que la norma es clara; € literal f) del articulo 136 de la
Decision 486 habla de la vulneracion de un derecho de autor, que de acuerdo alaley 23 de
1982 y a la doctrina, esta se da sencillamente cuando se afecta alguno de los derechos
patrimoniales del autor sobre la obra; es decir, la reproduccion, la comunicacién publica, la
transformacion, o la distribucion. Y no es que se le esté dando un monopolio al autor, o como
dice el Consgo de Estado, una “supranotoriedad” a su obra; como ya vimos, € derecho de
autor es unarama de la propiedad intelectual independiente a la propiedad industrial; en este
ambito no importa el uso que sele dé alaobra, si sencillamente se da alguno de los supuestos
gue constituyen una infraccién segun las leyes de derecho de autor, éste ya se considera
vulnerado, y, en consecuencia, ya encuadra en la causal de irregistrabilidad. Por lo tanto, no
es coherente que la SIC aplique este examen (el de confundibilidad) cuando de esta causal se

trata

3 Respecto ala competencia de la SIC para pronunciarse sobre un derecho de autor

A nuestro parecer, de este punto se derivan las demas dificultades que surgen al aplicar e

interpretar la causal bajo estudio. No cabe duda que la SIC es competente para decidir sobre

las oposiciones presentadas dentro del tramite de registro marcario, pues asi 1o establece €



articulo 2 del decreto 2153 de 1992: “ La Superintendencia de Industria y Comercio gercera
las siguientes funciones. 6 administrar el sistema nacional de propiedad industrial y tramitar
y decidir los asuntos relacionados con la misma.” .”* Sin embargo, en lo que respecta a los
derechos de autor, ¢Es la SIC competente para establecer la titularidad de un autor sobre una

obra?

Como ya ha quedado claro a lo largo de esta investigacion, y a diferencia de lo que sucede
con las marcas, la existencia del derecho de autor sobre una obra artistica, literaria o
cientifica nace con el simple hecho de su creacion intelectual. Sin embargo, en virtud de la
ley 44 de 1993 reglamentada por el Decreto 460 de 1995 se le da la competencia a la
Direccion Nacional del Derecho de Autor para llevar e registro de las obras literarias,
artisticas y cientificas . El registro tiene dos finalidades principaes: primero, cumple la
funcion de publicidad, esto es, permite a creador de la obra demostrar su titularidad sobre la
misma, y alos usuarios interesados en adelantar alguna negociacion sobre los derechos de la
obra les permite informarse sobre las condiciones juridicas actuales dela creacion
intelectual.72 Segundo, €l registro constituye una presuncion de autenticidad y seguridad
sobre las obras registradas, y por lo tanto, los datos que consten en dicho registro se

presumen ciertos hasta tanto no se demuestre o contrario.

Asi mismo, € Codigo General del Proceso en su articulo 24 le otorgd funciones
jurisdiccionales a la Direccion Nacional de Derecho de Autor para adelantar los procesos
relacionados con los derechos de autor y conexos. Siendo asi, ¢qué acance tiene la decision

de la SIC cuando ampara un derecho de autor sobre una obra? ¢La respectiva resolucion de la

™ Decreto 2153 de 1992. Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industriay Comercioy se
dictan otras disposiciones. D.O. No. 40.704. 31 de diciembre de 1992.

2 Alfredo Vega Jaramillo. Manual de Derecho de Autor. Pag 124. Ed. Panamericana Formas e
Impresos S.A. 2003.



SIC prestaria mérito gecutivo ante la DNDA en un eventual proceso sobre la existencia de
ese derecho de autor?

No parece [6gico ni adecuado que una entidad como la SIC decida respecto de esta causal sin
consultar ala DNDA en lo que respecta a |os derechos de autor. Precisamente a tratarse de

una causal sui generis con tantas implicaciones deberia implementarse un procedimiento

especial.

Consideramos que a momento de determinar si procede o0 no la aplicacion de la causa, la
DNDA deberia ser la encargada de establecer si existe e derecho de autor del opositor sobre
la obra. Asi pues, en ese momento del tramite, la SIC deberia, como requisito de
procedibilidad, solicitar un concepto vinculante a la DNDA, a ser esta la entidad con €l
conocimiento técnico pertinente para el entendido. Una vez la DNDA emita el concepto, €l
tramite regresaria a la SIC, la cual, dependiendo del sentido del concepto, aplica o no la

causal deirregistrabilidad marcaria por derecho de autor.

Es claro que la DNDA es la entidad encargada de, entre otras funciones, buscar €l efectivo
cumplimiento de las normas que protegen el derecho de autor, como lo establece e articulo
primero del Decreto 4835 de 2008. También es cierto que la causal en estudio, busca,
precisamente, hacer efectiva la proteccidn que laley otorga alos autores. Asi las cosas, y sin
desconocer la competencia que a su vez tiene la Superintendencia de Industria y Comercio
para decidir las solicitudes de registro de marca, es evidente que la DNDA, en gercicio de
sus funciones, debe participar en la aplicacion de la causal consagrada en € literal f) del
articulo 136 de la Decisién 486, paralo cual es necesario disefiar mecanismos de cooperacion
y complementacion entre estas dos entidades administrativas, como el que se propone en esta

investigacion, u otros que persigan el mismo objetivo.
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