LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD MARCARIA,
FRENTE A LOS DERECHOS DE AUTOR DE UN
TERCERO - DERECHO DE AUTOR SOBRE LOS
TfTULOS DE OBRAS LITERARIAS, ARTISTICAS
O CIENTIFICAS Y LOS PERSONAJES

FICTICIOS O SIMBOLICOS

(VERSION COMPLETA)

WILSON RAFAEL Rfos Rulz*

INTRODUCCION

Un punto de sinergia entre las dos disciplinas clasicas de la Propiedad Intelectual, y
que resulta de singular interés tanto para el Derecho de Autor como para la Propiedad
Industrial, es el relativo a la proteccion de los derechos de autor de un tercero, y la
causal de irregistrabilidad marcaria basada en un derecho previo sobre los mismos.
Vale recordar que esta causal de irregistrabilidad inicialmente hacia alusiéon a los
titulos de obras literarias, artisticas y cientificas, asi como de los personajes ficticios o
simbdlicos.

Tal causal de irregistrabilidad o prohibicién, como inicialmente fue concebida, no
se encontraba en el texto de la Decisiéon Andina 85 de 1978, y por lo tanto hace su
apariciéon por primera vez en el Articulo 73 literal g) de la Decisién 313 de 1992,y
se retoma en el Articulo 83 literal g) de la Decisién Andina 344 de 1993. La Decision
486 de 2000 en su articulo 1306 literal f) con un amplio y mejor criterio, alude al
derecho de autor de un tercero, y subsume alli las expresiones titulos de obras, y
personajes ficticios o simbdlicos, esbozando una norma en esencia diferente que
entraremos a analizar.
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La Decision 313, Art. 73 literal @) establecia: “’[...] Aszmismo, no podrin registrarse como
marcas aquellos signos que en relacion con derechos de terceros, presenten alguno de los siguientes
impedimentos: g) Los titulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los personajes ficticios o
simbolicos que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su
consentimiento |...] .

La Decision 344, Art. 83 literal ) establecia: *” [...| AAsiwzismeo, no podran registrarse como marcas
aquiellos signos quee, en relacion con derechos de terceros, presente algunos de los sigusentes impedimentos: g)
Los titulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los personages ficticios o simbdlicos que sean objeto de
un derecho de antor correspondiente a un tercero salvo gue medie su consentimiento |...]”".

La hoy vigente Decisiéon Andina 486 de 2000 con un criterio diferente y en nuestra
opinién mas acertado, establece de manera genérica ~~ derecho de autor de un tercero

subsumiendo las expresiones titulos de obras, y personajes ficticios o simbélicos, y
dispone en su Articulo 136 literal f) : [...] No podrin registrarse como marcas aquellos signos cuyo
uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tferceros, en particular cnando: f) Consistan en
un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de antor de un tercero, salvo que
medie el consentimiento de éste |...] ~.

Como se observa, los textos contenidos en las Decisiones 313 y 344 eran idénticos
y requerfan una serie de precisiones desde la perspectiva del Derecho de Autor,
para lo cual presentaremos algunos comentarios que nos permitiran entender mejor
su sentido, asi como asimilar la razon de ser de su nueva redaccion en la Decision
486 de 2000.

TiTULOS DE OBRAS LITERARIAS,
ARTISTICAS O CIENTIFICAS

La primera precision que debemos hacer es que tanto la Dec. 313 como la 344 en
la causal de irregistrabilidad marcaria en comento, hacian alusiéon a los titulos de
obras literarias, artisticas o cientificas, y por lo tanto daban la impresioén errada de
no referirse a la integralidad y contenido de la obra en si misma considerada, sino
solo a su titulo.

Vale decir que el titulo de una obra, hace parte integral de la misma, como uno de los
elementos que la componen, y por lo tanto lo que se protege como un todo es la obra,
y por contera su titulo, siempre y cuando sea original, individual y caracteristico. Es
decit no se puede mirar el titulo de una obra en un contexto aislado, ni escindirlo de la
obra misma a la cual esta unido para identificarla, dindole unas caracteristicas de
individualidad a la misma.

El glosario de términos sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos de la
Organizacion Mundial de la propiedad Intelectual (OMPI), editado en 1980, establece
en su numeral 250 lo que se entiende como Titulo de una obra y dispone: " E/ titulo
de una obra es parte de la misma, y su omision equivale a una mutilacion de la obra. Asi mismo el
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titulo identifica a la obra dando a ésta un nombre, y debe mencionarse en relacion con todas las
utilizaciones de la misma a las que sea de aplicacion el derecho a reivindicar la paternidad. Por otra
parte, el titulo se halla protegido contra el plagio en al mayoria de las legislaciones de derecho de
antor, dado que es original. Ademas el titnlo identifica a los ejemplares publicados de la obra y puede
ser protegido, en virtud de la legislacion sobre competencia desleal, contra posibles utilizaciones engasiosas
en ejemplares comercializados de otra obra.””

ALCANCE DEL ARTIiCcULO 86
DE LA LEY 23 DE 1982

En la legislacion Colombiana, con respecto al titulo de las obras protegidas por el
derecho de autor, es pertinente mencionar el articulo 86 de la ley 23 de 1982 sobre
derecho de autor cuando establece: " Cuando el titnlo de nna obra no fuere genérico, sino
individnal y caracteristico, no podra sin el correspondiente permiso del antor ser adoptado para otra
obra andloga ~

De conformidad con la norma antes citada, cuando el titulo de una obra es genérico,
el mismo puede ser utilizado sin restricciéon alguna en obras del mismo género o
analogas, pero si individualiza y hace caracteristica la obra, este titulo solo podra
utilizarse de manera licita si se cuenta con la autorizacion del autor o titular de la obra.

Con respecto a los titulos genéricos, descriptivos o corrientes, que no contienen rasgos
de originalidad (esfuerzo intelectual), la Direccién Nacional de Derecho de Autor
(DNDA) de Colombia, en concepto de enero de 1998, y citando para tal efecto al
autor Argentino Isidro Satanowsky, mencioné:

" Los titulos necesarios o genéricos constituyen la designacion necesaria y expresan en forma
natural, indiscutible y usnal, el contenido de la obra. ... Carecen de novedad, de originalidad. ..
estos titnlos, como su nombre lo indica, designan también un género como diccionario — enciclopedia
— biografia — ilustracion — almanaque — anuario — comedia — farsa — gramitica — historia —
guia — bibliografia, lectura — sonata — concierto — capricho ete. ~

Asi por ejemplo, podemos aseverar que el titulo de la obra literaria CIEN ANOS DE
SOLEDAD, escrita por el premio nobel Gabriel Garcia Marquez, es totalmente
individual, caracteristico y particulariza esta obra cumbre de la literatura en idioma
castellano.

Por lo tanto si cualquier otro autor de una obra literaria, aun cuando trate un tema
totalmente diferente o disimil, no podra utilizar o hacer uso de tal titulo, pues por no ser
genérico, sino individual y caracterfstico, requerird autorizacion previa y expresa del
autor de la obra primigenia.

Pero, pensemos por ejemplo en que una obra musical (lirica y partitura) utilice el titulo
CIEN ANOS DE SOLEDAD, o que en una obra de bellas artes (Una escultura por
ejemplo) se utilice el mismo titulo.



LA CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD MARCARIA

Para resolver el caso antes planteado acudimos a los criterios dados por la doctrina de
la DNDA, cuando establece que el analisis comparativo de dos obras, para establecer
sus elementos comunes o disimiles, le es atribuible al segmento de poblacion al cual va
o estan destinadas las obras.

Por lo tanto el establecer similitudes entre dos obras, estd {intimamente ligado con el
hecho de que el publico las identifique como la misma obra (primer caso); o que la
segunda es derivada o adaptada de la primera (segundo caso). Cabria un tercer evento,
y es cuando el publico pueda concluir que la segunda obra proviene o es creada por el
autor de la obra primigenia.

En el caso de la obra musical o de la obra de escultura que lleven el titulo CIEN ANOS
DE SOLEDAD, creemos que por ser obras de distinto género de la primigenia, cabria
la utilizacion del titulo sin requerimiento alguno de autorizacion.

Solucién contraria, como ya lo hemos mencionado, se encontraria en el evento de
otra obra literaria que llevara este mismo titulo, aun cuando su contenido y propositos
fueren distintos, pues se cumplirfan a cabalidad los presupuestos del Art. 86 en
atencion a lo caracteristico e individual del titulo, y a la analogia de género de las
obras.

Asi mismo, pensemos en el caso de una obra audiovisual, cinematografica por ejemplo,
que llevara el titulo CIEN ANOS DE SOLEDAD. En este caso y en atencién al
criterio de la obra derivada o adaptada, y pese a que en principio estarfamos frente a
obras no andlogas, se requerirfa al autorizacién previa y expresa del autor de la obra
literaria, pues el publico en general podria pensar que se trata de la misma obra o de una
adaptacion al cine de la primera.

Continuando con nuestro andlisis, la DNDA, refiriéndose al ya citado Art. 86 de la Ley
23 de 1982, ha distinguido entre los titulos genéricos, y los individuales y caracteristicos.
Respecto de los primeros son aquellos que se limitan a indicar el género, contenido o
indole de la obra, o la designacion usual, sin contener ningun elemento de creacién intelectual.
Ejemplo de estos serfa una pieza musical cuyo titulo fuera CANCION DE AMOR. Es
decir son designaciones corrientes o descriptivas.

Los segundos presentan rasgos de originalidad, bien porque no se han utilizado antes o en
ese contexto, 0 porque sin ser nuevos u originales, se aplican por primera vez a una cierta
clase de obra. Ejemplo de este tltimo serfa CREPUSCULARIO, utilizado por el poeta
Chileno Neftali Reyes Basoalto (Pablo Neruda). Asi mismo, continuando con Neruda,
VEINTE POEMAS DE AMOR Y UNA CANCION DESESPERADA, serfa un
buen ejemplo de titulo individual y caracteristico.

Los anteriores criterios, junto con el principio de especialidad que inspira al derecho
marcario, deben servir de gufa y criterio al momento de entrar a analizar la causal de
irregistrabilidad que estamos tratando y que nos ocupa.
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Los PERSONAJES FICTICIOS O SIMBOLICOS

La segunda anotacién y cometario que se impone hacer respecto a la causal de
irregistrabilidad que estamos estudiando, es que los personajes ficticios como tal, en si
mismos considerados, no estan protegidos como una obra por la legislacion vigente
en Colombia sobre Derecho de Autor. Recordemos que la legislacion sobre derecho
de autor no protege ideas generales y abstractas ni su contenido conceptual, y que
solo es objeto de proteccion la concreciéon o materializacion que se hace de una idea
a través de una obra literaria, artistica o cientifica. Por lo tanto, los personajes ficticios
en si mismos considerados o de manera auténoma, no se encuentran protegidos por
la legislacion autoral Colombiana, sino que solo en el momento en que dicho personaje
se concreta y materializa por medio de una obra, como un dibujo, una caricatura e
incluso una fotografia del personaje por ejemplo, es que puede ser objeto de
protecciéon por el Derecho de Autor.

La Direccién Nacional de Derecho de Autor de Colombia, en concepto de fecha 30
de enero de 2004, reiterando conceptos anteriores, ha dicho lo siguiente con respecto
a este particular: " [...] En ¢/ caso de los personajes, encontranmos su definicion en el Diccionario de
la lengna Espaiiola, 1 igésima Primera Edicion, Pdg. 1583, en donde se refiere como a la criatura
de ficcion que interviene en una obra literaria, teatral o cinematogrifica. En efecto, conforme al
articnlo 7 de la Decision Andina 351 de 1993, se protegen exclusivamente la forma como las ideas
son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. Es asi, que las ideas o el contenido
ideoldgico, por ejemplo, no son objeto de proteccion. Ya que insistimos, lo que protege el derecho de
antor es la materializacion o concrecion de las ideas. En ese contexto, los personajes no se encuentran
protegidos como tal por nuestra legislacion antoral. Ahora bien, cnando las ideas encuentran un modo
de expresion, cuando se cristalizan, materializan y concretan en una obra, como seria un dibujo, se
obtiene la proteccion gue brinda la legislacion autoral a esa creacidn artistica, como por ejemplo el

dibujo de Mickey Mouse o Superman. |...|

En legislaciones como la de los Estados Unidos de América, México, Brasil, y Panama
entre otros, si se protegen los personajes ficticios en si mismos considerados. Asi por
ejemplo, quien visite la sede de la Copyright Office en la Biblioteca del Congreso en
Washington, se encontrara con los registros de Superman, Tarzan, Mckey Mouse, la
Barbie, Lord Darth Vader, los Muppets, Winnie Pooh, etc.

La legislacion Mexicana en su Art. 173, numeral I11) establece la reserva de derechos
al uso exclusivo sobre personajes humanos de caracterizacion, o ficticios o simbolicos,
personajes humanos de caracterizacién, nombres artisticos, denominaciones de grupos
artisticos o promociones publicitarias. Este tramite se puede iniciar ante el Instituto
Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR). Para ello debe diligenciarse un
formulario disefiado para tal fin, en el cual debe hacerse una descripcién de las
caracteristicas fisicas y psicolégicas del personaje, y anexar un dibujo o fotografia del
mismo.
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FORMULARIO DE REGISTRO DE PERSONAJES
FICITICIOS O SIMBOLICOS EN MEXICO
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CASOS DE PERSONAJES FICTICIOS O SIMBOLICOS

Ahora bien, pasando a algunos casos concretos de personajes ficticios o simbélicos,
pensemos por ejemplo en el agente 007, James Bond, creado por lan Fleming, y
cuyos derechos para producciones audiovisuales son detentados por Harry Saltzman
y Albert R. Brécoli. Este astuto personaje, ha sido encarnado a lo largo de su historia
por una serie de actores britanicos de inmejorables condiciones artisticas, fisicas e
histriénicas, que lo hacen inolvidable y que sin lugar a dudas han contribuido de
manera significativa a datle la dimensiéon que hoy detenta. Asi mismo estos actores
han logrado un reconocimiento y una trascendencia gracias al personaje que les ha
correspondido asumir.

Seis actores han personificado al popular agente al servicio de su majestad, con licencia
para matar. El primero y tal vez el mas recordado fue Sean Connery, luego el efimero
George Lazemby, después el también recordado Roger Moore, pasando por el
intrascendente Thimoty Dalthon; asi como por el inolvidable Pierce Brosnan; llegando
al desconocido Daniel Craig,

En este ejemplo vemos como, aparte de los derechos que pueden tener sobre el
personaje, su creador o titulares, existen unos valores agregados que le han imprimido
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las calidades artisticas de cada uno de los actores que han interpretado al 007, y le han
dado una dimension diferente a lo largo de su historia.

Otros personajes inolvidables que han logrado posicionarse gracias al actor que les dio
vida, y a su vez los respectivos actores han adquirido fama y reconocimiento gracias al
personaje. Entre otros podemos mencionar a Tarzan, interpretado por Johnny
Weissmuller, Cantinflas (Mario Moreno), Superman, interpretado por Christopher Reves,
Terminator (Arnold Schwarzenegger), Rocky y Rambo (Silvestre Stallon), el Hombre
Arafia — Spider Man (Tobey Maguire), Harry Potter (Daniel Radcliffe).

En Colombia también hemos tenido una serie de personajes ficticios de grata
recordacion. Asi por ejemplo podemos recordar a Caballo Viejo (Carlos Mufioz),
Gallito Ramirez (Carlos Vives), Gaviota o la Caponera (Margarita Rosa de Francisco),
Betty la Fea (Ana Marfa Orozco), Pedro el Escamoso (Miguel Varoni), Edilberto Reyes
(Enrique Carriazo).

En los ejemplos anteriores han sido las pautas contractuales las que han establecido las
condiciones en que los creadores o titulares de derechos de los personajes, han controlado
sus derechos frente a los artistas, intérpretes o ejecutantes que han encarnado al personaje.

En muchas ocasiones han surgido problemas de orden legal donde se han entrado a
discutir los derechos involucrados a favor de los creadores y titulares, frente a los
artistas o actores que le dan vida al personaje. Durante seis afios la franquicia sobre el
agente 007 estuvo inmersa en una controversia juridica, que llevé a que finalmente fuera
Pierce Brosnan quien asumiera el rol de James Bond.

En Colombia recordamos las desavenencias que se generaron en torno a personajes
como el de DON CHINCHE, donde la programadora y el actor (Héctor Ulloa)
entraron en disputa frente a los derechos para participar en otras producciones, y frente
al tema de las regalias en comerciales y pautas publicitarias. Asi mismo en el caso de
Betty la Fea y Pedro el Escamoso, tanto Ana Marfa Orozco como Miguel Varoni, y los
canales privados, tuvieron algunas diferencias de interpretacion en las cldusulas
contractuales.

En México ha sido célebre la controversia suscitada entre Roberto Gémez Bolafios y
Marfa Antonieta de la Nieves, ante las instancias administrativas y judiciales pertinentes,
en torno a los derechos de autor sobre el personaje de la ** Chilindrina .

EL CASO "LA CHILINDRINA"

El hijo de Roberto Gémez Bolafios, sefior Roberto Gomez Fernandez como titular de
los derechos sobre los personajes creado por sus padre, inicié en el afio 2002 una
accion en contra de la actriz Marfa Antonieta de las Nieves. El Instituto Nacional de
Derecho de Autor de México INDAUTOR), profiri6 una decision en primera instancia
el 14 de febrero de 2003, donde desestimé las pretensiones del accionante y reconocio
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los derechos en favor de Marfa Antonieta de las Nieves, por ser la actual titular de la
reserva de derechos desde 1995, y renovada en el afilo 2000. Esta decision ha sido
recurrida ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativo en procura de reivindicar
tales derechos sobre unos de los personajes de la serie El Chavo del Ocho.

Ala fecha, y cuando estd a punto de lanzarse la version en dibujos animados, se encuentra
pendiente la decision definitiva en esta causa, pues vale recordar que Roberto Gémez
Bolafios (Chespirito), fue el creador de los guiones donde cobraron vida personajes
como el Chapulin Colarado, el Chavo, Kiko, la Chilindrina, Don Ramon, etc., y él habia
realizado inicialmente la reserva de derechos ante INDAUTOR en 1982, s6lo que no la
renové ni pagd las tasas respectivas y por lo tanto la perdié.

INGRESOS GENERADOS POR ALGUNOS
PERSONAJES FICTICIOS

La industria del entretenimiento (Entertainment) es el segmento que mayores ingtesos
genera como fuente de explotacion de los derechos patrimoniales de autor y que evidencia
la relevancia e importancia econémica de las creaciones amparadas por esta disciplina.
La industria audiovisual liderada por los grandes estudios cinematograficos de
Hollywood, industtias como las de los videojuegos, la musica y la industria fonografica,
el software, el sector editorial etc., no hacen mas que evidenciar tal afirmacion.

Rubros como el mercadeo (merchandising) y comercializaciéon de souvenir, club de
fans, camisetas, cachuchas, buzos, llaveros, calcomanias, mufiecos y todo tipo de
utilizacion de la imagen de estos personajes, arrojan anualmente ganancias astronémicas
para sus titulares.

De acuerdo con algunas cifras y datos revelados por la popular publicaciéon Forbes
(www.forbes.com/2003/09/25/cx_al_092fictionalintro.html), los personajes ficticios mds
reconocidos han generado algo mas de 23 mil millones de délares alrededor del mundo.

La lista de personajes que generan las mayores cifras de ingresos la encabeza el popular
Winnie Pooh con seis mil millones de délares, producidos para sus titulares Walt Disney,
Kimberley-Clark, Matel Wear Me y Coca Cola. El segundo lugar lo ocupa el celebre y
casi octogenario Mickey Mause con cinco mil millones de délares para sus titulares Walt
Disney, Egmont, Unicharm, Hallmark y Coca Cola.

El tercer lugar lo ocupa el popular personaje creado por JK Rowling, una de las mujeres
mas ricas del Reino Unido por encima inclusive de la misma familia real, Harry Potter,
genera tres mil millones de dolares para Scholastic, Bloomsburry Publishing, Warner
Bros. Entertainment , Mattel.

Siguen en la lista en estricto orden, personajes como Spider-Man (El Hombre Arafa),
Frodo (del sefior de los anillos), Lord Darth Vader (de la guerra de las galaxias), Sully,
Monster Inc, Pikachu, SpongeBob (Bob Esponja), Yu-Gi-oh.
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DERECHOS CONEXOS O VECINOS

En el caso de los personajes ficticios o simbdlicos que cobran vida y adquieren unas
caracteristicas y rasgos particulares tanto psicolégicos, fisicos, de voz, de indumentaria,
como de gestos y de identidad, gracias a las calidades que les imprime el actor que los
encarna o personifica, es de singular importancia el tema de los Derechos Conexos,
particularmente de los artistas, intérpretes y ejecutantes.

ARTISTAS INTERPRETES Y EJECUTANTES

En el ambito internacional, es la Convenio de Roma en 1961, el primer instrumento de
reconocimiento a la labor de los titulares de Derechos Conexos, 1) Artistas Intérpretes
y Ejecutantes, 2) Productores de Fonogramas y 3) Organismos de Radiodifusion; en la
divulgacion, comercializacion y promocion de las obras del intelecto creadas por los
autores. Esta proteccion surge para los artistas intérpretes y ejecutantes quienes con los
avances tecnologicos de la época (Fondgrafo y Cinematdgrafo) vefan reducido su
mercado laboral y sus posibilidades frente a las fijaciones y grabaciones que se hacfan de
su trabajo.

Los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusiéon empiezan, de
igual modo, a verse afectados en sus inversiones y producciones frente a la utilizacion
no autorizada de sus trabajos a través del desarrollo vertiginoso de las
comunicaciones.

Lo que se observa sin mayor esfuerzo es que las obras de los autores son el insumo o
la materia prima de la cual se valen los titulares de los denominados derechos conexos
o vecinos, y a su vez los autores encuentran en los titulares de derechos conexos sus
mejores aliados en la labor de dar a conocer y de difusion de sus creaciones, lo cual crea
una especie de matrimonio por conveniencia entre unos y otros. Sin embrago vale decir
que en caso de conflicto entre los derechos del autor frente a los intereses de los titulares
de derechos conexos, se tendra en cuenta el principio de salvaguardia de derecho de
autor, y se aplicara de preferencia lo que mas convenga al autor (Art. 1 del a Convencion
de Roma, Art. 165 Ley 23 de 1982 y Art. 33 de la Decision 351 de 1993 del Acuerdo
de Cartagena).

La Convencién de Roma en su Art. 3° define artista, intérprete o ejecutante como todo
actor, cantante, musico, bailarin u otra persona que represente un papel, cante, recite,
declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artistica.

El Glosario de términos de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), numeral 179 entiende artista intérprete o ejecutante, generalmente como un
actor, cantante, musico, bailarin u otra persona que represente un papel, cante, recite,
declame, interprete o ejecute en cualquier forma una obra literaria o artistica, incluidas

las obras del folklore.
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De conformidad con lo reglado en el literal K) del articulo 8% de la Ley 23 de 1982, asi
como en el listado de definiciones y términos contenido en el articulo 3 de la Decision
351 de 1993, se define al Artista, Intérprete o Ejecutante, como el cantante, actor,
musico, recitador, bailarin, que interprete o ejecute una de las determinadas clases de
obras existentes.

La Convencion de Roma en su Art. 7° le otorga a los attistas, intérpretes y ejecutantes,
el derecho de impedir la fijacién de su ejecucion no fijada, la reproduccion sin su
consentimiento de la fijacién de sus ejecucion, la radiodifusion y la comunicacion publica
de sus interpretaciones o ejecuciones para las que no hubiera dado su consentimiento,
excepto cuando la interpretaciéon o ejecucion radiodifundida o comunicada al publico
constituya por si misma una ejecucion radiodifundida o se haga a partir de la una
fijacion. Por lo tanto los actos anteriores requeriran del consentimiento del artista. (Los
subrayados son mios).

Como se concluye de lo anterior, los artistas, intérpretes y ejecutantes, detentan un
derecho a impedir, pero, no tienen el derecho exclusivo de autorizacién o prohibicion
que si ostentan los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion. Sin
embargo esta disposicién de la Convenciéon de Roma es un minimo convencional que
las legislaciones nacionales internas pueden hacer mas amplio.

Con fundamento en lo anterior, la legislacion colombiana, y asi lo ratifica la legislacion
comunitaria Andina, otorgan unos derechos mas amplios para los artistas, intérpretes y
ejecutantes; y no los limita a la facultas de impedir, sino que los extiende a las facultades
exclusivas de autorizar y prohibir la fijacion, la reproduccion, la comunicacién al publico,
la transmision o cualquier otra forma de utilizacioén de sus interpretaciones o ejecuciones.

Los derechos que detentan esta clase de titulares de derechos conexos, estan representados
en la facultad de autorizar o prohibir la fijacién y la reproduccion, asi como la
comunicacién puiblica en cualquier forma de sus ejecuciones e interpretaciones no fijadas.
Ahora bien, cuando la comunicacioén publica se hace a partir de una fijaciéon previamente
autorizada o constituya por si misma una ejecucion radiodifundida, los artistas intérpretes
o0 ejecutantes no podran oponerse a la comunicacién publica de estas interpretaciones o
ejecuciones.

El reconocimiento de algunos derechos de orden moral, también hace parte de las
prerrogativas que se dan en favor de los artistas intérpretes o ejecutantes y que se traducen
en la facultad de exigir que sunombre o seudonimo se identifique con sus interpretaciones
o ejecuciones (Derecho de Paternidad), y a poder oponerse a cualquier alteracién o
modificacién sobre su interpretacién o ejecucion, que pueda ir en contra de su buen
nombre, prestigio o reputacion (Derecho de Integridad).

De los tres titulares de derechos conexos tradicionales, solo los artistas intérpretes y
ejecutantes tienen la capacidad de detentar derechos morales; pues los productores de
fonogramas y los organismos de radiodifusion no son titulares de tales derechos.
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INTERPRETACIONES Y EJECUCIONES AUDIOVISUALES

Un aspecto que ha venido siendo objeto de estudio por parte de la Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), es el relativo al tratamiento por parte de
las legislaciones nacionales de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales fijadas.

Ver URL: http://wipo.int/documents/es/meetings/2003/avp_im/pdf/avp_
im_03_2.pdf documento completo del estudio, reunién del 6 y 7 de noviembre de 2003
en Ginebra — OMPI.

En el estudio citado, realizado por la OMPI, se parte de la base del reconocimiento
internacional de la proteccion de las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales, pero
se discute si tal claridad es meridiana cuando nos referimos al capitulo ADPIC — TRIPS
de la Organizaciéon Mundial de Comercio (OMC), y al tratado de la OMPI sobre
interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (WPPT) del 20 de diciembre de 1996.

Sobre este aspecto resultan fundamentales las disposiciones de la Convenciéon de Roma
consagradas en su Art. 19, cuando dispone: " No obstante cualesquiera otras disposiciones de
la presente Convencion, una veg que un artista, intérprete o ejecutante haya consentido en que se
incorpore su actuacion en una fijacion visual o andiovisnal, dejard de ser aplicable el articulo 7 .

La anterior disposicion reviste una importancia mayuscula, pues significa que una vez el
artista consiente y permite la fijacién de la imagen y sonido de su interpretacion o
ejecucion, pierde cualquier derecho de controlar las utilizaciones sobre la misma, y de
recibir una remuneracion por ellas, pues el Art. 7 de la convencion deja de ser aplicable.

En un sentido similar se expresa el Art. 168 de la Ley 23 de 1982 y el Art. 34 de la
Decision Andina 351 de 1993. En estos casos la tGnica alternativa que le queda al artista
es haber pactado contractualmente una participacion en las utilizaciones posteriores que
se hagan de las fijaciones de la imagen o sonido de sus interpretaciones o ejecuciones.

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES DEL TRIBUNAL
ANDINO Y FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO

DE COLOMBIA EN LOS CASOS DE LAS MARCAS
"TERMINATOR" Y "SUPERMAN"

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en interpretaciones prejudiciales del 02
de octubre de 1998 y 05 de marzo de 1999 respectivamente, ha tenido oportunidad de
pronunciarse en los casos donde se vieron involucrados nombres de personajes ficticios
como el de TERMINATOR vy el de SUPERMAN, y donde ademas se abordé el tema
relativo a los titulos de las obras protegidas por el derecho de autor como causal de
irregistrabilidad marcaria.

En el caso TERMINATOR (Caso No 32-IP-97, interpretacion prejudicial de los articulos 81, 83
literal g) de la Decision 344 y 1, 3, y 7 de la Decision 351 de 1993), la sociedad VICAR DE
COLOMBIA S.A,, tras haber obtenido decisiones desfavorables a sus intereses, proferidas
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por la Divisién de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC), a través de las cuales se nego el registro de la marca TERMINATOR en la clase
5% de la clasificacion internacional de Niza (Para ese momento 7% version — productos
farmacéuticos y veterinarios, productos para la destruccion de animales dafinos,
fungicidas y herbicidas), inicié acciones ante la justicia contenciosa administrativa de
Colombia (Consejo de Estado), para que se declarara la nulidad de las Resoluciones
49049 del 30 de noviembre de 1994 y 1677 del 08 de agosto de 1996.

Como es menester en esta clase de procesos, el Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, sala de lo contencioso administrativo, seccion primera, Consejero Ponente
Dr. Ernesto Rafael Ariza, solicité la interpretacion prejudicial pertinente ante el Tribunal
Andino de Justicia.

Previa la verificacién de los requisitos de fondo y de forma, el Tribunal Andino de
Justicia, procede a realizar un resumen y valoracién de los hechos y de los actos
administrativos sometidos a examen.

Se fundamentan basicamente en los considerandos pertinentes, los cuales son transcritos
seguidamente en la presente sentencia junto con la respectiva parte propiamente
resolutoria de los actos impugnados.

Resolucién No. 49049 del 30 de noviembre de 1994
Expresa en lo pertinente:

«TERCERO: Que el signo TERMINATOR cuyo registro se solicita corresponde al
titulo de nna obra cinematografica de antor distinto del peticionario, y cuyo consentimiento no
se acredita en el expediente, razin por la cual encnadra dentro de una de las cansales de
irregistrabilidad, especificamente la contenida en el literal g) del articulo 83 de la Decision
344 del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro de las marcas que: ‘Consistan en
titulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los personayes ficticios o simbdlicos que sean
objeto de un derecho de antor correspondiente a un tercero, salvo gue medie su consentimiento’»

«CUARTO: Qne el excamen de registrabilidad implica establecer si el signo cuyo registro se
solicita cumple con todas las condiciones legales para servir como distintivo de un producto o
servicio en el trafico comercial, incluyendo la manera como pueda ser rectbido por el priblico en
general, de tal forma que no pueda confundir al consumidor sobre el origen de los bienes, o
sobre los empresarios que los producen. Igualmente se busca proteger los derechos de terceros,
qute resultarian afectados en caso de que el titnlo de la obra se utilizara sin su consentimiento
en actividades comerciales como marca de un producto.

«En consecuencia,
«RESUELIVE:
«ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la expresion TERMINATOR para
distinguir todos los productos de la clase 5 del articnlo 2 del Decreto 755 de 1972, solicitada

por VICAR DE COLOMBILA S.A. con domicilio en SANTAFE DE BOGOTA,
COLOMBILA.»
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Resolucion No. 1677 del 08 de agosto de 1996.
Conforme a ella:

«La cansal de irregistrabilidad contenida en el literal g) del articulo 83 de la Decision
344 impide el registro de las marcas que en relacion con derechos de terceros, afectan en
(sic) los ‘titulos de obras literarias, artisticas o cientificas y los personaes ficticios o simbdlicos
que sean objeto de un derecho de autor correspondiente a un tercero, salvo que medie su
consentimiento.’

«De acuerdo con la norma transcrita, establecida la existencia de un derecho de autor, se
precisard de la antorizacion del titular para poder tener derecho a obtener el registro como
marca de la expresion de que se trate.

«En el presente caso, como acertadamente sostuvo la Divisidn de Signos Distintivos, el signo
TERMINATOR corresponde al titnlo de una muy conocida obra cinematografica de antor
distinto del peticionario, cuyo consentimiento no se acreditd, y... no es un término genérico, por
lo que encnadra en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal g) mencionado.

«Debe aclararse que lo que busca la norma supranacional andina es la proteccion del titular
de los derechos de antor, independientemente de gue el titulo de la obra corresponda a una
palabra en otro idioma.

«En virtud de lo expuesto, se

«RESUELIE:

«ARTICULO PRIMERO: confirmar la resolucion niimero 49049 del 30 de noviembre
de 1994, emanada del Jefe de la Division de Signos Distintivos.»

La sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A., presenta como argumento central para
manifestar su desacuerdo con las Resoluciones de la SIC, el hecho de que su solicitud de
la marca TERMINATOR, busca identificar un producto vermifugo y garrapaticida, y
que la expresion Terminador es un vocablo latino que significa terminador o el que
termina o acaba y puede ser usado para distinguir muchos productos diversos, sin que
su uso implique un monopolio que impida a otros utilizar tal expresion, y sin que se
estén violando derechos sobre una pelicula, cuyo tema central no es un precisamente un
garrapaticida.

Asf mismo insiste la sociedad accionante en la distintividad de la expresion solicitada y
que la misma puede ser diferenciada de cualquier otra. Dice también la accionante, que
la regla general es la registrabilidad de las marcas y que la excepcion a la regla general es
la irresgistrabilidad.

Agregarfamos nosotros, que para todos los efectos de analizar y revisar las causales de
irregistrabilidad marcaria, debe tenerse como referente y punto central, el PRINCIPIO
DE LA ESPECIALIDAD, que inspira al derecho marcario y de signos distintivos y
que presenta una excepcion especifica en el caso de las marcas notoriamente conocidas.

El Tribunal Andino de Justicia, luego de declararse competente para tal fin, y de sopesar
los argumentos esgrimidos tanto por el accionante, como por la oficina nacional
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competente de Colombia, entra a hacer una valoracién de la situaciéon y a emitir su
interpretacion prejudicial, destacandose una serie de precisiones y aclaraciones que
encontramos bastante afortunadas, la cual resumiremos a continuacion.

Lo primero que menciona el Tribunal en esta interpretacion, es que tanto el Derecho de
Autor como la propiedad Industrial, son disciplinas que hacen parte de la propiedad
Intelectual, y que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los
derechos de propiedad industrial, y a su turno los derechos de propiedad industrial son
independientes y asi mismo compatibles con los derechos de autor. Que por lo mismo,
esa independencia pero a la vez compatibilidad entre las disciplinas, llevan a que un
mismo bien intelectual, creacién dirfamos nosotros, pueda estar protegido
simultaneamente por el derecho de autor y por la propiedad industrial.

Reafirma y retoma el Tribunal el principio general del derecho de autor que establece
que las ideas no son protegibles, sino que la tutela se da sobre la concreciéon o
materializaciéon que el autor hace de las ideas en si mismas consideradas, tornando en
concreto lo etéreo. Asi mismo menciona que la proteccién marcaria no esta basada en
al creacion, entendida como originalidad, sino en la utilizacion que se le de al signo para
identificar un producto o servicio

Continua el Tribunal y concreta concluyendo que lo que la Decision 344 prohibe en el
literal g) del articulo 83, es el registro como marcas de aquellos signos que consistan en
titulos de obras literarias, artisticas y cientificas cuando éstos a su vez sean objeto de un
derecho de autor correspondiente a un tercero en razéon de ser igualmente el producto
de su creacién intelectual, en cuyo caso tendria que mediar el consentimiento de éste.
Por lo mismo la prohibicién no se aplica si el titulo de la obra o el personaje ficticio o
simbolico no son objeto de un derecho de autor.

Recomienda el Tribunal que el Juez nacional al analizar la causal de irresgistrabilidad
basada en el titulo de una obra artistica, cientifica o literaria, debera tener certeza sobre:

- Si el titulo de una obra goza de protecciéon independiente de la misma o
conjuntamente con ella;

- Si todo titulo de una obra es objeto del derecho de autor;

- Si determinado titulo de una obra literaria, artistica o cientifica, puede no estar
protegido por el derecho de autor, en cuyo caso tampoco podria logicamente
subsumirse en la prohibicién a que se refiere el articulo 83 parrafo g), de la Decision
344;

- Cuales son los derechos que se ostentan sobre el titulo de una obra, en el caso de
encontrarse éste protegido; y,

- Cual es en definitiva el sentido de la norma, contenido en el ya citado articulo de la
Decision 344.

Acudiendo a la legislaciéon comparada y a la doctrina, dice el Tribunal que el titulo de

una obra goza de proteccion tanto como ella misma. Con lo que se pretende evitar que
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un tercero utilice el mismo titulo para identificar otra obra, de manera que se produzca
confusion entre el publico en relacion con ambas creaciones. De esa manera resulta
evidente que una persona no podria titular una nueva composicién musical con el
conocido nombre de la cancién "Caballo 1igjo", pero no debetia existir, en cambio,
inconveniente en que se utilizara esa expresion como denominaciéon comercial de una
fabrica de sillas de montar, porque a nadie se le ocurrirfa pensar que dicha fabrica tenga
relacion con la obra musical del mismo nombre, o con su autor.

Esa independencia es la que permite al titular del derecho sobre la obra solicitar también
el registro de su titulo como marca, pero en este caso no para distinguir la obra, sino
para identificar un producto o servicio. Es lo que ocurre con las grandes productoras
cinematograficas cuando registran el nombre de sus peliculas como marcas, para
comercializar diferente clase de productos y servicios. Es Walt Disney el ejemplo mas
connotado.

El Tribunal, citando para ello a la profesora Argentina Delia Lipszyc, al referirse al
régimen juridico aplicable a la proteccion del titulo, cuando éste es utilizado por separado
de la obra y sin autorizacion de su autor, comenta:

«a) Proteccion por el derecho de antor. Cuando el titulo es original, por tratarse de una creacion,
resultan aplicables las normas del derecho de antor.

«b) Proteccion contra actos de competencia desleal. Aun tratindose de un titulo banal, la
utilizacion por un tercero puede originar un perjuicio gue dé lugar a reparacion en favor del
antor lesionado. Aquni resulta apropiada la aplicacion del régimen de proteccion contra actos de
competencia desleal. Pero en este caso, la inaplicabilidad de la proteccion del derecho de antor no
se relaciona con la falta de valor o miérito artistico del titulo, sino con la ansencia de originalidad,
condicion necesaria para que opere la proteccion del derecho de antor.

«EL régimen de proteccion contra actos de competencia desleal exige, entre otros requisitos, que el
titulo tenga (como en materia de marcas) alguna significacion distintiva; que la utilizacion se
haya efectuado en condiciones susceptibles de provocar confusion; que quien se considere lesionado
pruebe el perjuicio que le causa la imitacion; que su obra bhaya sido divnlgada o, al menos,
publicitada, y el cardcter intencional de la utilizacion. (Antores tan importantes como Poutllet,
Piola Caselli, Mayer, 1 anois, Darras sostienen que la ntilizacion del titnlo siempre estd sometida
al régimen de la competencia desleal; consideran que el derecho al titnlo es independiente del
derecho de autor sobre la obra, pues por especifico y original que sea no puede ser considerado
como una obra o una parte de una obra intelectnal.)

«) Proteccion por el derecho de marcas. Las marcas identifican al producto (y al servicio), su
procedencia u origen. Bl titnlo de una obra no es marca. No sirve para identificar el producto
en el cual estd fijada la obra en relacion con su fabricante o expendedor, que es la funcion de las
marcas. Por ello, el derecho de marcas no es aplicable a la proteccion del titulo.

«Distinto es el caso de los titulos de los diarios, periddicos y revistas. Estos constituyen marcas
porque esas publicaciones, en si mismas, no son ‘obras’ en el concepto del derecho de antor. Ello
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sin perjuicio de la proteccion por el derecho de autor de las obras incluidas en las mencionadas
publicaciones.

()

«d) En el orden internacional, la Convencidn Interamericana de Washington 1946, establece
qgue:

‘Bl titulo de una obra protegida, que por la notoriedad internacional de esta riltima adquiere un
cardeter distintivo que la identifique, no podra ser reproducido en otra, sin el consentimiento del
antor’ (art. 14)». (Delia LIPSZYC, «Derecho de auntor y derechos conexos», Ediciones
UNESCO/CERLALC/ ZAVALLA, Buenos Aires-Argentina, 1993, pag. 119-122).

Cabe resaltar que no todo titulo de una obra se encuentra protegido por el derecho de
autor conjuntamente con ella. Esto resulta importantisimo, porque el parrafo g) del,
articulo 83 de la Decision 344 se refiere a los titulos de obras, que sean objeto de un
derecho de autor que corresponda a un tercero. En efecto, asf como la obra, para gozar
de proteccion requiere del requisito de la originalidad, lo mismo ocurre con el titulo, a
los efectos de que éste pueda gozar, conjuntamente con la obra, de la proteccion del
derecho de autor.

El Tribunal insiste en que la obra debe tener caracteristicas de originalidad para poder
gozar de la proteccion legal, nada distinto puede ocurrir respecto del titulo, porque la
finalidad del derecho de autor es proteger las creaciones humanas. Por lo demas, el
requisito de la originalidad para la proteccién del titulo responde incluso al propio
sentido comun, como se analiza subsiguientemente.

En efecto es de pacifica aceptacion que no gozan de tutela por el derecho de autor los
titulos carentes de originalidad, como los genéricos si consisten por ejemplo en un
simple vocablo del lenguaje comun (v.g.: Noche, Fiesta, Alegria, Nostalgia, etc.); los
comunes o banales (v.g.: T, La lluvia, El Crepusculo); los que simplemente indican el
género o caracteristicas de la obra (v.g.: Biografia, Diccionario, Enciclopedia, Atlas,
Tratado); una determinada disciplina (v.g.: Derecho Penal, Derecho Civil, Medicina
Tropical, etc.), o cualquiera de sus areas o especialidades (v.g:: Delitos contra las Personas,
Familia y Sucesiones, Mal de Chagas, etc.). Sostener lo contrario serfa tanto como
reconocer monopolios de explotacion sobre titulos sin valoracion creativa alguna, lo
que resulta contrario al proposito del derecho de autor; o sobre titulos de necesario y
comun uso para designar obras distintas pero del mismo género.

Sobre este punto, el tratadista Venezolano Ricardo Antequera Parilli, (Derecho de Autor,
2da. Edicion, Tomo I, Caracas Venezuela, 1998, pag, 147.) citado para tal efecto por el
Tribunal en su interpretacion, presenta los siguientes comentatios:

«2/ titulo de nna obra consistente en la palabra o conjunto de palabras o signos que sirven para
identificarla, sea a través de combinaciones de fantasia, o bien mediante el uso de vocablos gue
alndan a su contenido.

()
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«Aldgual gue como ocurre con otros medios distintivos, el titulo puede tener elementos de originalidad
0, por el contrario, adolecer de cualguier rasgo que revele algiin grado de creatividad, en cuyo caso
¢l titnlo apenas sirve para identificar la obra.

«Ast, la diferencia entre los titulos originales, como la ‘Doiia Barbara’ de Gallegos, las Lanzas
Coloradas’ de Uslar Pietri 0 ‘El General en su laberinto’ de Gareia Mdarquez, en comparacion
con los titulo genéricos o banales, carentes de creatividad, y que por centenares aparecen en los

repertorios musicales administrados por las entidades de gestion colectiva, con composiciones
tdentificadas como Amor’, ‘L1’ 0 Ta Noche’

()

«la proteccion del titulo distintivo de una creacion intelectual implica determinar, en primer
Iugar, si el antor tiene el derecho a exigir que dicho signo sea mencionado para identificar la obra
cada vez, que ella sea objeto de una utilizacion; y la segunda, si ignalmente tiene la facultad de
impedir que dicho titnlo sea empleado para distinguir a otra produccion intelectual.

«EL dambito apropiado y especifico para la tutela del titulo se encuentra en el derecho de antor,
como parte de la obra misma, segin lo disponen expresamente ciertas legislaciones (v.gr.: Benin,
Brasil, Cameriin, Chile, Esparia, Francia, Portugal, Senegal), pero en muchas de ellas, con la
exigencia, al ignal gue ocurre con la propia obra, de que el titulo tenga caracteristicas de
originalidad (v.gr.: Benin, Cameriin, Colombia, Francia, Espana, Senegal), de manera que los
titulos genéricos y los nombre propios no tienen proteccion (vgr.: Costa Rica) ni cuando se linzitan
a indjcar el género, contenido o indole de la obra (vgr.: ‘diccionario’, ‘enciclopedia’, ‘recopilaciones’,
ete.), 0 5i se trata de nombres de personajes historicos, histdrico-dramdticos o literarios y mitoldgicos
0 de nombres de personas vivas (vgr.: Portugal).

()

«Al formar parte de la obra misma, son también iguales los derechos gue sobre dicho signo tiene
el antor de la obra, especialmente para exigir que en toda utilizacion de la creacion se emplee el
titulo de la mismay, como parte del derecho moral de integridad del bien protegido, o para impedir
que se use dicho titulo para identificar a otra creacion, tanto en ejercicio del derecho moral de
paternidad, junto con el nombre del antor, como en razon del derecho exclusivo de explotacion de
la obra.

«Tales principios son por lo demds concordantes con lo previsto en el literal g) del articnlo 83 de
la Decision 344 de la Comunidad Andina, por el cual no pueden registrarse como marcas los
titulos de obras literarias, artisticas o cientificas que sean objeto de un derecho de antor
correspondiente a un tercero, salvo que medie su consentimiento.»

Reitera el Tribunal Andino de Justicia, que e/ derecho sobre el titnlo de nuna obra no puede ir mds
alla del derecho gue se tiene sobre la obra misma. De ahi que, como lo establecen muchas
legislaciones, el derecho sobre el titulo de la obra se limite a impedir su uso en otra obra
del mismo género, de manera que sea susceptible de crear confusion entre ambas (v.g.:
Venezuela), mientras que en otros textos (v.g.: Pert), ese derecho sobre el titulo se extiende
a impedir el uso del mismo sobre cualquier otra obra (aunque sea de otro género),
siempre sobre la base del peligro de la confusiéon. En este punto existen divergencias
doctrinarias, pues, como lo comenta Delia LIPSZYC en su citada obra, la prohibicion
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de uso del mismo titulo no deberfa limitarse a otra obra del mismo género, sino a
cualquier otra obra literaria, artistica o cientifica.

De ahi que la prohibiciéon a que se refiere el articulo 83, literal g) de la Decision 344, por
la propia remision que ella hace a la proteccion del derecho de autor deba ser interpretada
en concordancia con esta ltima. Y en ese sentido, para que prospere la prohibicion del
registro del titulo de una obra como marca de un producto o servicio, resulta
indispensable que:

- Se trate de un titulo protegido por el derecho de autor, vale decir, que tenga
caracterfsticas de originalidad, o sea, de individualidad en su forma de expresion.

- Siel derecho sobre el titulo de una obra, en el marco del derecho de autor, se dirige
a evitar que se utilice el mismo en otra (sea de cualquier género o del mismo género,
segun lo que disponga cada ley nacional), a los fines de evitar la confusion en el
publico, pareceria entonces que, si se es coherente entre lo protegido por el derecho
de autor y lo que se pretende evitar con la prohibicién marcaria es gue el uso de ese titulo
(original) para distinguir un producto o servicio, sea susceptible de crear confusion del
publico entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir y amparar
con el mismo signo. Ello también serfa coherente con el sentido de la proteccion
marcaria que se dirige a tutelar el signo distintivo en relacién con productos o servicios
de la misma clase, de modo que, salvo en las marcas notorias, pueden coexistir
distintos titulares sobre igual signo para distinguir productos o servicios idénticos o
similares, siempre que no se genere confusion.

El Tribunal con un criterio bastante interesante y que compartimos por su rigor y
raciocinio juridico, esboza la teorfa de l]a SUPRANOTORIEDAD como marca del
titulo de una obra, creindose una figura exética en el derecho marcario, y que no
presenta asidero en el derecho de autor. Veamos.

" Es mas -extremando el rigor en el analisis-, reconocer un derecho absoluto sobre el
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 el producto
o servicio, serfa tanto como instituir una nueva figura: la de la wupranotoriedad como marca
del titulo de una obray. En efecto, en el caso de la marca notoria (para impedir su registro
por un tercero en cualquier clase), esa notoriedad debe ser probada. En cambio, si se
interpretara incorrectamente el parrafo @) articulo 83 de la Decision 344 resultarfa que,
en el caso del titulo de una obra, el impedimento para registrarlo como marca (en
cualquier clase y atn sin riesgo de confusion) tendria efectos mayores que el de la marca
notoria, ya que no se exigirfa la comprobacion de la notoriedad.

Ello darfa lugar a un conjunto de practicas desleales: sucederia, por ejemplo, si una
persona deseara tener el monopolio absoluto de una marca o de muchas, como si
fueran notorias, para lo cual le bastarfa con crear alguna obra de poca dificultad, ponerle
un titulo mas o menos original, y lograr, incluso sin necesidad de inscribitlo en un
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registro, oponerse a toda marca y respecto de cualquier producto y clase que pretendiera
identificarse con cualquiera de esos titulos.

Se pondria en riesgo, como consecuencia, el sentido del derecho marcario, por cuanto
resultarfa mas efectivo acudir sistematicamente a las oficinas de derecho de autor para
registrar tales obras obteniendo de esta manera monopolios absolutos, como si se
tratare de marcas notorias, e incluso sin que sea necesario probar la notoriedad, y luego
acudir ante la oficina de registro marcario, simplemente para hacer oposiciones o para
obtener transacciones ventajosas con base en la supuesta necesidad legal de «antorizaciony,
que deba ser otorgada para usar cualquiera de los ##/os de dichas obras como marcas

Como consecuencia de lo expuesto, considera el Tribunal que la intencién de la
prohibicién contenida en el literal g) del articulo 83 de la Decision 344, no puede ser
otra que la de prohibir el registro como marca del titulo de una obra, cuando éste se
encuentre protegido por el derecho de autor, es decir, cuando tenga también
caracteristicas de originalidad.

Por tanto, la prohibicién marcatia para el uso del titulo de una obra no puede ir més alla
de la reconocida por el derecho de autor, vale decir, la del uso del mismo titulo para
distinguir otra obra, sea o no del mismo género, segin lo que disponga la ley del pais
donde se reclame la proteccion.

Con base en las consideraciones expuestas, y luego de valorar los argumentos presentados
por las partes, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones presenta las
siguientes

CONCLUSIONES

1. El Derecho de antor constituye un derecho independiente aungue compatible con los derechos
de propiedad industrial. Esa independencia y compatibilidad, es la que permite que un mismo bien
intelectnal pueda encontrarse protegido simmltaneamente por el derecho de antor y por el de propiedad
industrial. Pero ello no significa que un derecho prevalezea sobre el otro, sino que cada nno de éstos
proporciona a su fitular un derecho exclusivo, en cada uno de sus respectivos anbitos.

2. El parrafo g) del articulo 83 de la Decision 344 probibe el registro como marcas de aquellos
signos que consistan en titulos de obras literarias, artisticas y cientificas, o personayes ficticios o
simbdlicos, que sean objeto de un derecho de antor correspondiente a un tercero, salvo que medie
el consentimiento de éste.

3. Tal como ha sido expuesto en la presente sentencia de interpretacion, la originalidad constituye
un requisito existencial para que pueda hablarse de «obra» objeto del derecho de antor. No
gozan, por tanto, de tutela por el derecho de antor los titnlos carentes de originalidad.

4. Por otra parte, si el sentido de la proteccion del titulo original por el Derecho de antor, tiene como
[finalidad esencial evitar que el nso del mismo titulo en otra obra pueda crear confusion entre ambas,
quiere ello decir sdlo que no puede registrarse como marca el titnlo de una obra, sinica y exclusivamente
cuando éste, por ser original, se encuentra protegido por el derecho de autory y, ademds, porgue el nso
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de dicho titulo para distinguir un producto o servicio puede crear confusion para el priblico entre la
obra y el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo”".

Para una inmediata referencia, el texto completo de las interpretaciones prejudiciales
emitidas por el Tribunal de Quito sobre la causal de irregistrabilidad que hemos estudiado,
pueden ser consultados en las siguientes URL:

http:/ /www.comunidadandina.org/normativa/sent/32-ip-97.htm
http:/ /www.comunidadandina.org.ec/INTPREJU/ip1999/41-1P-98 htm

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO
EN EL CASO TERMINATOR

La Seccion Primera del Consejo de Estado de Colombia, mediante Sentencia de mayo
20 de 1999, CE-SEC-1, Exp. 1999-N4212, con ponencia del Consejero Dr. Ernesto
Rafael Ariza Mufoz, y adoptando la interpretacion prejudicial realizada por el Tribunal
de Justicia de la Comunidad Andina, decreta la nulidad de los actos administrativos,
Resoluciones numeros 49049 del 30 de noviembre de 1994 y 1677 del 8 de agosto de
1996, emitidos por la Division de Signos Distintivos y por la Delegatura para la Propiedad
Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio, por no configurarse los
presupuesto de la causal de irregistrabilidad marcaria establecida en el Art. 83, literal g)
de la Decision Andina 344 de 1993, toda vez que no se crea riesgo de confusion alguno
al otorgar el registro de la marca TERMINATOR, para productos en la clase 5
(productos farmacéuticos y veterinarios, productos para la destrucciéon de animales
dafiinos, fungicidas y herbicidas), ya que es muy remota la posibilidad de que el pablico
consumidor de estos productos pueda suponer que el autor, director o productor de la
obra cinematografica TERMINATOR, protagonizada por Arnold Schwarzenegger,
tienen relacion con los productos amparados.

Como se observa, el Consejo de Estado de Colombia, en consonancia con lo
manifestado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, no acoge la tesis de la
SUPRANOTORIEDAD del titulo de una obra como marca y precisa su alcance.

El Consejo de Estado de Colombia, ordena a la Divisién de Signos Distintivos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, conceder a favor de la sociedad VICAR
DE COLOMBIA S.A., el registro en la clase 5a de la marca TERMINATOR, siempre

y cuando se cumplan los demas requisitos legales.

A continuacién y para mejor ilustracién, me permito transcribir el aparte pertinente de
la Sentencia del Consejo de Estado de Colombia, Seccién Primera:

“Partiendo la Sala de la premisa de que en tratindose de obras cinematogrificas el titulo
«TERMINATOR es original y que como tal es objeto de proteccion por el derecho de antor, la
utilizacion del mismo para amparar productos veterinarios, farmacéuticos, higiénicos, sustancias
dietéticas para uso médico, alimentos para bebés emplastos, material para curas (apdsitos), ete, a
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que se refiere la clase 5a del articulo 2° del Decreto 755 de 1972, que fue respecto de la cnal se
solicitd el registro, no crea riesgo de confirsion alguno ya que es mny remota la posibilidad de gue el
priblico consumidor de estos productos pueda suponer que el antor de la obra cinematogrdfica tiene
relacion con los mismos. Este elensento del riesgo de confision cobra connotacion en estos casos y,
particnlarmente, en el de la proteccion del derecho de antor, pues, como lo advierte el Tribunal de
Justicia de la Conunidad Andina, si se obvia tal elemento en el andlisis que debe hacerse cuando de
causales de irregistrabilidad se trata, se estaria creando la fignra de la «supranotoriedad como
marca del titulo de una obray, que no tiene parangdn en el derecho marcario y que no existe en el
derecho de antor, y ello daria lugar al monopolio absoluto de las marcas, para lo cual sélo bastaria
crear una obra ponerle un titnlo mds o menos original y acudir sistemadticamente a las oficinas de
derechos de antor, lo cual pondria en peligro el sentido del derecho marcario.”

El texto completo de la Sentencia emitida por la Seccién Primera del Consejo de
Estado de Colombia, Exp. 1999 — N4212 de mayo 20 de 1999, puede ser consultado
en la siguiente URL:

http://bib.minjusticia.gov.co/juris/ce/1999/ce-secl-exp1999-n4212.htm
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