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UNA MIRADA REFLEXIVA AL CASO TERMINATOR Y OTROS, EL DERECHO DE 

AUTOR COMO CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD MARCARIA1. 

 

[A THOUGHTFUL LOOK AT THE TERMINATOR CASE AND OTHERS, COPYRIGHT AS A GROUND FOR 

TRADEMARK UNREGISTRABILITY]. 

 

RESUMEN: Desde el caso “TERMINATOR”, en Colombia, la Superintendencia de Industria y 

Comercio en diferentes solicitudes de registro marcario empezó a aplicar la confundibilidad de las 

marcas para determinar si una obra, titulo original o personaje expresado podía o no ser oponible al 

registro de una marca frente al producto o servicio que se pretende distinguir; situación que de manera 

frontal infringe prerrogativas propias del autor. En el desarrollo del artículo se expondrá como dicha 

interpretación administrativa y judicial deja de aplicar principios propios del Derecho de autor, como 

la originalidad, para aplicar conceptos propios del Derecho Marcario. 

 

PALABRAS CLAVES: Signos distintivos, marca, derecho de autor, derecho marcario, distintividad, 

originalidad, confusión, obra, SIC, Tribunal de Justicia Andino y TERMINATOR. 

 

SUMARIO: De la distintividad a la originalidad como requisito para la protección de una obra 

literaria o artística; el derecho marcario y derecho de autor como subramas de la propiedad intelectual; 

causal de irregistrabilidad del literal f del artículo 136; Resultados y conclusiones. 

 

ABSTRACT: Since the "TERMINATOR" case, in Colombia, the Superintendence of Industry and 

Commerce in different trademark applications began to apply the confusability of trademarks to 

determine whether a work, original title or expressed character could be opposable against the 

registration of a trademark against the product or service that is intended to be distinguished; a 

situation that directly violates the author's own prerogatives. In the development of the article, it will 

be explained how this administrative and judicial interpretation ceases to apply principles of 

copyright, such as originality, to apply concepts of trademark law. 

 

KEYWORDS: Distinctive signs, trademark, copyright, trademark law, distinctiveness, originality, 

confusion, work, SIC, Andean Court of Justice and TERMINATOR. 

 
1 Artículo inédito – tipología: de reflexión. Documento para cursar especialización de Derecho Comercial. Universidad 

Libre de Colombia – Seccional Bogotá, sede Candelaria. Autor: Darwin Alfonso Lopez González, egresado de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Libre, escribiente del circuito. darwina-lopezg@unilbre.edu.co , dwl.lopezz@hotmail.com 
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SUMARY: From distinctiveness to originality as a requirement for the protection of a literary or 

artistic work; Trademark Law and Copyright as Sub-Branches of Intellectual Property; Grounds for 

Non-Registrability of Article 136(f); Results and Conclusions. 

 

DE LA DISTINTIVIDAD A LA ORIGINALIDAD COMO REQUISITO PARA LA 

PROTECCIÓN DE UNA OBRA LITERARIA O ARTÍSTICA. 

 

“La posibilidad de “crear” marcas es infinita, pero supone un aporte propio y no de maniobras parasitarias 

para beneficiarse del esfuerzo ajeno” – Ricardo Metke Méndez. 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), como autoridad en materia de propiedad 

industrial en Colombia, es quien vela por la protección y respeto por las nuevas creaciones y signos 

distintivos. Dicha entidad pública debe regir su procedimiento de registro conforme a lo normado en 

el Titulo VI (De las marcas), Capítulo I (De los requisitos para el registro de Marcas) de la Decisión 

Andina 486 de 200, sobre el régimen común sobre propiedad industrial. Norma supranacional que 

como dato extra sustituyó la Decisión 344 de 1994. 

 

Instrumento comunitario que en su artículo 136 dispone como causales de irregistrabilidad de las 

marcas aquellas que afectan derechos de terceros distintivos o no distintivos, como es el Derecho de 

Autor. Dicha disposición normativa establece en el literal f, que no podrá registrarse signo comercial 

cuando: “(…) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de 

autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (…)” 

 

Por otra parte, el artículo 134 de la Decisión Andina 486 al contrario de la Decisión Andina 344, 

establece que el elemento o requisito esencial para que cualquier signo sea comprendido como marca 

es la distintividad, que conlleva a que un producto o servicio sea distinguido de los demás, de ahí que 

los requisitos del artículo 135 refieren propiamente a la marca y no a otro tipo derechos intangibles, 

siendo fundamental para el nacimiento de la marca su aptitud distintiva. Mientras que, la finalidad de 

los literales del artículo 136 ídem, están diseñados para evitar el aprovechamiento sin autorización de 

derecho ajeno, bien sea de propiedad intelectual, de imagen o propio nombre, como es el caso del 

Derecho de Autor que se opone en literal f del artículo 136 al nacimiento de una marca con infracción 

a este, es decir, un signo marcario no puede ser registrado si viola derecho de autor o conexo. 
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El Derecho de Autor conforme a la Decisión Andina 356 de 1993 tiene como objeto la protección de 

las creaciones del intelecto humano originales de naturaleza artística, científica o literaria susceptibles 

de ser reproducidos o divulgados por cualquier medio, siendo esencial para que se dé génesis a 

derecho de autor la originalidad al contraste del Derecho Marcario que solicita como requisito 

esencial o intrínseco la distintividad. Adviértase que la originalidad y la distintividad son dos aspectos 

contrarios y usados en el marco de dos sistemas de protección intelectual con lógicas opuestas, siendo 

algo para análisis más adelante. 

 

Originalidad que refiere a aquella forma de expresión y personalidad que le impregna un autor a su 

obra y la hace diferente a las demás.  

 

Y es sobre los principios de originalidad y distintividad que surge la discusión jurídica en torno a si 

se debe negar el registro de una marca por parte de la SIC o puede surgir avante oposición al registro 

de una marca en torno al uso de títulos o personajes que carecen de originalidad o están en el mundo 

de las ideas y no de la expresión. Existe la falsa comprensión que el personaje ficticio o simbólico o 

los títulos son protegidos por el Derecho de Autor si solo están en una obra; cuando tal percepción es 

errada conforme al principio de protección de la obra y no las ideas. Obra que resulta menester aclarar 

no es igual al soporte que la plasma. 

 

En ese orden de ideas, la Superintendencia de Industria y Comercio viene implementando, por regla 

general, aunque en ocasiones no, el concepto de distintividad como principios de especialidad y no 

confusión para dar avante a oposición o negar el registro de una marca en relación con la infracción 

de derechos de autor al protegerse personajes de ficción o simbólicos no expresados (en una obra) o 

con meros títulos genéricos. Usando como criterio general que se pueda confundir la obra con el uso 

de la marca, cuando para el Derecho de Autor ello es irrelevante conforme al principio de 

independencia del merito o la destinación.  

 

Pártase de la premisa que si algo tiene originalidad debe ser protegido independientemente de la 

destinación o su mérito y ello no conlleva a entender que existan con el Derecho de Autor marcar 

super notorias como lo estableció el Tribunal de Justica Andino en la interpretación prejudicial 32-

IP-97 [Caso Terminator], sino que nadie pueda explotar o usar derecho de autor sin el consentimiento 

previo y expreso del autor o titular derivado. 
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La Superintendencia de Industria y Comercio asume tal interpretación comunitaria, al hacer análisis 

o test de confusión en algunos casos difíciles o medios entre el Derecho de marcas y el Derecho de 

Autor, para indicar que hay títulos o nombres de personajes originales que pueden ser utilizados por 

una marca si el producto o servicio que se permite distinguir no se confunde con la obra, dejando de 

lado la verificación de la originalidad pasando a la distintividad cuando la causal que trata el litera F 

protege es el Derecho de Autor, que no verifica el riesgo de confusión o competencia desleal sino que 

la obra, titulo o personaje contenga individualidad u originalidad. En palabras llanas, se deja de lado 

el análisis de la originalidad de la obra y solo toma la noción de la distintividad. 

 

Determinación judicial respetable y de estricto cumplimiento por parte de las autoridades 

colombianas, en mérito de las obligaciones contraídas por el acuerdo de Cartagena de 1969 y el 

Tratado modificatorio de Tribunal Andino de Justicia del 10 de marzo de 1996. 

 

Sin embargo, ello puede ser objeto de discusión, en la medida que se está dejando en desprotección 

al Derecho de Autor cuando una autoridad administrativa autoriza el uso de una creación intelectual 

original bajo la percepción de los principios de distintividad, especialidad y no confusión, lo cuales 

no puede ser aplicados en una rama de propiedad intelectual divergente que solo solicita la 

individualidad u originalidad para la protección , entonces ¿Cómo puede los principios de 

originalidad y protección de la expresión y no de las ideas para aplicar adecuadamente el litera F del 

artículo 136 de la Decisión Andia 486 de 2000? 

 

El caso Terminator como otros casos, resultan siendo de relevancia para la reflexión que es planteada 

toda vez que, en dicho caso, el Tribunal de Justicia Andino como la SIC, pareciera que confundiera 

los principios propios que rigen al Derecho Marcario y al Derecho de Autor y afines, en la medida 

que, como sea resaltado, si la oposición que plasma el literal F refiere a derecho de autor como puede 

olvidarse de analizar el criterio de la originalidad o individualidad para hacer análisis propios de 

especialidad o confusión de la marca.  

 

Es así como si algo carece de individualidad no es protegido por el Derecho de Autor por lo que puede 

ser registrado eventualmente como marca si esta cumple con los requisitos esenciales de la 

distintividad, representación gráfica y susceptibilidad de percepción. 
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EL DERECHO MARCARIO Y DERECHO DE AUTOR COMO SUBRAMAS DE LA 

PROPIEDAD INTELECTUAL 

 

El Derecho de la Propiedad Intelectual (PI) es definido en palabras de Javier Murillo (2018) como la: 

 

“(…) rama del derecho que estudia la propiedad que recae sobre bienes con una característica muy especial: 

la intangibilidad o inmaterialidad. Así, un sujeto de derecho puede tener derechos reconocidos sobre las 

creaciones: las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las marcas, los nombres 

comerciales, las variedades vegetales, los conocimientos tradicionales, las denominaciones de origen, los 

lemas comerciales, las pinturas, los libros, las películas, entre otros”. 

 

Por su parte, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI – (2021) refiriéndose a qué 

son los derechos de propiedad intelectual, indicó: 

 

“Los derechos de propiedad intelectual se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad: permiten al 

creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los beneficios que derivan de su obra 

o de la inversión realizada en relación con una creación. Esos derechos están consagrados en el Artículo 27 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse de la protección 

de los intereses morales y materiales resultantes de la autoría de las producciones científicas, literarias o 

artísticas” (CERLAC, 2021). 

 

Así las cosas, la PI es aquella rama del Derecho encargada de establecer las normas y principios 

entorno a las creaciones del intelecto humano, que son estimadas como propiedad individual; siendo 

de vital importancia para el desarrollo de la sociedad porque de la protección es estimulado el 

desarrollo cultural, científico y artístico. Debe entenderse que, así como la manufactura, la capacidad 

laboral o los bienes tangibles son protegidos por el Derecho (Civil, comercial, laboral o penal); 

aquello que es desarrollado por el conocimiento y luego es materializado desde el mundo ontológico 

también es resguardado por la apropiabilidad del saber con importancia a las nuevas creaciones, 

signos distintivos, derecho de autor y conexos y variedades vegetales. 

 

Una mejor comprensión de la Propiedad Intelectual conlleva a identificar las relaciones sociales y 

económicas que regulariza. Dentro de esta rama, en la actualidad, se encuentra tres grandes 

subespecies: el derecho de la propiedad industrial, el derecho de autor y afines y el derecho de 

obtentor de variedades vegetales. A su vez, la Propiedad Industrial [como bien mercantil] comprende 
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las nuevas creaciones (patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y circuitos integrados) y los 

signos distintivos (Marcas, lemas, enseñas y nombres comerciales, denominaciones de origen). En su 

lugar, el Derecho de Autor y afines, regulariza la relación del autor con su obra literaria o artística 

como los derechos conexos que nacen de la comunicación, representación o ejecución pública de 

estás. 

 

Cuando de Derecho de Autor y su relación con la propiedad industrial se trata, Ricardo Antequera 

Parelli (2007) citando la interpretación prejudicial 32 -IP-97, indicó: 

 

“Glosando lo que al respecto disponen algunas leyes nacionales, el Tribunal de Justicia de la Comunidad 

Andina ha señalado que «el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de  

propiedad industrial […] por lo que quiere decir entonces que los derechos de propiedad industrial son 

también independientes y así mismo  compatibles con los del autor», de modo que «esa independencia, pero a 

su vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simultáneamente 

por el derecho de autor y  el de propiedad industrial”. 

 

En un mismo sentido, Delia Lipszyc (2017) precisó: 

 

“El tradicional agrupamiento del derecho de autor con la propiedad industrial en el campo doctrinal y en el 

de la enseñanza se encuentra considerablemente arraigado. Bajo esa rúbrica común —derechos de propiedad 

intelectual— se hace referencia a un amplio espectro de derechos de distinta naturaleza: mientras algunos se 

originan en un acto de creación intelectual y son reconocidos para estimular y recompensar la creación 

intelectual, otros, medie o no creación intelectual, se otorgan con la finalidad de regular la competencia entre 

productores 

(…) 

Todos los derechos llamados de propiedad intelectual —de autor y conexos, de propiedad industrial y sobre 

los descubrimientos científicos— tienen por objeto bienes inmateriales, aunque no todos sean derechos 

reconocidos en virtud de actos de creación intelectual”. 

 

Nótese como doctrinantes reconocidos en materia de Derecho de Autor y conexos, son unánimes en 

indicar que la propiedad industrial y derecho de autor tienen líneas fronterizas en la que puede 

converger multiplicidad de protección en el entendido que una obra o una marca puede obtener 

protección por ambas subespecies de la propiedad intelectual. En pocas palabras, un autor o titular 

derivado de derecho de autor puede ser al mismo tiempo titular marcario y así obtener el resguardo 

tanto de la Propiedad Industrial como del Derecho de Autor. 
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Para finalizar el acápite, para entender el objeto de discusión, es necesario conceptualizar al lector 

sobre ciertos conceptos genéricos sobre el Derecho de marcas y el Derecho de Autor y conexos [debe 

partirse de la premisa que quien lea el artículo pueda que no sea abogado y de serlo no sea experto en 

propiedad intelectual]. 

 

Generalidades del Derecho de Marcario: El Derecho marcario o de las marcas como subespecie 

de los signos distintivos hace referencia a “(…) activos intangibles que contribuyen a crear valor en 

las empresas al diferenciar la calidad y diversas características de los productos y servicios que se 

ofrecen el mercado” (Gonzales, G. y Merino, M.A., 2007). En misma línea, Javier Murillo (2018) 

refiere que la marca como signo distintivo comercial o industrial cumple con ciertas funciones a nivel 

económico, como son: 

 

“(…) la función principal o clásica de las marcas es la de distinción; sin embargo, con la evolución del 

mercado se han podido distinguir otras como la función indicativa del origen empresarial, la función 

condensadora del goodwill o reputación, la función publicitaria, la función competitiva o de concurrencia, la 

función de protección del consumidor, entre otras”. 

 

En su lugar, el Tribunal Arbitral de la OMPI, en la decisión del panel administrativo No DPE2010-

0002 del 16 de diciembre de 2010 estableció:  

 

“La definición básica de marca está asociada a un signo que permite a su titular diferenciar productos o 

prestaciones de servicios respecto de otros productos o prestaciones de servicios. Esto nos permite concluir 

que la marca tiene como esencia, cumplir fines diferenciadores. 

(…) 

En añadidura, el titular de una marca posee un derecho de uso exclusivo que se manifiesta en dos niveles, el 

primero asociado al derecho de exclusiva positivo y el segundo, referido al derecho de exclusiva negativo. El 

primero de ellos, se basa, entre otros, en los actos de disposición y uso efectivo del signo, los cuales aluden a 

los derechos del titular a usarlo como medio diferenciador de sus productos en el mercado, a transferirlo a 

título oneroso o gratuito y/o a celebrar contratos de licencia de uso. De otro lado, el segundo, implica la 

posibilidad real de oponer –en sentido lato – su derecho contra solicitudes o derechos obtenidos sobre 

elementos de naturaleza equivalente y, por excepción, contra otros signos no equivalentes que de modo expreso 

se encuentren enunciados en nuestro sistema normativo y por reglas privadas aceptadas voluntariamente por 

las partes, que pudieran afectar su distintividad.” 

 

Entonces la marca como signo distintivo es un bien inmaterial o incorpóreo, que permite gozar del 

derecho exclusivo, “ius prohibendi”, sobre el signo nominativo, figurativa o mixto al titular marcario 
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[persona natural o jurídica] sobre su creación o transferencia. Signos comerciales que permite la 

distinción de productos o servicios ofertados en el mercado por lo diferentes operadores o 

competidores. Marcas que como se evidenció, cumple con las siguientes funciones: 

 

(I) identificar: Trata de que el consumidor pueda reconocer el bien o servicio frente a quien los 

produce u ofrece; 

(II) económica: Ser garantía de calidad del servicio o producto donde se plasma, la marca debe 

guardar relación con lo que ofrece de ahí que sean divididas por la actividad económica que 

pretender distinguir mediante la clasificación según el arreglo de Niza;  

(III) buena fama comercial o goowill: La marca pretende asociar el bien o servicio sobre una 

visión o misión o axiomas empresariales o con estatus quo, lo cual le agrega un valor adicional 

con el fin de que el consumidor no solo participe porque necesita determinado producto o servicio, 

sino que se sienta identificado con las ideas o lo que simboliza la marca. 

 

Ahora bien, al contrario de lo que sucede propiamente en el Derecho de Autor, en nuestro 

ordenamiento jurídico comunitario, para que la marca nazca a la vida jurídica [sea protegida] necesita 

de su registro para su explotación, protección y reivindicación de otra manera no tendrá acceso a 

ninguna prerrogativa. Algo que no sucede en otros Estados, donde el nacimiento de la marca podrá 

circunscribirse en el momento que se ejercite acción reivindicatoria y no con el registro de la oficina 

de propiedad industrial. De ahí la importancia de revisar concretamente la forma en que se está 

valorando el registro de una marca sobre lo dispuesto en el literal F ibidem. 

 

La clasificación de las marcas es generalmente comprendida como: (I) Denominativas, enunciados 

en grafía simple que se suelen leer, escribir y pronunciar, es decir, solo se usan letras o números; (II) 

Figurativas, diseños o grafías que pueden ser objeto de observación, empero, no de lectura y (III) 

Mixtas, son las que integran elementos de las figurativas y denominativas. Adicionalmente, existen 

marcas tridimensionales, olfativas, gustativas, táctiles, y sonoras. 

 

Por otra parte, la marca al ser un signo distintivo es regido por lo principios de este, a saber: (I) 

Veracidad e identidad: El signo distintivo está llamado a transmitir la verdad de lo que identifica o 

verifica, entendido a su vez por dos acepciones, no inducir al error, engaño o confusión y demostrar 

la calidad garantizada, para el caso de las marcas de calidad. (II) No confusión: El signo distintivo 
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está llamado a diferenciarse de otro en la forma que se plasma y su significado. (III) Unidad: Vincula 

el signo distintivo con la identidad del individuo, bien o servicio que representa y sus características 

de funcionamiento, calidad, cantidad, good will etc. Y otros como la buena fe, la legitima defensa del 

signo propio, la temporalidad frente al sistema atributivo de la marca, la territorialidad, la especialidad 

del contexto, de libre opción, el mínimo uso y registrabilidad2,  

 

A este punto, se torna de relevancia comenzar a concluir y avanzar precozmente que el contenido del 

Derecho Marcario difiere del Derecho de Autor donde el primero parte de la idea de tener un derecho 

exclusivo o derecho de prohibición frente a terceros para cuando: haya un signo similar o idéntico a 

la marca oponerse o reivindicar su derecho; el uso del signo distintivo puede ocasionar confusión o 

un riesgo de asociación con el titular del registro; pueda causarse al titular marcario un daño 

económico o comercial injusto por razón “de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial 

o publicitario de la marca” (Antequera Parelli, Ricardo, 2008). 

 

Mientras que el segundo, el Derecho de Autor, trata de los derechos morales como de los derechos 

exclusivos y excluyentes patrimoniales o derecho de explotación que comprenden la facultad del 

autor de autorizar o no la utilización de la obra “por cualquier medio o procedimiento”, en palabras 

de la “ley venezolana sobre la materia, “en la forma que le plazca”, independiente de que tal 

utilización esté vinculada o no al producto en el cual la obra se encuentra incorporada” (Antequera 

Parelli, Ricardo, 2008). Lo anterior conforme al principio de independencia de la obra sobre el 

soporte. 

 

Para finalizar este subcapítulo y para no desviar el centro de la investigación es necesario indicar que 

en materia de Derecho Marcario y de signos distintivos el titular originario de los derechos exclusivos 

puede ser o una persona moral [jurídica] o física [natural]. 

 

La distintividad como requisito intrínseco de registrabilidad del signo: El doctrinante Ricardo 

Metke Méndez con base en el artículo 134 de la Decisión Andina 486 argumenta que el signo 

distintivo, la marca, tiene varios requisitos de registrabilidad, unos, intrínsecos y otros que prohíben 

los actos engañosos que afectan la competencia leal, información a los consumidores y protección 

 
2 “Según este principio, cuando la ley instaura un sistema registral, la plenitud de los derechos y efectos jurídicos del 

signo solo nace con su registro. (…)” (Riofrio Martínez – Villalba, Juan Carlos, 2014) 
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general a la comunidad. Recuérdese que en párrafos anteriores fue enunciado que la marca está sujeta 

a la distintividad como función y principio de esta, de ahí que el autor citado y el artículo 134 ídem 

indiquen que la aptitud marcaria reposa en si el signo comercial tiene la capacidad o es apto para 

distinguir productos o servicios ofertados en el mercado.  

 

Para registrar una marca, conforme a la normatividad andina, la marca debe tener aptitud distintiva, 

representación gráfica y la relación consustancial con productos y servicios. José Manuel Otero 

Lastres precisa respecto a la representación gráfica que aquella exigencia no refiere a la capacidad de 

distinción del signo industrial sino a su aptitud para ser inscrito o registrado por lo que no tiene 

relación consustancial con la distintividad por lo que la doctrina le considera como un requisito de 

forma y no de la esencia. Al respecto Ricardo Metke Méndez (2006) indica: 

 

“(…) La finalidad de este requisito es de carácter formal y parte de la necesidad de que el signo, para poder 

ser publicado, inscrito y examinado tanto por la Administración como por los terceros, requiere de esa 

formalidad. Recuérdese que una de las finalidades del registro es el de la publicidad que no puede lograrse 

sino en la medida que exista un mecanismo idóneo que permita apreciar el signo de manera directa y 

precisa, (…)” 

 

Continuando respecto a la aptitud de distinción, es visto desde 3 perspectivas: distintividad en 

abstracto, relación estrecha ente la marca y el bien o servicio que se pretende distinguir, conllevando 

a quien concurra el mercado (consumidores, empresarios y Estado) puedan diferenciar estos sobre 

otros; relacionándose entonces con la función económica y social del signo. Distintividad estructural, 

hace referencia a que el signo no debe ser simple (Ej. Una letra), pero tampoco complejo (Ej. Un 

párrafo completo) tampoco puede referir a ámbitos estéticos, artísticos, técnico o decorativo. 

Distintividad por atributo del producto, como es el olor, sabor, textura o formas para el caso de las 

marcas tridimensionales. 

 

La función jurídica esencial de la marca es distinguir productos o servicios que concurren en un 

mismo mercado por diversas empresas o empresarios; nótese como no busca distinguir aspectos 

artísticos o literarios propios del Derecho de Autor, para la marca es irrelevante si es una obra o no. 

 

La distintividad es una función compleja, por un lado, opera en distinción, el reconocimiento de la 

marca como perteneciente a cierto género, clase o especie del bien o servicio ofertado, ergo, a su vez 
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no representa el género o especie perteneciente, es la singularidad en la pluralidad siendo individual 

y no general. Por otro lado, opera en diferenciación, separa las características de una marca sobre las 

otras habiendo alteridad entre ellas. Así pues, la distintividad del signo provoca diferenciación e 

identidad de la marca. Diferenciación significa que hay alteridad entre las marcas que compiten en 

un mismo sector mercantil e identificación de la marca consiste que debe coexistir afinidad entre la 

marca y la categoría de los producto o servicios a la que se aplica, este último factor produce que la 

marca no sea confundida o diluida con el bien o servicio al cual se aplica. 

 

De tal forma que la identidad y la alteridad son dos características o propiedades de la distintividad 

que relacionan el signo distintivo frente al mercado y el producto o servicio que pretende diferenciar 

e identificar apoyado en el principio de no confusión de la marca; llevando la aprehensión compleja 

que la marca individualice y particularice los productos o servicios marcados respecto a su género, 

en palabras casta, el signo marcario debe tener la capacidad o aptitud de distinguir y no confundirse 

con otros bienes y servicios confluidos en el mercado.  

 

Significando que debe evaluar la relación entre la marca y los productos o servicios a los cuales se 

aplica atendiendo el principio de no genericidad, por lo cual debe evaluarse si la marca tiene puntos 

característicos que la hacen diferente a otras dentro de su sector o plaza comercial oponiéndose a las 

demás con rasgos diferenciadores que permiten al signo comercial no ser confundido con otro. 

 

En palabras de Carmen Arna Courrejolles (2001), “(…) La adquisición de la distintividad es el 

resultado de la colocación del nuevo significado del signo en virtud de su uso en el mercado (…)”. 

 

Adviértase que dicha evaluación de distintividad es propia de los signos marcarios para la verificación 

entre marcas, pero como se ha podido vislumbrar y será desarrollado en el siguiente subcapítulo, no 

puede ser utilizado para analizar o revisar lo referente a la causal de irregistrabilidad que trata el literal 

F del artículo 135 de la Decisión Andina 486 referente al Derecho de Autor y conexos, donde lo 

importante es la originalidad para que exista protección por parte de esta subrama de la Propiedad 

Intelectual. 

 

En conclusión, la finalidad de la distintividad como núcleo de la existencia de la marca es la 

diferenciación que le asigna una persona (natural o jurídica), titular marcario, por intermedio del 
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signo industrial a un producto o servicio ofrecido en determinada plaza comercial, por consiguiente, 

busca prevenir la confusión mercantil o reivindicar la propiedad sobre una marca. 

 

Generalidades del Derecho de Autor y conexos: El Derecho de Autor y conexos regulariza la 

relación de los autores con sus creaciones del intelecto origínales, llamadas en la normatividad 

internacional, comunitaria y nacional como obras literarias y artísticas; asimismo a manera de 

enunciación también regula las prerrogativas derivadas de la explotación de la obra como son las 

interpretaciones, ejecuciones, representación, performance, transmisión y otras conexas a la 

comunicación de la obra. 

 

No obstante ¿Qué comprende el Derecho de Autor? El Convenio de Berna de 1886 [para la Protección 

de las Obras Literarias y Artísticas], el Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor de 1996 [WTC], 

la Decisión Andina 351 de 1993 y la ley 23 de 1982 son unánimes en definir que el Derecho de Autor 

comprende la protección de aquellos derechos morales y patrimoniales que le asiste autor [toda 

persona natural] que crea una obra original de naturaleza artística, literaria o científica, la cual es 

susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio habido o por conocerse. 

 

A grandes rasgos, las prerrogativas de autor están compuestas por dos grupos; derechos morales, 

refieren a la relación personal del autor con su obra; en un símil es la relación que tiene el padre con 

sus descendientes, estos son: paternidad, integridad, ineditud, modificación y retracto o retiro. 

Derechos patrimoniales, son las facultades exclusivas y excluyentes que tiene el autor para autorizar 

o prohibir el uso o la explotación de la obra; derechos comprendidos por: reproducción, comunicación 

pública, transformación, distribución y seguimiento o droit de suite. 

 

Parafraseando a Delia Lipszyc, el Derecho de Autor, es el resguardo de las creaciones del intelecto 

humano expresadas en obra literarias, audiovisuales, musicales, científicas y artísticas. Que desde un 

sentido amplio dichas prerrogativas nacen con la obra misma y no por el reconocimiento de la 

autoridad administrativa, aunque en ocasiones se establezcan formalidades con distintos propósitos. 

“La principal finalidad del derecho de autor es la protección de los creadores, mientras que en el 

derecho de propiedad industrial se anteponen los derechos de la colectividad” (Lipszyc, Delia, 2017). 
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El sistema de registro constitutivo de derecho de la Propiedad Industrial, en la actualidad, en varias 

legislaciones del mundo en materia del Derecho de Autor ha sido superado por la concepción de la 

originalidad; si algo cumple con dicho estándar podrá ser considerado como obra de otra forma 

quedaría en el espectro de la idea o pensamiento, esto último no lo protege el Derecho de Autor 

conforme al principio de protección a la forma y no a las ideas. 

 

En verbigracia de discusión, el Derecho de Autor a diferencia del Derecho Marcario genera la 

protección a partir del acto creación de la expresión original [Ej. Lienzo, libro, película, comic etc.] 

por lo que no necesita de registro bajo el principio de ausencia de formalidades para la protección; 

siendo de aclarar que la obra es independiente de su soporte [Ej. El libro es independiente del libre] 

a menos de laso consustancial [Ej. El caso de un grafiti con el muro]. 

 

En consecuencia, para que haya génesis a la protección del Derecho de Autor es necesario la 

expresión original del autor, es decir, que exista una obra literaria o artística que sea susceptible de 

ser reproducida o divulgada por cualquier medio; es así como el Decreto Único Reglamentario 1066 

de 2015 establece en el artículo 2.6.1.1.3 que el registro ante la Dirección Nacional de Derecho de 

Autor (DNDA) es meramente declarativo y no constitutivo de derechos, claro está, siendo un medio 

constitutivo de prueba, de publicidad a terceros, garantía de autenticidad y seguridad, y presunción 

de veracidad.  

 

Originalidad en el Derecho de Autor. La originalidad conlleva a que la forma de expresión que se 

escoja para divulgar o reproducir contenga características propias que la permitan diferenciarse de 

otras. Un lector precavido de manera precoz advirtiera su similitud al principio de distintividad del 

Derecho Marcario, lo cual será desatinado pensar toda vez que la originalidad no conlleva a la aptitud 

distintiva con merito a distinguir un producto o servicio, contrario sensu, comprende en sentido lato 

o subjetivo a impregnar o imprimir por parte del autor ese rasgo de la personalidad propio de sus 

vivencias, formación, idiosincrasia y cultura; en sentido estricto u objetivo, es aquello que hace a la 

obra diferente a las demás de su mismo género [Ej. Muchos libros de la matanza de las bananeras se 

han escrito, ergo, solo existe un “Cien años de soledad”].  

 

Valorar si una obra es original o no, es bastante complejo y constituye un análisis de hecho, no puede 

pretenderse tenerse una regla para apreciar todo lo que debe ser obra. Alguno doctrinantes 
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comprenden o nombran este principio no como originalidad sino como individualidad, es decir, que 

la obra sea individualmente diferente a otras obras de su mismo sector creativo. 

 

Recayendo entonces la originalidad en la forma de representar o expresar creatividad individualizada 

en la obra, sin depender que tenga grandes o mínimas diferencias; en nuestro sistema comunitario e 

internacional conforme a la Convención de Berna de 1886 no opera el sistema de la simplicidad o del 

sudor o mayor esfuerzo, no hay un mínimo de expresiones para que algo sea considerado obra. 

 

Por otro lado, la originalidad o individualidad tampoco puede ser confundido con el concepto de la 

novedad propio y el estado de la técnica de las nuevas creaciones (Patentes y modelos de utilidad); la 

originalidad no conlleva a crear algo nuevo o hacer algo de la nada, no es necesario que el autor esté 

libre de cualquier influencia ajena. Si el autor se inspira en ideas o razonamientos o métodos aplicados 

antiguos para que la creación de la obra es irrelevante - estado del arte – dado que el derecho de autor 

permite la creación intelectual con base en elementos previos. Lo que la originalidad exige es que la 

obra sea distinta de las que existan con antelación, entonces, no sea una imitación o una copia. 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), en el Proceso No 295-IP-2019, en cuanto 

a la originalidad dispuso: 

 

“(…) La originalidad implica que una obra se pueda diferenciar de otras obras de terceros. En su obra a 

impreso elementos propios de su espíritu. Dos obras se podrían considerar originales si una no es la 

reproducción de la otras, y si cada una tiene elementos que logran diferéncialas o individualizarlas. 

 

La originalidad exige que la obra presente una individualidad muy característica, que plasme la impronta de 

su autor de manera clara y evidente. La originalidad supone un aporte individual y creativo, es decir, producto 

de un pensamiento independiente. Por ejemplo, si al interior de un párrafo un autor dice que “Lima es la 

capital de Perú”, no puede acusársele de plagio simplemente por el hecho de que otros autores, también al 

interior de determinados párrafos, han escrito previamente que “Lima es la capital del Perú”. No hay nada 

de original en esta oración. (…)” 

 

No hay originalidad, y por tanto tampoco plagio, cuando se mencionan oraciones, frases, definiciones o ideas 

genéricas o comúnmente utilizadas.” 
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En similar sentido, Manuel Pachón Muñoz (1998) dispone: “Una simple idea, cualquiera que sea su 

valor, no está protegida, lo cual permite decir que la ley tiene en consideración de forma del derecho 

de autor y no el fondo”; conllevando a que el derecho de autor proteja la individualidad, originalidad 

y la forma propia del autor para manifestar sus ideas. 

 

Ahora, hay que resaltar que la originalidad conforme a lo preceptuado en el artículo 3 de la Decisión 

Andina 351 de 1993 provoca una presunción iuris tantum; resultando que quien niegue la originalidad 

de una obra le es imperativo probarlo, la originalidad no se prueba lo que se debe probar es la falta 

de originalidad. 

 

En Inglaterra, enero de 1916, en el caso University of London Press Ltd vs. University of Tutorial 

Press  Ltd, se presentó un litigio entre los profesores Lodge y el Sr. Jackson y la Universidad de  

Londres porque dichos catedráticos fueron acusados de copiar pruebas para el examen de admisión 

en aritmética, geometría, algebra y matemáticas avanzadas en la medida que publicaron el libre  “The 

London Matriculation Directory”, el cual contenía entre otras cosas las respuestas a las pruebas de 

aritmética, geometría, algebra, ergo, no ofrecía soluciones a problemas sobre matemáticas avanzadas. 

En dicho caso el Tribunal de Londres, en materia de originalidad o individualidad estableció: 

 

“A respecto, la palabra “original” no significa que la obra deba ser la expresión de una idea original o con 

carácter inventivo. Las leyes de derecho de autor no atañen a la originalidad de las ideas, sino a la expresión 

del pensamiento, y, en el caso de “obra literaria”, a la expresión del pensamiento por medios impresos o por 

escrito. El criterio de originalidad que debe cumplirse atañe a la expresión del pensamiento (…)” 

 

En conclusiva, la originalidad o individualidad del producto creativo (la obra), por su forma de 

expresión, debe tener características propias como para distinguirlo de cualquiera otro del mismo 

género, a diferencia de la copia total o parcial de la creación de otros. 

 

Principio de protección a la expresión y no a las ideas: El artículo 9.2 de los Aspectos de los 

Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comerció (ADPIC), artículo 2º del Tratado de 

la OMPI sobre Derecho de Autor (TODA/WTC), artículo 7 de la Decisión Andina 351 son 

manifiestamente claras en prescribir que la protección del derecho de autor recae en las expresiones, 

empero, no las ideas, métodos de operación, procedimientos o conceptos matemáticos. El derecho de 

autor recae en la expresión material de las ideas, entonces las ideas en sí mismas no son protegidas 
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por el Derecho de Autor, es la expresión material de las ideas de manera tal que la inspiración no es 

objeto de sanción, sino la reproducción parcial o total de una obra literaria, artística y científica. 

 

Al respecto, la Corte de apelaciones del Noveno Circuito en los Estados Unidos, en junio de 1992, 

atendiendo a este principio estableció que: “(…) Es un axioma de la ley del derecho de autor que la 

protección otorgada a una obra protegida por el derecho de autor se extiende solamente hasta la 

expresión particular de la idea y nunca la idea misma (…)”. Ejemplo de la protección de la expresión 

formal de la obra y no de la idea está en el caso Walt Disney Productions vs. Air Pirates; la Corte del 

Distrito de California indicó que Mickey Mouse es la expresión de un ratón donde Air Pirates, no 

solo uso la idea de un ratón, sino que además copiaron características similares del dibujo de Walt 

Disney.  

 

En el caso Universal City Studios Inc vs. Nintendo Co. Ltd, el Tribunal Distrital del Estado Federal 

del Distrito sur de New York resolvió que la idea de usar un gorila como personaje principal, una 

damisela que rescatar y héroes que traía la película King Kong, no eran protegibles por el Derecho 

de Autor al considerarse ideas, por consiguiente, Donkey Kong no infringía leyes en materia de 

Derecho de Autor habida cuenta que la trama del videojuego gira en torno a un mono malvado que 

secuestra a una rubia, la cual es rescatada por un carpintero, quien debe escalar diferentes rampas 

esquivando obstáculos. 

 

En suma, el Derecho de Autor protege las creaciones literarias, artísticas, audiovisuales o científicas 

materializadas y no las ideas contenidas en la obra; las ideas no pueden ser objeto de monopolio pues 

afectarían el desarrollo cultural, artístico o económico de la sociedad o la humanidad, entendiendo 

que una de la finalidad de la Propiedad Intelectual es promover la producción intelectual. De ahí que 

el artículo 7 de la Decisión Andina 351 de 1993 disponga: “no son objeto de protección las ideas 

contenidas en las obras literarias y artísticas, o el contenido ideológico o técnico de las obras 

científicas, ni su aprovechamiento industrial o comercial”. 

 

Personajes ficticios y simbólicos como títulos de las obras: En párrafos anteriores, se precisó que 

a la Decisión Andina 486 de 2000 le precedió la Decisión Andina 344 de 1993 - la cual establecía 

como causal de irregistrabilidad de una marca [artículo 83, literal g)] el uso de personajes ficticios o 

simbólicos de obras literarias, artísticas o científicos. Al respecto TJCAN en interpretación 



17 

prejudicial, 41-IP-1998, solicitada por el honorable Consejo de Estado prescribió: “los personajes 

ficticios o simbólicos no se encuentran protegidos por si solos, por el Derecho de Autor, ya que esta 

disciplina solo protege las formas de expresión, ya sean artísticas o literarias en el que se incluyan 

o representen tales personajes, por lo que, en ningún caso, podrán configurar por ellos mismos una 

causal de irregistrabilidad”.  

 

Itérese la causal de irregistrabildiad, por personajes ficticios o simbólicos, ya no está en la 

normatividad comunitaria actual para la protección de la propiedad industrial. Situación que es 

ajustada a la realidad jurídica cuando la Decisión Andina 351 y la doctrina expresan que los 

personajes, como los aspectos de su personalidad o morfológicos, no son objeto de protección por el 

Derecho de Autor al considerarse como ideas o conceptos filosóficos expresado mediante las obras. 

Ergo, el personaje podrá ser resguardado por el Derecho de Autor siempre y cuando es expresado 

mediante una obra artística [Ej. Caricatura, fotografía, audiovisual etc.]; limitándose la protección a 

la expresión y no a los rasgos característicos del personaje no visuales o manifestado. 

 

Por otra parte, la Decisión Andina 486 tampoco contiene como causal de irregistrabilidad, los títulos 

de las obras a diferencia de la Decisión Andina 344, solo refiere a cuando se infrinja prerrogativas de 

Derecho de Autor. Frente a los títulos de las obras según el artículo 86 de la Ley 23 de 1982 establece: 

“cuando el título de una obra no fuere genérico sino individual y característico, no podrá sin el 

correspondiente permiso del autor ser adaptado para otra obra análoga”. 

 

Al respecto Juan Carlos Monroy Rodríguez, citando Delia Lypszyc, precia que los títulos generales 

o banales carecen de originalidad en la medida que “No representan un esfuerzo creativo, aunque se 

adecuen muy bien a las obras y el encontrarlo le haya demandado al autor tiempo y trabajo”; de 

manera que las palabras genéricas como enfermedad, el clima, el fuego, el día, los militares etc. No 

puede constituir objeto de protección por el Derecho de Autor. En contraste, los títulos individuales 

u originales son protegibles habida cuenta que constituyen en muchas ocasiones creaciones literarias 

de por si al margen de la cantidad mínima de caracteres a causa de que, en nuestro sistema de 

protección, no rige el principio del mayor esfuerzo; por ejemplo: los títulos de las obras literarias 

Narnia de C.S Lewis o Harry Potter de J.K. Rowiling.  
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La DNDA en diversos conceptos a referido que los títulos individuales “(…) presentan rasgos de 

originalidad bien porque no se han utilizado antes o en ese contexto, o porque sin ser nuevos u 

originales, se aplican en cierta clase de obra (…)”. Recuérdese que la originalidad se presume por 

lo que quien alegue su falta debe acreditarlo. Ahora bien, sucede que la protección del Derecho de 

Autor sobre títulos originales recae solo sobre obras análogas y no sobre signos distintivos. 

 

CAUSAL DE IRREGISTRABILIDAD DEL LITERAL F DEL ARTÍCULO 136 

 

Generalidades de las causales de irregistrabilidad marcaria: La doctrina individualiza dos 

categorías de causales de irregistrabilidad, las consagradas en el artículo 135 y las estipuladas en el 

artículo 136 de la Decisión Andina 486.  

 

Por las primeras, las consagradas en el artículo 135, como carácter general son taxativas y se 

encuentran subdivididas por 3 grupos: las relacionadas con condiciones intrínsecas o esenciales de la 

marca: aptitud marcaria y distintividad [literales a, b, c, d, e, f, g, h]; las prohibitivas de signos 

engañosos [literales i, j, k, l, m, n, o]; y las que prohíben signos ilícitos que afecten el buen Derecho 

(literal p). Frente a la segunda categoría, las preceptuadas en el artículo 136, estas no son taxativas, 

por el contrario, son enunciativas en el entendido que buscan proteger cualquier derecho de un tercero 

relacionado con otros signos distintivos, derechos de la personalidad de la personas naturales o 

jurídicas, Derecho de Autor y derechos colectivos de la comunidades indígenas, afroamericanas o 

locales. 

 

La negación de registro por las causales estipuladas en el artículo 136 en contrate del artículo 135 

pueden producirse de oficio o a solicitud de parte; las causales de irregistrabilidad del artículo 135 

deben ser alegadas por la parte interesada, puesto que la Superintendencia de Industria y Comercio 

(SIC) debe tener conocimiento del derecho del tercero titular de un signo distintivo contratándolo con 

las bases de datos propias, no se le puede obligar a la autoridad administrativas un imposible como 

es que recuerde todos los signos registrados – quien alegue tener mejor derecho debe alegarlo y 

probarlo – no dejando de lado lo dispuesto en el artículo 589 del Código de Comercio. Sin embargo, 

quien alega las causales del artículo 136 debe acreditar su interés legítimo. 
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Ahora, conforme al artículo 172 de la Decisión Andina 486 de 2000, si una marca es concedida en 

contravía del artículo 136 o “cuando este se hubiese efectuado de mala fe” causará nulidad relativa; 

prescribiendo la acción, cinco (5) años contados “desde la fecha de concesión del registro 

impugnado”, esto, en el entendido que las causales de este articulado son sanables. Siendo legitimado 

para ejercer tal acción, la persona perjudicada, ante la división de signos distintivos de la 

Superintendencia de Industria y Comercio dado que la nulidad relativa busca proteger un derecho 

particular y no general, a diferencia de la nulidad absoluta. Teniéndose que la infracción a las causales 

del artículo 135 suponen en algunos casos nulidad absoluta si afectan formalidades, objeto o causa 

ilícita. 

 

Causal de irregistrabildad del literal F del artículo 136: Visto alrededor del artículo científico, el 

Derecho de Autor y el Derecho de las marcas tiene finalidad, naturaleza y objeto de protección 

distinto, en ese entendido no pueden ser objeto de valoración similar o análoga utilizando elementos, 

requisitos o principios de cada subespecie de la Propiedad Intelectual, pues de hacerlo provocarían 

errores epistemológicos y fenomenológicos al entremezclar conceptos o usos propios de la marca o 

la obra. 

 

La causal de literal f ibidem prescribe que no podrá ser objeto de registro marcario “(…) signo que 

infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el 

consentimiento de este (…)”. Cuando del Derecho de Autor se trate debe valorarse los requisitos y 

elementos propios de esta disciplina entonces la autoridad administrativa debería revisar la 

originalidad de lo que se opone como presunta obra, no debe ocuparse de principio de distintividad, 

especialidad o no confusión, siempre estando al corriente de las exigencias de dicha subrama de la 

propiedad intelectual. Entendiendo que el objeto de protección es la obra y no las ideas que se 

consagran dentro de la misma e independientemente de su destinación o mérito son resguardas por el 

Derecho de Autor. 

 

Al respecto, Ricardo Metke Méndez (2006) dispone: 

 

“(…) En nuestra opinión no resulta válido aplicar los criterios del riesgo de confusión o de asociación para 

determinar el alcance del derecho de autor sobre una obra protegida, los cuales son propios de la función 

distintiva que desempeñan las marcas. De aplicar ese criterio resultaría inane la protección de los derechos 

de autor frente a una marca. (…)”. 
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Recuérdese, el Derecho de Autor protege las obras como creación intelectuales originales o 

individuales, impidiendo su uso o explotación sin consentimiento del autor por parte de terceros; si 

hay nacimiento a una obra por su originalidad debe protegerse independiente de su confusión o no 

con signos que pretendan distinguir un producto o servicio, es decir, si hay obra u originalidad debe 

protegerse el titulo o el personaje expresado por mínimo que sea contrario sensu sino es protegible 

por el Derecho de Autor no puede haber oposición o negación al registro de una marca.  

 

El legislador comunitario mediante el literal F) es diáfano en indicar que, si hay Derecho de Autor, 

es oponible al registro de una marca independiente de su riesgo de confusión donde una interpretación 

en extenso conllevaría a dejar de proteger al autor o titular derivado de derecho de autor. 

 

No obstante, respecto a los títulos originales o individuales sucede, en Colombia, que en virtud del 

artículo 86 de la Ley 23 de 1982 son protegidos frente a “obras análogas”, ergo, no frente a signos 

distintivos (Marcas, lemas, enseñas o nombres comerciales); distinción que no hace la Decisión 

Andina 351 y el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina por lo que ante tal antinomia conforme 

al principio pro autore y supremacía comunitaria se aplica la norma supranacional, con mayor 

protección al autor. 

 

Por otro lado, el Derecho Marcario protege el Derecho de Autor no porque pueda confundirse respecto 

al origen empresarial del producto o servicio, o que asocie con el autor; la finalidad de la disposición 

normativa es impedir es que un tercero utilice la creación intelectual de otro en su propio beneficio. 

Dicha causal reprime que nadie pueda usar Derecho de Autor sin autorización de su titular, pues 

causaría infracción a las leyes de derecho de autor y aprovechamiento indebido de un bien que no le 

pertenece al infractor. En ese sentido, 

 

“El criterio que debe aplicarse para su protección sí debe ser el propio de esa disciplina, lo cual quiere decir 

que el hecho que se reprime es el de la copia de la obra de un tercero, que en el caso del derecho marcario se 

traduce en la reproducción de la obra como una marca, sin consideración del producto o servicio que con ella 

pretende distinguirse (…)” (Metke Méndez, Ricardo. 2006) 

 

Cada caso en concreto debe verificarse conforme a las circunstancias particulares, no hay reglas 

definidas de valoración, empero, resalta que la copia de la obra o el título original son objetos de 
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protección por la causal de irregistrabilidad de literal F del artículo 136, sin que se pueda excepcionar 

la confusión o alegar el principio de especialidad de la marca con el producto o servicio que se 

pretende distinguir; ello corresponde a un criterio propio de la protección marcaria.  

 

Por ejemplo, no es lo mismo utilizar un título genérico como “Satanás” y pretender oponer la obra de 

Mario Mendoza para que se niegue el registro, aunque carecería de aptitud marcaria; contrario sería 

oponer o negar el registro marcario por que alguien pretenda utilizar el título de “la melancolía de los 

feos” de mismo autor. Permitir el registro marcario de este último conllevaría a patrocinar 

aprovechamiento indebido de un bien sobre el cual no se tiene derecho, redundando en el beneficio 

económico del infractor y la desprotección del autor o el titular derivado. 

 

Véase a continuación a casos prácticos de la problemática evidenciada y la prohibición de registrar 

una marca que infrinja o vulnere Derecho de Autor. 

 

Caso “TERMINATOR”, VICAR de Colombia S.A vs. SIC: La Sección Primera del Consejo de 

Estado solicitó en el año 97’ interpretación prejudicial para resolver un caso de nulidad y 

restablecimiento del derecho frente actos administrativos emitidos por la División de Signos 

Distintivos [Res. No 49049 de 1994] y la Dirección de la delegatura para la Propiedad Industrial [Res. 

No 1677 de 1996] de la Superintendencia de Industria y Comercio; en la que se negaba y se 

confirmaba la negatoria del registro marcario sobre el nombre “Terminator”, para distinguir productos 

veterinarios (Clase 5ª – Dto. 755 de 1972), al considerar la SIC, que dicho signo industrial reproducía 

el título original de la obra cinematográfica. 

 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en interpretación judicial, 32-IP-97, dispuso que, si 

bien el título “Terminator” contiene individualidad u originalidad, que las autoridades encargadas de 

la protección de la Propiedad Industrial debían analizar que la marca y su aptitud distintiva sobre el 

producto a diferenciar no confundiera al consumidor sobre el autor o la obra cinematográfica. A punto 

prescribió: 

 

“Partiendo la Sala de la premisa de que en tratándose de obras cinematográfica es original y que como tal es 

objeto de protección por el derecho de autor, la utilización del mismo para amparar productos veterinarios 

(…) a que se refiere la clase 5ª del artículo del Decreto 755 de 1972, que fue respecto de la cual se solicitó 
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registro, no crea riesgo de confusión alguno ya que es muy remota la posibilidad de que el público 

consumidor de estos productos suponer que el autor de la obra cinematográfica tiene relación con los 

mismo. Este riesgo de confusión cobra connotación es estos casos y, particularmente, en el de la protección 

del Derecho del Autor, pues, como lo advierte el Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, si se obvia tal 

elemento en el análisis que debe hacerse cuando de causales irregistrabilidad se trata, se estaría creando la 

figura de la “supranotoriedad como marca del título de una obra”, que no tiene parangón en el derecho 

marcario y que no existe en el derecho de auto, y ello daría lugar al monopolio de las marcas (…)” (TJCAN, 

1998). (Negrilla y subrayado fuera de texto) 

 

Grasso error de interpretación en extenso o sistemático cometió por el TJCAN en la medida que 

permitió o autorizó, por medio de reglas jurisprudenciales, el uso o la explotación de títulos originales 

de autor cuando por antonomasia son protegibles por el Derecho de Autor con independencia de su 

mérito o destinación, donde el titular marcario se aprovecha explotando el supuesto título original de 

“TERMINATOR”. Dicha corporación judicial yerra en aplicar principios propios del Derecho de las 

marcas (Distintividad, especialidad y no confusión), para negar la protección de derecho de autor, es 

simple la premisa, si algo contiene originalidad y es considerado como obra o tiene relación sustancial 

de individualidad es protegido por el Derecho de autor, en consecuencia, no puede ser usado o 

explotado por una marca sin el consentimiento expreso del autor o titular derivado. 

 

Gracias a tal regla interpretativa, la SIC, en algunos casos de solicitud de registro marcario estableció 

como test de confundibildad, que la obra o el autor no sea confundido con el bien o servicio que se 

pretende distinguir. Regla usada en: 

 

(I) la Resolución 58377 (expediente No 08-39529) del 26 de octubre de 2010, caso “el león”, la SIC 

declaró fundada la oposición de GMBH respecto al literal F) del artículo 136; negando el  

registro de marca figurativo al señor F.A. Villa, en la 

medida que podía confundir rasgos de la obra artística 

con la marca pretendida y el sector comercial que 

abarcaría “vestidos, botas y zapatos” toda vez que la 

obra refería a un dibujo de un esqueleto con lo que al 

parecer es una flor o un león; 

 

Marca solicitada Obra opositora 
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 (II) la Resolución 25079 (expediente No 05-053516) del 21 de abril 2014, caso “barbie”, la SIC 

niega el registro de la marca mixta “Carolina” deprecada por la sociedad de Proyecciones Plásticas 

Cía. LTDA en la medida que declaró fundada la 

oposición presenta por Mattel Inc. como titular 

derivado de “Barbie”. En este caso la entidad 

administrativa refiere que el signo marcario produce 

riesgo de confusión toda vez que la muñeca “Carolina” 

era idéntica a “Barbie”. 

 

Sin embargo, hay casos en que la Superintendencia de Industria y Comercio se ha inclinado por la 

hipótesis que la finalidad del literal F) del artículo 136 es hacer un examen si hay o no reproducción 

de la obra, no yendo más allá. Casos como: logotipos de la sociedad Productos Familia S.A, Speedy 

González Comidas Rápidas vs. Warner Bros Inc., Puckish Patters vs. Disney Enterprises Inc. Entre 

otros.  

 

Caso “SUPERMANI”, Sociedad DC COMICS vs. SIC: El 5 de marzo de 1999, mediante la 

interpretación judicial No 41-IP-98, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina indicó sobre los 

personajes ficticios o simbólicos que conforme a la Decisión Andina 344 no son “(…) protegidos por 

si solos, por el Derecho de Autor, ya que está disciplina solo protege las formas de expresión, ya sean 

artísticas o literarias, en el que incluyan o representen tales personajes, por lo que en ningún caso 

podrán configurar por ellos mismo, una causal de irregistrabilidad marcara”. Frente a los títulos 

originales o individuales refirió que “Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, sólo 

cuando sean objeto de protección por el derecho de autor, no pueden ser susceptibles de registro 

como marca, salvo cuando medie el consentimiento del titular de aquel derecho”. 

 

En este caso, la SIC a través de la División de Signos Distintivos [Res. No 15248 de 1993] y la 

Dirección de la delegatura para la Propiedad Industrial [Res. No 2101 de 1993] de la Superintendencia 

de Industria y Comercio declaró infundado la oposición enervada por DC COMICS en la medida que 

el nombre SUPERMANI, no era reproducción de un personaje ficticio como es SUPERMAN, además 

que tampoco cumplía con los elementos para ser una marca notoriamente reconocida.  

 

Marca solicitada Obra opositora 
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Así mismo, la Superintendencia de Industria y Comercio para dicho caso sub examine no uso la 

confundibilidad de las marcas para conceder la marca denominativa SUPERMANI, pero sí de cierta 

forma uso la distintividad estructural al referir que el prefijo SUPER no puede ser objeto de 

apropiabilidad puesto que suponía supremacía, excelencia, perfección y superlativo de sufijos o 

sustantivos. Al contrario, SUPERMAN es protegido como personaje de ficción en su forma de 

expresión o al materializarse mediante una obra artística o audiovisual (dibujo, caricatura, el diamante 

con una S en su centro o aparte audiovisual) y no respecto al título genérico en el entendido que 

SUPERMAN puede referir a cualquier hombre fuerte, como un papá que hace todo por sus hijos.  

 

En ese orden de ideas, la palabra “Terminator” no puede ser susceptible de apropiabilidad ni por el 

Derecho Marcario o el Derecho de Autor al ser palabras genéricas y no suficientes descriptivas para 

ser distintivas u originales; al revisarse la traducción de la palabra “Terminator” traduce “terminador”, 

ello no es suficiente para tener aptitud distintiva o individualidad. 

 

Por otra parte, reitérese que la Dirección Nacional de Derecho de Autor cuando ha emitido actos 

administrativos de deseo o conocimiento a sido pacifica en sostener que los personajes de ficción o 

simbólicos solo serán protegibles por el Derecho de Autor si solo si fueron expresados mediante obra 

artística; agregándosele también lo expresado en obras literarias en la medida que hay personajes 

literarios que no son expresados mediante arte, medio visual o audiovisual, ergo, resultan originales 

por su relación sustancial con la obra literaria. Por ejemplo: No se puede pretender utilizar en una 

marca o signo distintivo el nombre del “Coronel Aureliano Buendía” de la obra “El coronel no tiene 

quien le escriba” de Gabriel García Márquez porque se estaría infringiendo prerrogativas de Derecho 

de Autor, al tener dicho personaje simbólico originalidad o individualidad. 

 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Resultados: El Derecho de Autor protege la obra, títulos con originalidad o individualidad y 

personajes de ficción o simbólicos expresados de cualquier forma, mientras que el Derecho Marcario 

protege todo signo distintivo con aptitud marcaria y susceptible de representación gráfica para 

relacionar un producto o servicio frente a los otros que concurren dentro de un sector comercial 

competitivo.  
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Bajo tal tamiz, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y la delegatura para la Propiedad 

Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio yerran al aplicar conceptos básicos y 

esenciales del Derecho Marcario para dar aplicabilidad a lo preceptuado en el artículo 136 [literal f] 

de la Decisión Andina 486 de 2000, como es: la especialidad, confusión y distintividad de la marca.  

 

Permitir que una obra literaria, artística o científica como sus componentes sean utilizados para ser 

utilizado en un signo distintivo o comercial bajo el argumento que hay bajo riesgo de confusión es 

desconocer la existencia del Derecho de Autor que nace desde la creación de la obra primando de esa 

manera lo comercial sobre las prerrogativas morales como patrimoniales que le asisten al autor o 

titular derivado. Ninguna persona natural o jurídica (Pública o privada) puede pretender permitir, usar 

o explotar derecho de autor sin que previe autorización expresa por parte del titular originario o 

derivado so pena que puedan enervarse las acciones correspondientes atendiendo a lo preceptuado en 

el artículo 54 de la Decisión Andina 351 de 1993. 

 

Conclusiones: El TJCAN y el Consejo de Estado erraron cuando permitieron el registro de la marca 

“TERMINATOR” en la medida que no era un titulo original o individual habida cuenta que es una 

expresión o palabra genérica; no puede ser individualizada o diferenciada por obras análogas. La 

palabra terminador refiere a la persona que termina con algo o alguien, en símil, enseñador, hace 

relación a persona que enseñar determinada disciplina y eso no puede ser objeto de monopolio 

intelectual ni por el Derecho de Autor ni por el Derecho de las marcas.  

 

En verbi gracia de discusión, tampoco podría considerarse como signo distintivo al no cumplir con 

el requisito intrínseco de la distintividad (Distintividad estructural) ya que la palabra terminador 

carece de aptitud distintiva para diferencia un producto o servicio de otro; careciendo también de 

palabras o combinación de palabras, una simple palabra no puede ser una marca al tenor de los 

artículos 134 y 135 (Literal a y b) de la Decisión Andina 486 de 2000. 

 

No es adecuado que la Superintendencia de Industria y Comercio use criterios propios del derecho 

de las marcas para permitir o prohibir el registro de una marca; si algo es objeto de protección por el 

Derecho de Autor al poseer originalidad debe obtener el licenciamiento o cesión del autor o titular 

derivado para utilizar o explotar comercialmente la obra, el titulo original o personaje expresado. 
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Finalmente, los personajes de ficción o simbólicos no expresados en una obra literaria o artística, no 

son objeto de protección por el Derecho de Autor, asimismo, los rasgos de la personalidad, físicos o 

morfológicos de los personajes no son resguardados por el Derecho de Autor por lo que podrían ser 

explotados eventualmente por los signos distintivos o el Derecho Marcario. 
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