TEMA: DERECHOS DE AUTOR - Para disputar la reivindicacion de un disefio industrial,
preliminarmente debe definirse en quien radica la autoria de la obra, la cual, en simultaneo, es
protegida por el derecho de autor. De modo que es dable la reparacién a la vulneracién de los
derechos de indole patrimonial o extrapatrimonial que ostenta el titular. /

HECHOS: La seiiora (YMCS) pretende que se declare que, es la real y Unica autora del disefio
industrial denominado ‘PROTECTOR’, reconocido y otorgado a la compafiia PRODUCTOS FAMILIA
S.A.”; que se le reconozca como cotitular del derecho registrado, que comercialmente se conoce
como “nuevo ajuste seguro, secure fit, libertad de movimiento maxima seguridad”; que se ordene
a la Superintendencia de Industria y Comercio, efectué el registro de la cotitularidad en el derecho
concedido a Productos Familia, que la demandada, esta en la obligacién de resarcir y pagar lo
correspondiente a todas las sumas de dinero producidas, por la venta de toallas higiénicas en que
se haya utilizado ese disefio industrial. El juez de primer grado negd las pretensiones, debido la
generalidad de la idea presentada por la demandante y por no encontrar como se adiciond ese
pedazo que dice la demandante en los productos. La Sala determinara si estdn dados los
presupuestos para la prosperidad de la pretensién; esto es, si lo que se quiere reivindicar esta en el
ambito de proteccidon de un disefio industrial, y si efectivamente existe coincidencia entre lo
contenido en la comunicacién de la demandante y lo registrado; de ser asi habra de analizar la
excepciéon de prescripcién o la reparacion de derechos vulnerados.

TESIS: (...) Desde el derecho romano se reconoce que la propiedad desborda los elementos
exclusivamente tangibles, pues existen elementos incorporales pasibles de ser propiedades, v,
desde época Justiniano, se tiene noticia de que “son incorpdreas, las cosas que no pueden ser
tocadas; cuales son las que consisten en un derecho, como la herencia, el usufructo, el uso, y las
obligaciones de cualquier modo contraidas”. Para la Corte Suprema, esa es la antesala de lo que hoy
se conoce como propiedad intelectual. Como lo ha planteado la doctrina especializada. (...) Se
pueden distinguir cinco ramas de proteccién de la propiedad intelectual, es decir, la proteccion
técnica de los derechos (por ejemplo, patentes y modelos de utilidad), la proteccidn de los disefios,
las marcas y nombres comerciales, derechos de autor (y los derechos conexos), asi como la
legislacién sobre competencia desleal. Una de las principales caracteristicas de los derechos de
propiedad intelectual, es su registrabilidad. En esa linea, encontramos la proteccién del disefio
industrial, el cual “no tiene que ver con una funcién técnica, sino con la forma o apariencia
ornamental del producto. El atractivo visual se ha convertido en un instrumento de comercializacién
de mayor importancia". (...) El articulo 237 de la Decisidn 486, textualmente dispone: “Cuando una
patente o un registro de disefo industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenia
derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho, la persona
afectada podra reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida
la solicitud en tramite o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular
del derecho.” (...) Teniendo en cuenta la pretension elevada (reconocimiento como cotitular del
derecho), es evidente que la causa se basa en el supuesto segun el cual la demandada obtuvo un
registro “en perjuicio de otra persona que también tuviese tal derecho”. En linea de todo lo
expuesto, no cabe duda de que un bien inmaterial como el disefio industrial es susceptible de
reivindicacién, pues como lo ha interpretado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre
aquellos “se pueden hacer diversos actos dispositivos y, ademas, estan expuestos a usurpacién por
parte de terceros no autorizados. (...) Para la Sala es evidente que lo que narré la demandante en su
comunicacién de 2004 a Productos Familia no tenia ninguna finalidad estética; siempre denot¢ la
intencién de solucionar un asunto funcional, una cuestidn técnica, de utilidad del producto. (...)
Como lo tiene pacificamente decantado la jurisprudencia andina, el disefio industrial influye en el



consumidor y su escogencia del producto por su apariencia. Cuando la demandante dice que el
producto que ella siente estar inventando podria tener aceptacidon en el mercado femenino,
Unicamente menciona la mejoria de su funcidn técnica, como evitar manchas, poder permanecer
durante horas sentada; no se detalla de una variacién que la haga, por ejemplo, llamativa, vistosa,
o cualquier otro adjetivo enfocado en lo estético. (...) Los derechos de autor, dada la imposibilidad
de anticipar todas las formas en que el ingenio humano se manifiesta, puede ser también objeto de
concesion de patente o de registro de disefio industrial. Y el orden descrito se acompasa con lo que
sucede cronolégicamente; primero el derecho de autor, y luego el derecho de propiedad industrial
gue se registre. Esto es, el derecho de autor nace en simultdneo con la obra, y el registro ante la
Direccién Nacional de Derechos de Autor que luego puede o no-darse, brinda efectos probatorios,
de publicidad y oponibilidad frente a terceros. (...) Con ello en mente, para la Sala es claro que lo
expresado por la demandante, corresponde a una obra susceptible de ser protegida por el derecho
de autor, ya que satisface todos los elementos que componen la definicion. (...) En el sub judice se
tiene que la obra fue la materializacién por escrito de la solucién al problema de funcionamiento
gue presentaba el producto, consistente en haber descrito, como solo su idiosincrasia dictaba, la
reparacion al problema de las manchas por flujo menstrual en la zona ya conocida. Aquello no era
una idea, era una descripcién como solo ella podia darla, de caracter literario, de la idea, lo que en
si mismo es una obra. (...) Ahora, punto aparte es si la demandada tiene la obligacion de reparar los
perjuicios patrimoniales sufridos con ocasién a la infraccidn, pero al respecto no es necesaria mayor
disertacion. Basta con consultar la interpretacién prejudicial 191-IP-2021, que plasma un régimen
de responsabilidad objetiva, a partir del cual, acaecido el supuesto de hecho violatorio del derecho
patrimonial de autor, nace para el infractor la obligacién de reparar. (...) Por haberse tildado la
conducta infractora de abiertamente injustificada, dado que conocia de sus deberes y adrede los
omitid, ya que le bastaba una simple comunicacién con la autora para procurar la obtencion de la
autorizacién y no lo hizo, quien ademds estaba dispuesta a mantener el didlogo, en verdad se
configura como un actuar de mala fe, se condenara a la demandada al pago de 150 SMMLYV a favor
de la demandante. (...) Concluido sobre lo infructuosa de la prescripcidn de la accién de proteccién
al disefio industrial, resta una simple labor matematica para descartar la configuracion del mismo
medio exceptivo sobre el derecho de la autora a ser reparada econédmicamente, con ocasion a la
vulneracidn del derecho patrimonial del cual es titular. Una cosa es la duracidn de la proteccion a
los derechos patrimoniales de autor, y otra, distinta, es el término en que se puede reclamar la
indemnizacién de perjuicios por la vulneracién de estos. No hay norma especial que regule el
segundo lapso, motivo por el cual debe aplicarse la regla general de prescripcidn ordinaria 10 afios
contados desde que nace el derecho a ser reparado, esto es, desde que el derecho fue infringido.
Gracias a que del informe de gestidn presentado por la companfia se observa que Nosotras lanzé
con éxito las Toallas Ultra Invisible con zona antiderrames de ultima generacion, ha de tomarse el
01 de enero del aifio 2012 como el dia uno en que comenzé a correr el término. (...) En suma, por los
motivos expuestos a lo largo de la providencia. Prospera el recurso interpuesto por la parte
apelante. Asi, se revocara la sentencia de primera instancia.

MP: BENJAMIN DE JESUS YEPES PUERTA
FECHA: 04/02 /2025
PROVIDENCIA: SENTENCIA
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Tema: Para disputar la reivindicacion de un

disefio industrial, preliminarmente debe
definirse en quien radica la autoria de la
obra, la cual, en simultaneo, es
protegida por el derecho de autor. De
modo que es dable la reparacién a la
vulneraciéon de los derechos de indole
patrimonial o extrapatrimonial que
ostenta el titular.

Decision: Revoca

Sustanciador/ponente | Benjamin de J. Yepes Puerta

Procede la Sala a emitir sentencia mediante la cual se resuelve el recurso
de apelacion interpuesto por la parte demandante en contra de la decisién
proferida el 19 de septiembre de 2022 por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de
Medellin, dentro del proceso verbal con pretensién de reconocimiento de autoria
y reivindicacion de disefio industrial promovido por Yanethh Mercedes Cuero
Sanchez en contra de Productos Familia S.A. -en adelante, Productos Familia-.

l. SINTESIS DEL CASO.

1. Fundamentos facticos!?.

1.1. Se narré que el 24 de noviembre de 2004 Yanethh Mercedes Cuero

Sanchez escribié a www.nosotrasonline.com, preguntando a dénde se podia dirigir

1 03Expediente Descargado / CO1CuadernoPrincipall / 02CuadernoPrincipalFl1al388. fl 214 (Corregidos en la subsanacion)
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“con la intension (sic) de hacer un comentario u oferta de cambio, al disefio industrial
de las toallas higiénicas por ellos producidas”. Se le indic6 que lo hiciera por ese
mismo medio, y el 27 de noviembre envié “su oferta” a la demandada. El 29
siguiente, Gloria Elena Botero Lopez le indic6 que estaba direccionando su solicitud,
y ese mismo dia, mas tarde, la misma persona le respondio: “gracias por escribirnos.
Tendremos en cuenta su sugerencia para lo que hagamos en el futuro, puedes estar

segura que estamos trabajando para ser cada dia mejores”.

1.2. ElI 25 de mayo de 2005, la demandante “quedo (sic) sorprendida al ver
salir en propaganda televisiva (comercial), el anuncio de las nuevas toallas
higiénicas de PRODUCTOS FAMILIA S.A., denominada NUEVO AJUSTE
SEGURO, SECURE FIT (Ajuste Perfecto, Seguridad Total). LIBERTAD DE
MOVIMIENTO MAXIMA SEGURIDAD”, que correspondia a la propuesta de la

accionante.

1.3. Productos Familia solicitd la asignacion del derecho de registro del
disefio industrial que inicialmente fue negado por la Superintendencia de Industria
y Comercio mediante Resolucién del 31 de Julio de 2009; misma entidad que,
mediante Resolucion del 8 de marzo de 2011, concedio el registro tras resolver el
recurso de apelacién en contra del primero de los actos. La concesién tuvo vigencia

retroactiva, y se dio entre el 5 de septiembre de 2006 y la misma fecha del 2016.

1.4. Dijo el apoderado demandante que en la propuesta se utilizé “un lenguaje
simple y figurativo, utilizando palabras tales como ‘alitas’ y ‘pez raya’, las cuales
fueron utilizadas “al pie de la letra” por la demandada en la comercializacidén escrita

y audiovisual”.

1.5. Ese disefio innovador de la demandante, obligd a cambiar todas las
toallas producidas por familia y ha llevado a ventas de nivel mundial.

1.6. La demandante “se expresa cotidianamente con un lenguaje simple para
hacerse entender ante los demas, situacion que llevd a plantear la oferta, o
propuesta, en los términos que la hizo”; sin embargo, esperaba ser tenida en cuenta
econémicamente. Adujo que la oferta fue aceptada cuando se le respondi6

‘tendremos en cuenta tu sugerencia para lo que hagamos en el futuro”.
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1.7. Para el registro, la demandada presenté ante la SIC documentos que
atribuyeron la realizacion de la modificacion a “MARIA FERNANDEZ GIRALDO (...)
quien supuestamente le cedi6 el dia 28 de junio de 2006, los derechos de propiedad
del modelo de la toalla y que denomino (sic) protector estilizado”. Fernandez era la

jefe de proyectos y desarrollo de la compafia.

1.8. La compafila demandada us6é en las propagadas expresiones muy
similares a las usadas en la oferta por la demandante como bondades del producto.

2. Sintesis de las pretensiones?.

2.1. Se pretendio que se declarara que la demandante “es la real y unica autora
del disefio industrial denominado ‘PROTECTOR', reconocido y otorgado a la compairiia
PRODUCTOS FAMILIA S.A.”. Pidi6 gque se le reconozca como cotitular del derecho
registrado de ese disefio industrial que comercialmente se conoce como ‘NUEVO
AJUSTE SEGURO, SECURE FIT, LIBERTAD DE MOVIMIENTO MAXIMA
SEGURIDAD’, todo ello con efectos entre el 5 de septiembre de 2006 y el 5 de
septiembre de 2016.

2.2. Que teniendo en cuenta la mala fe de la demandada “se ordene a la
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, efectué (sic) el registro
de la cotitularidad en el derecho concedido” a Productos Familia en la Resolucion
N° 12304 del 8 de marzo de 2011.

2.3. Que Productos Familia “esta en la obligacion de resarcir y pagar [a la
demandante] lo correspondiente a todas y cada una de las sumas de dinero
producidas” por la venta de toallas higiénicas en que se haya utilizado ese disefio
industrial. Tras la estimacion juramentada que se ordend con la inadmision de la
demanda, tasé la indemnizacion® en $190.796°000.000, que es el 50 % de los
balances y estado de resultados publicados por la demandada en la web entre
2007 y 2013.

3. Contestacion de la demanda®.

Se manifestd que era cierto que la sefiora Cuero les escribio, pero que no lo

era el hecho de que se tratara de una oferta y tampoco que la respuesta estandar

2 03Expediente Descargado / CO1CuadernoPrincipall / 02CuadernoPrincipalFl1al388. fl 179 — 180.
3 03Expediente Descargado / CO1CuadernoPrincipall / 02CuadernoPrincipalFl1al388. fl 213.
4 03Expediente Descargado / CO1CuadernoPrincipall / 02CuadernoPrincipalFl1al388. fl 348 y ss.
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haya correspondido a una aceptacion. Indicé que en julio de 2013 la compafiia envio
una carta a la demandante en la que le expresé que lo enviado no era “una
propuesta de desarrollo, sino una idea”. Rechaz6 la afirmacion segun la cual el

comercial de televisidon corresponde a las expresiones narradas en la demanda.

Expuso que la solicitud de registro de disefio industrial presentada ante la
SIC no obedece en ninguna medida a una concepcion de la demandante, y dentro
de dicho tramite se realizé la publicacidén en la respectiva gaceta. También que se
concedid el registro al resolver un recurso de reposicion. Ahora, aclaré que el disefio
industrial denominado como protector, no es el conocido como ‘NUEVO AJUSTE
SEGURO, SECURE FIT, LIBERTAD DE MOVIMIENTO MAXIMA SEGURIDAD”; que en
realidad corresponde a un desarrollo tecnolégico diferente y patentado para las

toallas higiénicas.

Expres6 que los términos usados por Familia ni siquiera son similares; de
hecho, “el disefio industrial objeto de este proceso no resulta siquiera similar a las
caracteristicas ‘alitas’y ‘pez raya’. El disefio utilizado por familia fue creado por la
disefiadora Mariana Fernandez Giraldo quien efectivamente cedié el disefio a
Familia, empresa para la cual trabajaba. La demandante no es duefia de ningun
disefio, y mucho menos llevo a ventas a nivel mundial. Resalté que la demandante
no particip6 en la creacion del disefio industrial, no es ni disefiadora ni codisefiadora

del mismo.

En un acapite que denomind nuevos hechos indic6 que la sociedad SCA
HYGIENE PRODUCS (sic) AB solicito tres patentes de invencion ante la
Superintendencia de Industria y Comercio respecto de productos absorbentes
reivindicando las prioridades que tenia en Suecia desde 20 de abril y 6 de diciembre
de 2001, y 25 de noviembre de 2002. Tales patentes fueron efectivamente
concedidas. Estas ‘reivindican un sistema interno que producia una mejora al
sistema usado por las toallas higiénicas existentes, el cual permitia mejor ajuste y

absorcion”.

En cumplimiento de sus funciones, la disefiadora Mariana Fernandez
desarroll6 un disefio industrial que pudiera incorporar la tecnologia patentada por
SCA. El disefio solicitado solo se referia a las caracteristicas estéticas. En el tramite
del registro del disefio la demandante intervino diciendo que “se ha hecho accesible

al publico desde hace mucho”, pero nunca en el tramite administrativo intentd
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reivindicar su calidad de co-disefiadora como pretendié con la demanda. Asi, cierra
afirmando que las condiciones por las que se concedio el registro del disefio, distan

mucho de las caracteristicas indicadas por Yanethh Mercedes Cuero Sanchez.

Como excepciones de mérito propuso:

Que “el diserio industrial (...) objeto de la presente accidon no concuerda, bajo
ningun punto de vista estético, con los supuestos parametros y/o directrices que la
accionante envi6 a FAMILIA”, y que aquel “fue concebido en desarrollo del
PROYECTO TOALLA ALVARO, y finalmente materializado por la disefiadora” de la
compafiia. Para ello detallé el alcance de un disefio industrial, para explicar que lo
indicado por la demandante en su comunicacion no tiene tal caracteristica. Asi
mismo, que la descripcion presentada en ninguna medida tiene relacion con la
propiedad objeto del proceso. Respecto del proyecto que dio lugar al registro
disputado, explicé que se realizdé un estudio de mercado entre las consumidoras
quienes confirmaron las ventajas técnicas de la patente, donde sali6 a relucir que
“era muy novedosa parecia un munequito con paticas cuerpo y cabeza eso hace
que absorba bien, sea comoda’”, refiriéndose a los productos con la tecnologia
patentada. De alli la disefladora “consideré que podria darle un aspecto estético
novedoso y atractivo a la figura plasmada en las patentes, sin alterarle su

funcionalidad técnica”.

También propuso una defensa segun la cual lo contestado por Familia no fue
la aceptacién de una oferta, sino una respuesta genérica. En todo caso, indico, lo
enviado por la demandante no contenia los elementos esenciales del negocio
juridico, pues ni siquiera se determiné cudl seria éste; ello sumado a que la supuesta
aceptacion no fue ni expresa, ni incondicional, que de ninguna manera exterioriza

la voluntad.

Propuso la “prescripcién de la accion reivindicatoria” con base en el articulo
237 de la Decision 486. Indico que la norma realmente se refiere a caducidad, y que
se configurd la de los cuatro afios contados a partir de la concesion del derecho en
la Resolucion del 8 de marzo de 2011, configurandose el término el mismo dia, pero
de 2015.

En la objecién al juramento estimatorio expresd que los perjuicios se

estimaron de forma indebida por errar en el criterio temporal; ademas de que el
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calculo se realiz6 sobre la utilidad neta de todos los productos de toallas higiénicas

ofrecidos en el mercado por Productos Familia.

4. Sentencia de primera instancia® ®.

El juez de primer grado negd las pretensiones. Los argumentos esenciales
para desechar la peticion fueron, en primer lugar, la generalidad de la idea
presentada por la demandante; y en segundo lugar, el hecho de que con la
contrastacion del producto del que se obtuvo el registro del disefio industrial, con lo
expresado por la demandante en su comunicaciéon, no se observa como Productos
Familia atendi6 esas observaciones modificando sus toallas higiénicas,
especificamente no encontr6 como se adiciond “ese pedazo que dice la
demandante propuso, en la parte final que habria de tener la propiedad de
incrustase facilmente en la entrepierna o en las nalgas de las mujeres, y asi pues

facilitar o proporcionar esa seguridad esa mayor flexibilidad”.

Expuso que es muy dificil encajar en la comparacion que se hace entre la
sugerencia y el disefio. Para la labor de observacion y contraste se valio del
conocimiento especializado aportado en el dictamen pericial por parte de un
disefiador, de quien resalté su idoneidad. Este fue claro en manifestar que no
encontraba coincidencias en el ya referido contraste; pues detall6 que el producto

de familia no tenia ni “adiciones en su parte trasera y tampoco alitas”.

En su sentir, la demandante no cumplié con su carga de probar qué aporto6 a
Productos Familia en la mejoria o introduccién de cambios concretos a las toallas
higiénicas, especificamente en su disefio industrial. Insistio en que “no existe esa
coincidencia entre la intencién, lo querido, lo pretendido y quiza ofrecido por la

sefiora Yanethh Cuero y el producto finalmente elaborado por Productos Familia”.

Dijo que no se probo la mala fe de la demandada, pues de ninguna manera
tendria que haber actuado de otra forma, con lo que insiste que en todo caso se
hubiese configurado la prescripcién, haciendo la salvedad que no se pronunciara

expresamente sobre ella en la parte resolutiva, ya que como no se acreditaron los

5 En su momento el Juez del Circuito emitié sentencia anticipada donde encontré acreditada la excepcion de prescripcion
extintiva, la cual fue revocada por la entonces titular del despacho. 03Expediente Descargado / CO6ApelacionSentencia.
6 03Expediente Descargado / CO3CuadernoPrincipal3 / 31GrabaciénContinuacioninstJuzgamientoParte3.mp4

Radicado Nro. 05001310300720160027504
Péagina 6 de 35


https://etbcsj-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/secivmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/ExpedientesDigitales/YepesPuertaBenjam%C3%ADn/05001-31-03-007-2016-00275-04/03ExpedienteDescargado/C03CuadernoPrincipal3/31Grabaci%C3%B3nContinuaci%C3%B3nInstJuzgamientoParte3.mp4?csf=1&web=1&e=hUR2pq&nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJTdHJlYW1XZWJBcHAiLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJTaGFyZURpYWxvZy1MaW5rIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXcifX0%3D

elementos para la prosperidad de la pretension, no resultaba necesario resolver la

excepcion.

5. Impugnacion.
5.1. Parte demandante’.

En los tres dias posteriores a la finalizacion de la audiencia, el apoderado
demandante formuld 5 reparos concretos con los que titul6 cada apartado del escrito

de sustentacion allegado en esta instancia.

i) “Tiempo de formulacion de la propuesta’™, segun la cual no se tuvo en
consideracion “que la produccion de una idea es dificil”. En su sentir, la sefiora
Cuero propuso una ‘idea limpia y concreta” a la demandada consistente en la
adicién a las toallas “un pedacito mas en la parte de atras en cual deberia ir entre
las nalgas”, lo cual ejemplific6 con un pez raya destacando su forma anatémica
“proponiéndola como la solucion a un problema”, que era el derrame de sangre por

la forma plana de las toallas.

Insistié en que lo representado en el comercial publicitario simul6 una toalla
en forma de pez raya. Dice que no “se tenia que describir literalmente lo que se
queria transmitir, desconociendo la representacién mental o sentido figurado (...)
pues basta simplemente con la representacion mental de la idea que YANETH (sic)
CUERO propuso con el pedazo a anadir en la parte de atras de la toalla (...) para
compararlo con la forma del Pez Raya que imagin6 y conjugé al observar varios
fenémenos. (...) Es aqui, entonces, donde se destacaria toda la importancia del
disefiador, al interpretar la idea ajena propuesta, puliéndola, materializandola para

hacerla realidad”.

Adicionalmente, se enfocé insistentemente en contrastar los dichos de la
sefiora Cuero en su comunicacion dirigida a Productos Familia a través de Nosotras
online con las expresiones utilizadas en la publicidad de una toalla higiénica
Nosotras. En esa pieza, dijo, se evidencian las ideas que les proporciono la

demandante.

7 02Segunda instancia / 26.MemorialSustentacion

8 En los reparos ante el juez de primera instancia dijo: “demostrare (sic) lo que sucedia con las peticiones de reconocimiento
formuladas por la demandada ante la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO y la probleméatica que acontecia
en las toallas higiénicas en si”. 03Expediente Descargado / CO3CuadernoPrincipal3 / 32Memorial22Sept2022Reparos
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i) “Tiempo de desarrollo de la propuesta™, segun la cual el juez de primer
grado no valoré los documentos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
donde se probaria “la aceptacion intrinseca de la proposicion de la demandante”
pues en la resolucion “describen las formas curvas y convexas que presenta el
disefio de la toalla, similar a la del pez raya”. En su sentir la propuesta de la
demandante fue clara, y la representacion del perito es “equivocada, descuidada,
caprichosa o de mala fe”, pues el perito plasma una cola en la parte de atras,
terminando en el cuerpo del pez raya, y no como lo propuso la demandante,
“dejandolo pegado casi al final de la toalla higiénica tal y como va saliendo desde el
centro del espaldar o lomo, giba joroba de ese pez”, para observar eso, dice, no se

requiere un conocimiento especializado.

iii) “Mala fe de la demandada”, donde expreso6 que esta probada con el hecho
de que interactuaron con la demandada por mensajes “totalmente diferentes a los
que comunmente le replican a las usuarias (...) aceptandole formular la idea,
indicandole porque (sic) canal podia realizarla para analizar” su viabilidad; mientras
Productos Familia solicitd “a espalda de la demandante” el reconocimiento del

disefno industrial.

Habl6 de la no valoracién de indicios razonables con el hecho de no incluir a
la demandante como cotitular del disefio que Familia retoc6. En ese punto también
refirid incongruencias en la declaracion de Mariana Fernandez, pues no pudo
identificar “qué fue lo que hizo para transformar la toalla”, ya que en su entender, lo
que hizo la disefiadora fue “la creacién de un lomo, giba o joroba”. Expresé que no
supo como describir la utilizacion de patentes anteriores, pues para la época, “las
toallas eran planas y rectilineas y solo hasta cuando llegé la propuesta de YANETH

(sic) CUERO fue que se le dio una imagen y forma distinta”.

Finalmente, reproch6é que se tuvo como ‘“prueba valida lo firmado por la
disefiadora” para la cesion de derechos, pero se valor6é “que no quisieron arrimar el
contrato principal a la contestacion de la demanda dizque por puntos de
confidencialidad”, 1o que se suma a que no respondieron en interrogatorio sobre la
caracteristica esencial de la modificacion de la toalla y la funcionalidad del mismo

(sic).

°® En los reparos ante el juez de primera instancia dijo: “demostrare (sic) las acciones emprendidas por la demandada
PRODUCTOS FAMILIA durante el tiempo concomitante en que la demandante realizaba su propuesta de modificacion de
toalla higiénica”.
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iv) “Legalidad de la propuesta”, donde dijo que en la sentencia de primera
instancia se “desconocié la invencion hecha por la demandante sin mayor
justificacion”. Insistié en que se presentd una propuesta concreta, y que la prueba
reina se halla en los documentos de la Superintendencia, donde en su sentir quedo
probada la coincidencia entre la idea de la demandante “con su simil (sic) del pez
raya y la misma toalla protector, pues encontramos palabras claves y técnicas”
(hablando de eliptico, convexo y ovoide) que para “é/ no deja duda alguna de que
si (sic) hay similitud o coincidencia” entre el disefio registrado y la descripcion de la

demandante.

v) “El precontrato comercial”, segun el cual se cumplieron con los
presupuestos del articulo 851y 854 del Cédigo de Comercio para que se configurara
una oferta y una aceptacion tacita. Para el efecto, cit6 la pagina web Economipedia

(i, para definir la institucion del negocio juridico.
5.2 El pronunciamiento de la no apelante®®.

Como fundamentos para desestimar el recurso, planteé:

i) Que la accion se encuentra prescrita, ya que no se probo la mala fe, incluso
después de agotar el debate probatorio como en su momento lo sugirio la sentencia

que revoco la decisién antelada de la litis.

i) Que al ser una accion reivindicatoria sobre el disefio industrial No. 9249,
gue es parte del dominio publico desde septiembre de 2016, debe compararse con
éste y no con expresiones publicitarias genéricas para venta de toallas higiénicas.
Indic6 que Productos Familia “ha producido numerosos modelos diferentes de
protectores y toallas higiénicas a lo largo de los afios que incorporan diversos
disefios industriales, patentes y secretos comerciales, que ni siquiera derivan todos

de la actividad en Colombia sino de la matriz sueca”.

i) El disefio industrial protege la apariencia externa y bidimensional del
producto y no la funcionalidad. Resalté que lo dicho por la sefiora Cuero estaba

enfocado en la funcionalidad.

10 02Segundalnstancia / 14MemorialDescorreTraslado.
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iv) Ninguna de las sugerencias de la demandante esté en el disefio industrial,
lo cual se probo, no solo con el dictamen pericial, sino por el concepto emitido por
la misma Superintendencia de Industria y Comercio. Ademas, el disefio en disputa
fue parte de un proyecto para la incorporacion de patentes que ni siquiera eran de

la titularidad de la demandada.

V) No existe algin elemento que desvirtle la cesion de la disefiadora, quien
ademas fue sumamente clara en su declaracién, cuando explicOo que ‘el
requerimiento que le elevaron desde la matriz sueca para poder producir en

Colombia productos patentados y diserios registrados desarrollados en Suecia’.

vi) Expresé que tener en cuenta las sugerencias de los consumidores en
ninguna medida implica la aceptacibn de un negocio comercial, pues quedo
acreditado que la respuesta fue estandar, a través de un contact center, que se
encarga de enviar datos estadisticos consolidados a Familia, y no respuestas
individualizadas debido que no le reviste ninguna utilidad esos cientos de

comunicaciones.

Il. PROBLEMAS JURIDICOS

Como asunto preliminar y oficioso, se debe establecer si es necesario acudir
a la interpretacién prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, o Si
se puede aplicar la doctrina del acto aclarado. De ser lo segundo, corresponde a la
Sala determinar si estan dados los presupuestos para la prosperidad de la
pretension, lo anterior con base en los reparos y la réplica de la no apelante; esto
es, si lo que se quiere reivindicar esta en el ambito de proteccién de un disefio
industrial, y si efectivamente existe coincidencia entre lo contenido en la
comunicacién de la demandante y lo registrado. Debe ocuparse, también, de definir
la viabilidad de interpretar la demanda, para estudiar los componentes axioldgicos
de la pretension desde el ambito de los derechos de autor. De superar ese analisis
de forma positiva, se habria de analizar la excepcién de prescripcién. Luego, de no
hallarse configurado ese fendbmeno, habria de estudiarse la reparacion de los

derechos vulnerados.

. PLANTEAMIENTOS SUSTENTATORIOS DE LA DECISION
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3.1. Realizado el control de legalidad establecido en el articulo 132 del
Caodigo General del Proceso, no se advierte vicio ni irregularidad alguna que
configuren nulidad; igualmente, se consideran reunidos los presupuestos
procesales requeridos para proferir una decision de fondo, no habiendo discusion

frente a este punto.

3.2. De otro lado, es claro que la competencia de este Tribunal se
circunscribe en examinar Unicamente las concretas inconformidades sefaladas por
el apelante, pues como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, “..Es en el Cédigo General del Proceso donde se implementd el «recurso
de apelacion» en el campo civil, mismo que refiriéndose a sentencias contempla
para el reclamante tres pasos distintos: la interposicion, la exposicion del reparo
concreto y la alegacion final. En ese orden de ideas, el inconforme durante el término

de ejecutoria deberd discutir los elementos de la providencia que le generen

malestar y expresar de forma breve los mismos, toda vez que el enjuiciador de

segundo grado solamente basarad su examen en las objeciones concretas que el

suplicante haya formulado tal y como lo describe el inciso 1° del articulo 320 Ibidem,

siendo competente Unicamente para pronunciarse de lo expuesto por ese sujeto

procesal tal y como reza el inciso 1° del canon 328 siguiente. Seguidamente tiene

operancia la etapa ante el superior, no menos importante y destinada al desarrollo

y sustento de lo ya anunciado en precedenciall(...)”.

En esalinea, debe advertirse que, en los reparos ante el juez de primer grado,
el apelante no realiz6 algin reproche probatorio concreto!?, mientras que en la
sustentacion del recurso!® argumentd sobre problemas en la valoracion del
dictamen pericial'*. Asi las cosas, si bien no se toman como un reparo a la
providencia, las pruebas habran de valorarse por la Sala en la medida que sea

necesario para resolver los que si constituyen ataques a la providencia.

3.3. La interpretacion prejudicial del Tribunal de la Comunidad Andina:

la doctrina del acto aclarado

El asunto aqui discutido es regulado sustancialmente por una norma
comunitaria, la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina de

Naciones. Por su parte, en la Decision 472 del mismo sistema juridico, que codifico

11 (STC 11429-2017). (STC 2423-2018 y STC 3969-2018), reiterada en Sentencia STC 4673-2018.
12 03Expediente Descargado / CO3CuadernoPrincipal3 / 32Memorial22Sept2022Reparos

13 02Segunda instancia / 26.MemorialSustentacion.

14 Aunque en general se advierte una sustentacion inconexa respecto del los reparos.
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el Tratado de creacion del Tribunal de Justicia de dicha comunidad, dispuso en su
articulo 32 que era competencia de esa corporacion ‘“interpretar por via prejudicial
las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina, con
el fin de asegurar su aplicacion uniforme”. Asi, el articulo tiene una norma dirigida a
los jueces (mecanismo procesal) en la que se dispuso dos tipos de interpretacion:
una voluntaria, y otra que durante mucho tiempo fue obligatoria. El segundo inciso
reza: “fe]n todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de
recursos en derecho interno, el juez suspendera el procedimiento y solicitara

directamente de oficio o a peticion de parte la interpretacion del Tribunal’.

En este caso, la presente sentencia es el cierre de las instancias ordinarias,
y ex ante es imposible determinar si procede algun recurso extraordinario; por lo
gue solo es posible concluir que la norma acabada de citar dicta dicha interpretacion
para este caso. Ahora bien, recientemente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina expuso ‘la doctrina del acto aclarado en el derecho comunitario andino”, con
lo cual se matiz6é la obligatoriedad de la interpretacion, y habra de mirarse en

concreto si debe acudirse a ella, a lo que se procede.

En varias interpretaciones prejudiciales del 13 de marzo de 2023 el 6rgano
andino competente para el efecto concluy6 que el acto aclarado es “una doctrina
interpretativa que consiste en determinar si el TICA ya ha explicado el objeto,
contenido y alcance de una norma comunitaria andina (en una interpretacion
prejudicial publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena) y no hay
razones para suponer que dicho Tribunal va a cambiar de criterio jurisprudencial

careceria de sentido solicitar una nueva interpretacion de la misma norma™s.

Eso si, aclara el mismo tribunal que las autoridades que apliquen la doctrina
del acto aclarado deben remitirse a los “criterios juridicos interpretativos, ya emitidos
por la corte andina, sobre el tema en cuestion”; en esa linea, la ya referida Decision
472 dispuso que la sentencia interpretativa se limita a precisar alcance y contenido
de la norma comunitaria, pero le prohibe la interpretar el derecho interno y calificar

los hechos concretos del proceso.

Las normas comunitarias de la Decision 486 que requerian interpretacion

para la ratio de esta providencia son: el articulo 237, que cuenta con la Interpretacion

15 Entre otras, TICA, Interpretacion Prejudicial 391-1P-2022.
16 TICA, Interpretacion Prejudicial 229-1P-2021, del 5 de abril de 2024. Mismo criterio para una consulta elevada por el Consejo
de Estado, en la Interpretacién Prejudicial 450-1P-2022 del 10 de noviembre de 2023.
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Prejudicial 121-IP-2014 (publicada en la Gaceta Oficial Afio XXXI — NUmero 2427
del 11 de diciembre de 2014) y la 78-IP-2021 (publicada en la Gaceta Oficial Afio
XL — Numero 5106 de 25 de enero de 2023); el articulo 113, que cuenta con la
Interpretacion Prejudicial 122-1P-2012 (publicada en la Gaceta Oficial Afio XXX —
Numero 2151 del 18 de febrero de 2013) y el articulo 116, que cuenta con la
Interpretacion Prejudicial 182-1P-2022 (publicada en la Gaceta Oficial Ailo XL —
Numero 5247 del 13 de julio de 2023 -donde también se interpreta el 113-).

Ahora, es de resaltar que sobre el quid del asunto; esto es, la definicion y
naturaleza de un disefio industrial, el mismo Tribunal de Justicia expreso
recientemente que existe “un criterio juridico interpretativo uniforme, estable y
coherente™’, por lo que no existe ningun motivo para suponer que dicho criterio
vaya a variar. Asi las cosas, con base en la doctrina del acto aclarado, del cual, para
el caso concreto, se cumplen todos los requisitos expuestos por la jurisprudencia
comunitaria, no se acudira a la interpretacién prejudicial, por no ser necesario. Es
que incluso debe tenerse en cuenta que cuando esa corporacion encuentra que
existe acto aclarado, su declaracidbn es la carencia de objeto para emitir
interpretacion'®. Eso si, la Sala velar4, como es su deber, por una aplicacion
consecuente y coherente de las normas comunitarias, acudiendo al contenido de

las interpretaciones prejudiciales que el Tribunal plurilateral ha proferido.

3.4. Derechos sobre bienes intangibles: la pretension reivindicatoria en
el marco de la Decision 486 y la posibilidad de pretender la indemnizacién de

perjuicios:

Desde el derecho romano se reconoce que la propiedad desborda los
elementos exclusivamente tangibles, pues existen elementos incorporales pasibles
de ser propiedades, y, desde época Justiniano, se tiene noticia de que “son
incorpdreas, las [cosas] que no pueden ser tocadas; cuales son las que consisten
en un derecho, como la herencia, el usufructo, el uso, y las obligaciones de cualquier
modo contraidas™®. Para la Corte Suprema, esa es la antesala de lo que hoy se

conoce como propiedad intelectual. Como lo ha planteado la doctrina especializada:

“Se pueden distinguir cinco ramas de proteccion de la propiedad intelectual,

es decir, la proteccion técnica de los derechos (por ejemplo, patentes y modelos de

7 TJCA, Interpretacion Prejudicial 182-1P-2022, del 11 de julio de 2023.

18 Entre otras, Interpretacion Prejudicial 450-1P-2022 del 10 de noviembre de 2023.

19 Cuerpo de derecho civil romano, citado por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil. Sentencia SC3179-2021. M.P. Aroldo
Wilson Quiroz Monsalvo.
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utilidad), la proteccion de los disefios, las marcas y nombres comerciales, derechos
de autor (y los derechos conexos), asi como la legislacion sobre competencia
desleal?®, Una de las principales caracteristicas de los derechos de propiedad
intelectual, es su registrabilidad. En esa linea, encontramos la proteccion del disefio
industrial, el cual “no tiene que ver con una funcién técnica, sino con la forma o
apariencia ornamental del producto (...) El atractivo visual se ha convertido en un

instrumento de comercializacién de mayor importancia™!.

Como se debe garantizar la interpretacion uniforme del ordenamiento juridico
comunitario, es necesario recabar en el entendimiento del articulo 237 de la

Decision 486, que textualmente dispone:

“Cuando una patente o un registro de disefio industrial se hubiese solicitado
u obtenido por quien no tenia derecho a obtenerlo, o en perjuicio de otra persona
que también tuviese tal derecho, la persona afectada podréa reivindicarlo ante la
autoridad nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en tramite
o el derecho concedido, o que se le reconozca como cosolicitante o cotitular del

derecho

Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de
otra persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podra
reivindicarlo ante la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca

como cosolicitante o cotitular del derecho.

Si la legislacién interna del Pais Miembro lo permite, en la misma accion de

reivindicacion podra demandarse la indemnizacion de dafios y perjuicios (...)”

Teniendo en cuenta la pretension elevada (reconocimiento como cotitular del
derecho), es evidente que la causa se basa en el supuesto segun el cual la
demandada obtuvo un registro “en perjuicio de otra persona que también tuviese tal
derecho”. En linea de todo lo expuesto, no cabe duda que un bien inmaterial como
el disefio industrial es susceptible de reivindicacion, pues como lo ha interpretado el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, sobre aquellos “se pueden hacer
diversos actos dispositivos y, ademas, estan expuestos a usurpacion por parte de

terceros no autorizados. En ese sentido, resulta perfectamente viable prever una

20 HEINEMANN, Andreas. “Propiedad Intelectual”. En: Metke Méndez. R.; Ledn Robayo, E.; Varela Pezzano, E. (Coords.
Académicos) Propiedad Intelectual. Reflexiones. Bogota, Universidad del Rosario, 2012, pag. 7
2 |bidem, pag. 11.
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figura que recupere o rescate derechos. En el derecho civil, la figura de la accion
reivindicatoria tiene naturaleza restitutoria, ya que su finalidad consiste en recuperar

los plenos derechos sobre un bien?2,

En la misma interpretacion prejudicial se advirtio que el procedimiento a
seguir y la posibilidad de acumular la pretension indemnizatoria dependera de la
legislacion de cada pais. Para este caso, la acumulacion de la reivindicacion con la
solicitud de indemnizacion de perjuicios cumple con todos los requisitos del articulo

88 del Cédigo General del Proceso.

Muchos de los derechos patrimoniales y de exclusividad sobre los bienes
intangibles estan limitados temporalmente. En este caso, se puede observar en el
articulo segundo de la Resolucion N° 12304 de 2011 mediante el cual la
Superintendencia de Industria y Comercio reconocié el derecho sobre el bien objeto
de la disputa, que éste se dio hasta el 5 de septiembre de 20162%3. Es decir, en
puridad, ahora no habria nada que reivindicar®* pues lo disputado es de dominio
publico y no podria explotarse con exclusividad. Sin embargo, la pretension
indemnizatoria depende precisamente de que se encuentren acreditados los
elementos para reivindicar; esto es, que se dejo de percibir injustamente una
retribucion mientras se exploté el bien al cual se tendria derecho. En otras palabras,
de encontrarse acreditado que efectivamente la demandante tiene parte en la
creacion del disefio industrial que la hubiera duefia de su cotitularidad, habria lugar

a resolver la pretension econémica.

3.5. Lo que se pretendio reivindicar: el ambito de proteccion de un

disefio industrial.

No existe discusion que el bien objeto de disputa fue el disefio industrial
denominado “protector” del cual se concedid su registro en la ya resefada
Resolucién. Como en su réplica a la sustentacién del recurso el demandado indico
gue no existe coincidencia entre lo que se pretende reivindicar y lo detallado por la
demandante, siendo este el presupuesto basico de prosperidad de la pretension, se

pasa a su analisis.

22 Entre otros, TJCA, Interpretacion Prejudicial 78-1P-2021

2 03Expediente Descargado / CO1CuadernoPrincipall / 02CuadernoPrincipalFl1al388. fl 71

2 S lo habia cuando se presento la demanda el 20 de abril de 2015, inicialmente rechazada y remitida a Medellin desde por
un Juez Civil del Circuito de Villavicencio.
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El concepto de ese tipo de disefio esta descrito en el articulo 113 de la
Decision 486 de 2000, segun el cual: “Se considerara como disefio industrial la
apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunion de lineas o
combinacion de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que cambie el

destino o finalidad de dicho producto”.

La doctrina lo define como “un tipo de innovacion formal que se basa en las
caracteristicas fisicas del producto o su ornamentacién, convirtiéndose en un arma
para influir en la mente de los consumidores que van a adquirir determinado
producto en el mercado, quienes finalmente optan por el que les parece

estéticamente mas atractivo™>

Esa también es la linea explicativa del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina, quien via interpretacion prejudicial ha decantado que la finalidad del disefio
industrial reside en los elementos estéticos, visuales o de apariencia. Al respecto,
ha dicho:

“El hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma
utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética;
asi, el fabricante buscara aquellas formas para sus productos, que sean
estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la
eleccion de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de

los mismos.

En este sentido, el disefio industrial consiste en la innovacién de la forma,

incorporada a la apariencia externa de los productos”?S.

Es decir, complementa el tribunal andino, la finalidad del disefio industrial s6lo

113 4

tiene una finalidad estética, y son “sdélo los elementos ornamentales (apariencia)
los que le otorgan al diserio industrial su categoria”. Sobre ese punto, la doctrina
local sostiene que “se puede entender que el disefio industrial debe ir encaminado
unicamente a una funcion estética, por lo que ‘si la innovacion se realiza respecto

de la finalidad del producto, no se estaria configurando la figura del disefio

%5 Otero Lastres, José Manuel, 2013, citado por GUERRERO GAITAN, Manuel. La propiedad industrial. Teoria y practica.
Bogota, Universidad Externado de Colombia, 2024, seccién 10.
2% Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, proceso 122-1P-2012.
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industrial’?’, y encuentra apoyo para esa conclusion en el literal b del articulo 116,
segun el cual no son registrables “los disefios industriales cuya apariencia estuviese
dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realizacion de

una funcion técnica, que no incorpore ningun aporte arbitrario del disefiador”.

En ese sentido, respecto de los disefios industriales, “se pone un limite a las
creaciones susceptibles de proteccion via disefio industrial y las creaciones
susceptibles de proteccion via patente, y es que cuando un determinado efecto
técnico solo puede lograrse por medio de una forma determinada, dicha forma no

puede ser protegida via disefio industrial™?8.

Para la Sala es evidente que lo que narr6 la demandante en su comunicacion
de 2004 a Productos Familia no tenia ninguna finalidad estética; siempre denoté la
intencidn de solucionar un asunto funcional, una cuestién técnica, de utilidad del
producto. Nétese que en la comunicacion la sefiora Yaneth (se transcribe en su total
extension y literalidad) indico:

“Mi propuesta si es posible realizarla seria de gran ayuda para todas nosotras
la mujeres que utilizamos el producto, como es de su conocimiento cuando tenemos
nuestro periodo y somos mujeres trabajadoras que en la mayoria de este tiempo
debemos mantener sentadas y este producto no cuenta hasta la fecha con
modelo que permita sentirnos seguras y confiadas al esta [sic] mucho tiempo
en esa posicion, yo he pensado que se puede hacer una modificacién a la toalla que
se usa normalmente e incluso para la nocturna, personalmente el método que
utilizo para evitar este tipo de accidentes (manchas), me coloco un pedacito de
papel higiénico doblado muy delgado y me lo coloco en la parte de atraz [sic] de las
nalgas dejandolo (sic) pegado casi al final de la toalla higiénica , péngalo [sic] en
practica [sic] y me cuenta a mi [sic] me funciona a la perfeccion, por ese motivo creo
gue ya dandoles [sic] esta idea podemos lograr que este producto tenga una gran
aceptaciéon en nuestro mundo femenino, lo que propongo no se [sic] si sea muy

dificil pero para su gran empresa nada es imposible.

Mi propuesta es que a la toalla original se le adicione un pedacito mas pero
en la parte de atraz [sic], 0 sea mas 0 menos parecido a lo que llamamos alitas, no

se [sic] si usted conozca las rayas este es un pez de agua dulce, este tiene la forma

27 Op. Cit. Guerrero Gaitan.
2 |bidem.
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mas parecida a los [sic] que quiero explicar, o sea para no enredarla mas lo que
propongo es adicionar este pedacito no recortando la toalla sino adicionandolo [sic],
este pedacito debe no ser tan ancho ya que iria por el medio de las nalgas, las
nalgas cumplirian la funcion de sostener ese pedazo, no creo conveniente
utilizar el autoadhesivo para este pedacito para este pedacito que se adicione pues
seria muy incomodo, la presentacion seria como vienen las alitas pero sin
autoadhesivo, esta mas o menos la idea me imagino que si la ponen en practica
[sic] tendria [sic] muy buena acogida y espero que me tengan en cuenta cuando

esto pase9,

La tesis que ha sostenido el apoderado de la demandante es que lo

expresado en las lineas que preceden inspiraron parcialmente este disefio:

30

Como se dijo, nada de lo que describe la sefiora Cuero tiene una finalidad
estética; siempre se refiere a consideraciones de orden técnico, que trata de
solucionar lo que ella entiende como problemas funcionales. Nada se dijo del
cambio de apariencia o de un eventual atractivo no funcional. El mismo tribunal
andino ha dicho que si “la innovacion se realiza respecto de la finalidad o funcion
del producto no se estaria frente a un diseno industrial”?, eventualmente seria otra

categoria de propiedad industrial.

Como lo tiene pacificamente decantado la jurisprudencia andina, el disefio
industrial influye en el consumidor y su escogencia del producto por su apariencia.

Cuando la demandante dice que el producto que ella siente estar inventando podria

2 03Expediente Descargado / CO1CuadernoPrincipall / 02CuadernoPrincipalFl1al388. fl 18

30 03Expediente Descargado  / CO1CuadernoPrincipall  / 02CuadernoPrincipalFl1al388. fl 64 vy
01PrincipalN2AnexosyContestacionDemandaFI1al859, fl. 5, 35, 43

31 TJCA Interpretacion prejudicial 71-IP-2005, retomada en la 182-IP-2022, del 11 de julio de 2023.
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tener aceptacion en el mercado femenino, Unicamente menciona la mejoria de su
funcién técnica, como evitar manchas, poder permanecer durante horas sentada;
no se detalla de una variacion que la haga, por ejemplo, llamativa, vistosa, o
cualquier otro adjetivo enfocado en lo estético.

De modo que ni las referidas alitas o la ejemplificacion con el pez raya, que
son la herramienta para afirmar la similitud con el disefio registrado, pueden
evaluarse con ese fin, dado que la demandante no pretendia crear una imagen que
favoreciera la belleza del producto; y es natural, ya que ha afirmado en la demanda
y al absolver el interrogatorio que no es disefiadora. El uso de estas palabras en la
propuesta nunca fue ornamental, sino que explicaban el modo en que se
solucionaba el problema de la generacion de manchas en la zona referida, con

ocasion al abundante flujo menstrual.

3.6. El reparo enfocado en la existencia de una ofertay una aceptacion

La oferta o propuesta, regulada por el articulo 845 del Cddigo de Comercio,
indica que esta se refiere a un proyecto de negocio juridico, que debe contener los
elementos esenciales del mismo. Sobre la eficacia de esta, ha dicho la Corte
Suprema de Justicia®? que debe ser “firme, inequivoca, precisa, completa”. Muchos
argumentos se han expuesto para concluir que de ninguna de esas caracteristicas
goza la comunicacion de la accionante. La misma jurisprudencia distingue lo que
realmente constituye una oferta de los simples tratos preliminares, en los cuales no
existe esa voluntad inequivoca requerida. Es que si alguna calificacién pudiese
darse a lo que realmente al cruce de comunicaciones entre las partes, seria de una
simple tratativa, un acercamiento con el que la demandante esperaba tener algun

beneficio, pero ninguna oferta con voluntad inequivoca se visualiza.

Nétese que si bien se afirma con ahinco que existe una oferta de negocio
juridico, lo cierto es que ni en la comunicacion de 2004, ni en la demanda, ni en el
recurso, se dice cual seria ese supuesto negocio. Ni siquiera podria afirmarse que
la demandante se ofrecio a realizar el disefio, si se quisiera hacer ver que fue una
propuesta de servicio, que realmente no se observa. Asi las cosas, ¢cémo podria
calificarse cuales elementos esenciales debe contener? En esa misma linea, no

habiendo una oferta, mucho menos puede haber una aceptacion.

32 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacién Civil, sentencia SC11815-2016. Rad. 11001310303920080047301. M.P.
Margarita Cabello Blanco
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3.7. Sobre los reparos que discuten la autoria y, consecuentemente, la

integra proteccion de la propiedad intelectual.

Mucho se ha escrito sobre el deber de los operadores judiciales de interpretar
la demanda, segun el cual, la labor no esta determinada exclusivamente por el dicho
de los accionantes sino por el conjunto de hechos juridicamente relevantes que se
alegan y de los cuales se pretende obtener una consecuencia juridica o, dicho de
otro modo, de la causa petendi. Este deber es desarrollo directo del principio iura

novit curia, puesto que el juez se encuentra atado al derecho, que bien conoce.

El presente tramite, entonces, no es ajeno de ser sometido a tal estudio, el
cual, como se dijo, se circunscribe a los limites de la causa petendi, y que ha sido
descrito por la Sala de Casacion Civil Agraria y Rural de la Corte Suprema de

Justicia del siguiente modo:

“..) el juzgador esta obligado a interpretarla -la demanda- en busca de su
sentido genuino sin alterarlo ni sustituirlo, consultando la prevalencia del derecho
sustancial, el acceso a la administracion de justicia y la solucion real de los

conflictos, realizando un andlisis serio, fundado y razonable de todos sus

segmentos, mediante su interpretacion racional, I6gica, sistematica e integral,

siempre en conjunto, porque la intencién del actor estd muchas veces contenida no

s6lo en la parte petitoria, sino también en los fundamentos de hecho vy de derecho,

bastando que ella aparezca claramente en el libelo, ya de una manera directa o

expresa, ya por una interpretacion légica basada en todo el conjunto de la

demandas33”

Por medio de la interpretacion imperiosa, en el sub judice no se halla un
pedimento alterno al expresado en el libelo genitor, ni desentrafia hasta lo mas
profundo el escrito para hacerlo decir algo que no dice, jnada de eso!; por el
contrario, se ha descubierto que la demandante ha fundado su pretension en el
reconocimiento de que es autora. Ello es el cimiento esencial de la reivindicacion
del disefio industrial, pero, en si misma, la autoria es -y debe serlo- protegida desde

diversos frentes de la propiedad intelectual.

3 5C2491-2021 / Pagina 18
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Lo pretendido fue la reivindicacion del disefio industrial, sin embargo, para
alcanzar aquello, era estrictamente necesario el reconocimiento de autoria previa,
total o parcial; y que la demandante afirmé ser la creadora de lo que resulto incluido
en el disefio es asunto diafano, reiterado en los hechos de la demanda3* y en las
pretensiones®®; aseveracion controvertida en la contestacion a la demanda®® e,
incluso, fue el tema que al fijar el objeto del litigio se tuvo como el eje central de
discusion®’. En ese orden, las pruebas aportadas y practicadas a lo largo del tramite
pretendieron, desde uno y otro extremo, demostrar en cabeza de quién reposa la
titularidad o de la creacion. Es decir, lo que verdaderamente entrafié la demanda

fue, antes que nada, la declaratoria de autoria.

He ahi la labor del juzgador, designar la norma juridica que consagra las
consecuencias que, de una interpretacion légica y razonable, son las realmente
perseguidas por la demandante, y que en el caso concreto se sintetizan en la
proteccion de su autoria. Se reitera, ello no se avizora como un asalto al derecho
de contradicciobn ni mucho menos al principio de congruencia, gracias a que el

proceso entero ha tenido por objeto esa determinacion.

No por haberse descartado, como estd, que la solucién propuesta fuera un
asunto meramente estético, y por tanto, objeto de registro de disefio industrial, debe

concluirse simultaneamente la ausencia de autoria de la demandante.

Si el foco preliminar era la imputacion de autoria, no puede perderse de vista
que la defensa de la propiedad intelectual es de caracter integral, y un modo de
proteccion industrial no excluye la concurrencia de un modo de proteccion por los
derechos de autor, tal como sostuvo el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

en la sentencia 10-1P-94, asi:

“Sin embargo, podran darse hipotéticamente circunstancias de concurrencia
entre registro de marca y de derecho de autor, como seria por ejemplo, la
calidad de aporte intelectual que tengan frases publicitarias con algin grado
de nivel creativo. Para este caso, no habria inconveniente en armonizar su

doble naturaleza a la luz de lo dispuesto en la Decision 344 del Acuerdo de

34 02CuadernoPrincipalFl1al388.PDF / Pagina 214 a la 224
% Ibidem / Paginas 179y 180

% |bidem / Paginas 351 a la 355

87 97AudiencialnicialParte Tres.mp4 / A partir del minuto 6:02

Radicado Nro. 05001310300720160027504
Péagina 21 de 35


https://etbcsj-my.sharepoint.com/:b:/r/personal/secivmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/ExpedientesDigitales/YepesPuertaBenjam%C3%ADn/05001310300720160027504/03ExpedienteDescargado/C01CuadernoPrincipal1/02CuadernoPrincipalFl1al388.PDF?csf=1&web=1&e=5e2MVI
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/secivmed_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/ExpedientesDigitales/YepesPuertaBenjam%C3%ADn/05001310300720160027504/03ExpedienteDescargado/C03CuadernoPrincipal3/07AudienciaInicialParteTres.mp4?csf=1&web=1&e=TOOij8

Cartagena, pues los derechos de autor pueden ser objeto de registro como

marca, previa autorizacion del titular de esos derechos (...)".

En esa linea, los derechos de autor, dada la imposibilidad de anticipar todas
las formas en que el ingenio humano se manifiesta, puede ser también objeto de
concesion de patente o de registro de disefio industrial. Y el orden descrito se
acompasa con lo que sucede cronolégicamente; primero el derecho de autor, y
luego el derecho de propiedad industrial que se registre. Esto es, el derecho de
autor nace en simultaneo con la obra, y el registro ante la Direccién Nacional de
Derechos de Autor que luego puede -0 no- darse, brinda efectos probatorios, de
publicidad y oponibilidad frente a terceros. De otro lado, no hay proteccion a la
propiedad industrial en su modalidad de disefio industrial sin registro ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, ergo, sus efectos son constitutivos del
derecho. Luego, es palpable que una unica manifestacion del ingenio humano
puede ser protegido por diferentes normativas, y que los mdultiples derechos y

acciones para hacerlos valer, coexisten.

Con ello en mente, para la Sala es claro que lo expresado por Yaneth el 27
de noviembre -que viene de citarse en extenso unos parrafos arriba- corresponde a
una obra susceptible de ser protegida por el derecho de autor, ya que satisface
todos los elementos que componen la definicién. El punto requiere un desarrollo

sosegado.

El profesor David Felipe Alvarez Amézquita ha disertado en profundidad
sobre el entendimiento del concepto obra como el objeto de proteccion del derecho
de autor, de la mano de la normativa nacional y comunitaria aplicable. Se parte de
la dificultad de la definicion en si misma, (...) pues esta asociada a una de las
principales formas de libertad humana: la creatividad (...)*® y es que la palabra obra
tiene multiples acepciones: accion, creacion, trabajo, reforma, etc; aunque en
términos generales, la Decision Andina 351 permite un acercamiento
epistemoldgico, al definirla como (...) toda creacion intelectual original de naturaleza
artistica, cientifica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida en

cualquier forma (...)%°. En tal contexto, (...) se han precisado algunos criterios de

3 Alvarez Amézquita, D. F., (2015). Derecho de autor y disefio industrial, ¢coémo dibujar una linea? La proteccion en
Colombia de las obras de arte aplicado a la industria. Estudios Socio-Juridicos, 17(2), 199-232. DOI:
http://dx.doi.org/https://dx.doi.org/10.12804/esj17.02.2015.02

3 Decision Andina 351 / Articulo 3
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proteccion que ayudan a resolver la inquietud (...)*°, para que el operador juridico
los evalle en el caso concreto y determine si lo que tiene entre sus manos es, 0 no,

una obra. Entre los que se destacan:

“(...) La_ausencia de calificacién en cuanto al mérito o valor artistico, o

el destino de la obra: el derecho de autor también busca ser de naturaleza objetiva,

asi que en lo que se respecta a la obra, esta debe ser original, pero no requiere que

tenga algun grado de valor artistico o algun mérito, ya gue tales criterios residen en

la subjetividad, lo gue genera una incertidumbre que repele el derecho. Asi mismo,

el derecho de autor no atiende al destino de la obra, no le importa con qué objeto

fue creada, si con fin meramente contemplativo, como una herramienta, o con

cualquier otra destinacion (...)

(...) Laoriginalidad: este es quiza uno de los criterios mas importantes que

sefala el derecho de autor, pues hace alusién, precisamente, a la creacion misma

y a su naturaleza, la cual debe ser original. Entendemos por original aguella creacion

gue se diferencia de otras de su misma especie o género, pues muestran el aporte

individual del autor que las ha efectuado y permite entender que una no es

reproduccion de otra. La originalidad se entiende en el campo creativo, en el aporte

creativo del autor (...)".

En palabras del autor, la jurisprudencia andina ha reiterado estos conceptos
en varias interpretaciones prejudiciales*!, haciendo particular énfasis en la
originalidad, para cuya satisfaccion se requiere que esta “exprese lo propio de su

autor, que lleve la impronta de su personalidad (...) cuestion que debe examinarse

en cada caso.

En el sub judice se tiene que la obra fue la materializacion por escrito de la
solucion al problema de funcionamiento que presentaba el producto, consistente en
haber descrito, como solo su idiosincrasia dictaba, la reparacién al problema de las
manchas por flujo menstrual en la zona ya conocida. Aquello no era una idea, era
una descripcidon como solo ella podia darla, de caracter literario, de la idea, lo que

en si mismo es una obra.

4 Alvarez Amézquita, D. F., (2015). Derecho de autor y disefio industrial, ¢cémo dibujar una linea? La proteccion en
Colombia de las obras de arte aplicado a la industria. Estudios Socio-Juridicos, 17(2), 199-232. DOI:
http://dx.doi.org/https://dx.doi.org/10.12804/esj17.02.2015.02

41 20-1P-2007 y 002-1P-2010
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Elingenio y la creatividad no pueden estandarizarse ni, mucho menos, utilizar
criterios de mérito para valorarlos, como erradamente procuré hacer la
representante de la demandada, quien absolvié el interrogatorio de parte*? y afirmé
que la comunicacion se enmarcaba en una simple idea por no estar aterrizada y
que, si no contuvo un dibujo con una descripcidbn generosa, luego, no podia

comprenderse.

Ademas, la solucién por ella encontrada pudo haber sido divulgada por
cualquier medio sin ninguna problematica, comunicando de forma masiva, limitada
o personal, que adicionando un pedacito mas en la parte de atras de la toalla, que
se ubique entre las nalgas y que tenga la forma del pez raya, se evitan las manchas

de flujo menstrual.

La solucién antedicha fue original, en los términos que ha sido entendida por
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, toda vez que el aporte creativo y la
impronta de la personalidad es transparente y, ademas, porque no fue plasmada
con anterioridad de ningin modo, ni por Productos Familia ni por SCA Hygiene

Products, mediante las patentes de invencién de la que esta ultima fue titular.

Al efecto, hay que trazar una linea temporal bien marcada. La obra que es
objeto de evaluacion fue desarrollada en noviembre de 2004, asi que Unicamente
debe observarse si con anterioridad a esa fecha existia una reparacion -con similitud
tal que lo que después realiz6 Yaneth pueda ser tildado de copia- al apuro de
incontinencia en la zona bien identificada. Asi las cosas, luego de un estudio
pormenorizado de la patente de invencion de producto absorbente con elemento de
rigidez para proporcionar ajuste mejorado, solicitada el 20 de octubre de 2003 y que
contaba con una prioridad sueca del 20 de abril de 200143, asi como del estado de
la técnica anterior*#, de la descripcién de la invencién#®, y de las reivindicaciones
inicialmente presentadas*® y no de las modificadas en febrero de 200947; también,
de la patente de invencién de producto absorbente con ajuste mejorado, solicitada
el 03 de junio de 2004 y que contaba con una prioridad sueca del 06 de diciembre

de 20018, asi como del estado de la técnica anterior4?, de la descripcion de la

42 06AudiencialnicialParteDos.mp4 / A partir del minuto 1:18:55

43 01PrincipalN2AnexosyContestacionDemandaFI1al859.PDF / Pagina 74
4 |bidem / A partir de la pagina 140

45 |bidem / A partir de la pagina 155

4 Ibidem / A partir de la pagina 207

47 |bidem / Pagina 387

“8 |bidem / Pagina 400

“® Ibidem / A partir de la pagina 564
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invencion®0, y de las reivindicaciones inicialmente presentadas®® y no de las

modificadas en octubre de 2007°?; se ha logrado concluir que:

Ninguna de las patentes, al narrar el estado de la técnica anterior, enrostra
el problema que descubrié Yaneth. Esto es, no se consideré el derrame
de fluido por la parte posterior de la toalla como un inconveniente vigente,
maxime cuando se asegura que con la invencién se logra la retencion de
la menstruacién en la cavidad central destinada para ello. Un problema
no descubierto no puede haber sido solucionado para tal fecha, ni mucho

menos mediante un pedacito que logre la forma del pez raya.

Ambas hacen referencia constante a la fijacion en el cuerpo femenino que
se logra con la invencion, ya en la parte delantera, ya en la parte trasera,
pero aquello no corresponde ni se asemeja a la forma que tiene el
producto segun la creacion de la demandante, ni qué decir de la
idiosincrasia tan legible de su obra.

Si bien en la patente de producto absorbente con ajuste mejorado existia
un doblez que se ubicaba entre las nalgas, ello no se corresponde con la
obra, ya que su finalidad fue estabilizar el articulo en la posicion del

portador, mas no evitar el derrame del flujo menstrual.

Su innovacién especial fue que el producto adopta una forma
tridimensional similar a (sic) vasija y se fija entre los tendones del musculo
gue sorprendentemente, se ha encontrado que esta distancia entre dichos
tendones de musculo no le cambia durante toda la vida a la persona, de
modo que se resalta la utilidad que podia llegar a tener la invencion en
todo tipo de artefactos, como pafales para nifios, jovenes y adultos,

hombres o mujeres.

La respuesta es univoca: la solucién descrita en noviembre de 2004, por

haber satisfecho todos los criterios evaluados en el caso concreto, es una obra

protegida, cuya unica autora es Yaneth Cuero, quien a su vez es la titular de los

derechos patrimoniales y extrapatrimoniales connaturales a su creacion.

%0 Ibidem / A partir de la pagina 579
51 Ibidem / A partir de la pagina 654
52 Ibidem / Pagina 765
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El articulo 13 de la Decision 351 de 1993 de la Comision de la Comunidad

Andina de Naciones, similar al articulo 12 de la Ley 23 de 1982, consagra:

“El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de

realizar, autorizar o prohibir: (...)

(...) e) La traduccion, adaptacion, arreglo u otra transformacion de la obra”

Prerrogativa que ha sido objeto de interpretacion prejudicial por parte del
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante el proceso 54-1P-2022, y que
sobre el derecho exclusivo del autor de autorizar o prohibir la adaptacion de su obra,
y sobre la adaptacién como una nueva obra protegida, al tenor reza:

“(...) Sobre la “adaptacion” de obras artisticas y literarias, la “Guia sobre los
tratados de derecho de autor y derechos conexos administrados por la OMPI”

expone lo siguiente:

“El concepto de “adaptaciones” es muy amplio, y seria dificil
elaborar una lista completa de las transformaciones que
corresponden a ese concepto. Ahora bien, hay algunos casos
tipicos, como la dramatizacion de una novela o -lo opuesto- la
transformacion de una obra dramética en una novela; la
transformaciéon de una pelicula en una obra radiofénica; o una

version en historietas de una historia breve...”

El literal ) del articulo 13 de la Decisién 351, en consonancia con el Convenio
de Berna, reconoce el derecho de los autores de autorizar o prohibir a terceros
realizar adaptaciones que representen una alteracion o desviacion de la

presentacion original de la obra. Constituye una violacion al derecho de autor el que

un tercero realice una de estas modificaciones a la obra original sin la autorizacion

previa de su autor 0 contra su expresa prohibicioén (...)

(...) Sin perjuicio de los derechos que le correspondan al autor o titular de
una obra primigenia, las adaptaciones que se realicen de ella constituiran por si
mismas obras del ingenio -que producen derechos independientes en favor de sus

autores- distintas de la primigenia si es que gozan de originalidad. Asi lo disponen
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los articulos 5 y 2 (numeral 3) de la Decision 351 y el Convenio de Berna,

respectivamente (...)”

Luego, si a lo anterior se le anuda la calificacién contenida en la ley nacional,
segun la cual “(...) el que con permiso expreso del autor o de sus causahabientes
(...)>%”, se tiene que, en Ultimas, lo que constituye la infraccion al derecho patrimonial
en comento es que aquel que transforme la obra no haya obtenido autorizacion
expresa del autor, aunque su nueva creacion también sea protegida por el derecho
de autor. Como aqui ocurrié, de modo que el producto mismo es una obra creada
por Productos Familia y protegida por el derecho de autor, pero para la cual, en
tanto transformé la solucion descrita por Yaneth -o lo que es lo mismo: su obra-,

debié mediar autorizacién expresa de esta, que no se obtuvo.

Como se vio, los ejemplos tipicos de transformacién son de un medio de
soporte material a otro, y el cotejo en el sub judice es idéntico. Mientras que la
solucién antes estaba contenida literariamente, luego pasé a estar soportada
materialmente en los componentes del articulo, de lo cual da fe la mera existencia
de la toalla higiénica Nosotras con ajuste seguro secure fit>. Pero la transformacion
antedicha no es, en si misma, la vulneracion a las prerrogativas de la demandante.
La infraccion se halla al auscultar la herramienta de juicio objetivo, que es la

obtencién o no de autorizacion expresa del autor.

Es que, primero, por la experiencia con la que contaba la demandada en el
campo de la propiedad intelectual, conocia de los atributos con los que gozaba la
obra de Yaneth, que la convertian en titular de derechos morales y patrimoniales de
autor; y, segundo, a pesar de aquello, miré para otro lado y no hubo ni el minimo
apice de voluntad para obtener autorizacion expresa y posteriormente explotar
comercialmente la solucion, mediante la fabricacion en masay distribucion nacional
e internacional del producto, como acabo ocurriendo. Aunque dicha labor era de
facil realizacion, ya que no solo se contaba con el medio de contacto directo con la
demandante, sino que, ademas, ella habia insistido en ser tenida en cuenta en la
decision que de alli en adelante tomara la compaiiia. Se estaba a una respuesta de
correo de distancia del actuar 6ptimo. Es cristalina una nueva verdad: la desatencion
es injustificada y constituye una violacién al derecho patrimonial de autor de

autorizar o prohibir la transformacién de la obra.

53 ey 23 de 1982 / Articulo 15
54 12AnexoVideo .mp4 / Segundo 0:09
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Ahora, punto aparte es si la demandada tiene la obligacion de reparar los
perjuicios patrimoniales sufridos con ocasién a la infraccion, pero al respecto no es
necesaria mayor disertacion. Basta con consultar la interpretacion prejudicial 191-
IP-2021, que plasma un régimen de responsabilidad objetiva, a partir del cual,
acaecido el supuesto de hecho violatorio del derecho patrimonial de autor, nace

para el infractor la obligacion de reparar. Veamos:

“(...) Independientemente de si la accion por infraccion del derecho de autor
se conduce a través de un procedimiento administrativo o un proceso jurisdiccional,

la autoridad competente debe aplicar el criterio de la responsabilidad objetiva, al

momento de verificar si la conducta denunciada o demandada constituye uno o mas

de los supuestos de hecho previstos en el Articulo 13 de la Decision 351.

Dado que la responsabilidad por la infraccion del derecho de autor es
objetiva, la autoridad administrativa o jurisdiccional que esta conociendo la denuncia

o demanda, no necesita demostrar que el investigado ha actuado con dolo o culpa

para acreditar la existencia de la infraccidn, sino que bastaria con verificar que la

conducta del investigado encaja en uno o mas de los supuestos de hecho, de los

tipos infractores previstos en la norma antes citada (...)”

Solo resta preguntarse por el quantum. Desde la demanda es cristalino que
el esfuerzo probatorio iria encaminado a demostrar las sumas de dinero producidas
por todas y cada una de las toallas higiénicas en que la demandada haya utilizado
y vendido tal disefio, que encaja a la perfeccion con los criterios para la tasacion de
perjuicios materiales causados por el hecho, esto es, el valor comercial de los
ejemplares producidos, el valor que ella hubiere percibido, y el lapso durante el cual
se efectud la explotacion ilicita®®; lo cual se intentd, por medio del dictamen pericial
contable rendido por el contador publico Fabio Rivera Ramirez®, pero que
examinado bajo las reglas de la sana critica respecto de sus métodos y examenes,

no se logra obtener ningun resultado que pueda ser cimiento de la decision.

Preliminarmente, es cierto que el presente caso no se trat0 de una
delimitacién sencilla de un lucro cesante, por ejemplo, a raiz de una pérdida de

capacidad laboral, ni de un dafio emergente, verbigracia, en el contexto de dafios a

%5 Ley 44 de 1993/ Articulo 57
% 18DictamenPericial.pdf
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un vehiculo. Por el contrario, fue una tarea monumental, que buscaba encontrar el
grado de participacion de la obra en la utilidad obtenida por una marca que
comercializa decenas de productos, a raiz de la venta especifica de un producto
individualizado, todo ello en el marco que se trata de una marca que también hace
parte de un grupo empresarial mayor; sin embargo, unicamente sobre este ultimo
fue del que se tomo la informacion para rendir la experticia. Es l6gico que la labor
fuera tildada de sui generis por quien contaba con 32 afios de experiencia al tiempo
en gue presentd el informe®’. No obstante, aunque no se desconoce lo grandioso
de la tarea encomendada, no puede extraerse ninguna conclusion justificada de la
experticia que, por tanto, deba ser cimiento del fallo. A decir verdad, presento las
siguientes falencias especificas que desdicen su cientificidad y que fueron
enrostradas durante el ejercicio de contradiccion de este®®:

- Que el 63,80% que tomd como el porcentaje en que influy6 el aporte de
la demandante, realmente se corresponde con el grado de participacion
en el mercado colombiano de toda la marca Nosotras, mas no a un
incremento en las ventas -ni qué decir de las utilidades- que represento el

producto especifico que incluyé la obra.

- Que extrajo el porcentaje mentado del informe anual que presento la
compafiia para el afio 2012, pero que extendioé esos puntos porcentuales
desde al afio 2007 y hasta el afio 2016.

- Que el informe anual antedicho, inclusive, hizo referencia a la puesta en

comercializacién de otros productos como Tampones Decopack.

- Que respondio tajantemente que es o mismo porcentaje de participacion
en el mercado y porcentaje de utilidades, como quiera que la utilidad sale

de las ventas.

- Que las cifras contenidas en las conclusiones partieron de los estados
financieros consolidados de todo Productos Familia; asi como de sus

declaraciones de renta.

57 18DictamenPericial.pdf / Pagina 16 y 18
%6 25GrabacionAudiencialnstrucciénJuzgamientoParte2.mp4 / A partir del minuto 56:30
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Desde luego, el dictamen arrib6 a conclusiones infundadas, como quiera que
partio de informacion general de todo un grupo econémico, que uso el porcentaje
de participacién que tuvo Nosotras en el mercado colombiano para el afio 2012
como el equivalente al grado de injerencia de la obra en las utilidades obtenidas por
la venta de un producto concreto y, para rematar, entendié que esos puntos
porcentuales (63,80%) se mantuvieron inmaoviles desde el 2007 hasta el afio 2016,

periodo en que baso su experticia.

A esta altura, conviene recordar que dentro de cualquier proceso que se surta
ante la Administracién de Justicia, la valoracion de dafos irrogados a las personas

y a las cosas, atenderd los principios de reparacion integral y equidad y observara

los criterios técnicos actuariales®?; entonces, como las reglas generales sobre
prueba de la indemnizacion de perjuicios no arrojaron valores certeros -dado lo
infructifero del dictamen pericial contable- pero primordialmente porque esta
probada la infraccion y la obligacion de reparar, por equidad, porque la delimitacién
del monto es sui generis y, a todas luces, realmente complejo, ha de adoptarse otro
método sensato que haya sido dispuesto para la cuantificacion de la reparacion, asi
este no haya sido el inicialmente optado por la accionante. El cual, por supuesto,
hacia parte del ordenamiento juridico para la fecha de presentacion de la demanda
y que, incluso, es propio del campo de la propiedad intelectual, especificamente
para infracciones marcarias, y consistente en el sistema de indemnizaciones

preestablecidas, desarrollado por el decreto 2264 de 2014.

Al llegar aqui, hay que insistir que el concepto indemnizatorio es legitimo, ya
que de forma idéntica a como existia en asuntos marcarios desde el afio 2014, con
posterioridad, el legislador nacional incluyé el mismo concepto para la reparacion
de los derechos patrimoniales de autor que resultaren infringidos, mediante el

articulo 32 de la ley 1915 de 2018, que literalmente dicta:

“(...) La indemnizacion que se cause como consecuencia de la infraccion a

los derechos patrimoniales de autor (...) podra sujetarse al sistema de

indemnizaciones preestablecidas o0 a las reglas generales sobre prueba de la

indemnizacion de perjuicios, a eleccion del titular del derecho infringido (...)”

Las indemnizaciones preestablecidas en materia propia de derechos de

autor, infortunadamente, no han sido reglamentadas por el Gobierno nacional, a

59 Ley 446 de 1998 / Articulo 16
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pesar de estar consagradas en la norma desde el 2018; pero, para la salvaguarda
de principios del talante de reparacion integral y equidad, y por ser un asunto que
escapa de las manos de aquellos a quienes se les vulneraron sus derechos, es
imperiosa la aplicacion analdgica de los montos que si estaban regulados para la
fecha de presentacion de la demanda (2015), como se anticipd, especificamente en
materia de propiedad marcaria, mediante el articulo 2 del decreto 2264 de 2014,

asi:

“(...) dicha indemnizacion sera equivalente a un minimo de tres (3) salarios
minimos legales mensuales vigentes y hasta un maximo de cien (100) salarios
minimos legales mensuales vigentes (...) y continla la norma en lo tocante con las
situaciones agravantes de la condena que (...) esta suma podra incrementarse
hasta en doscientos (200) salarios minimos legales mensuales vigentes cuando (...)

se demuestre la mala fe del infractor (...)”

De suyo, el criterio para justificar la variacion entre 3 y 200 SMMLYV para la
imposicion de la sancién a Productos Familia, en tanto pende de la configuracion o
no de la mala fe, no puede ser otro que la conducta de esta, tal como ha explicado
el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en providencia ya citada: “(...) en
otras palabras, la responsabilidad objetiva del infractor se mantendra, pero la
sancion que le corresponda podra ser modulada dependiendo de las circunstancias
que rodeen su conducta especifica (...)®°”. Asi las cosas, por haberse tildado la
conducta infractora de abiertamente injustificada, dado que conocia de sus deberes
y adrede los omitié, ya que le bastaba una simple comunicacién con la autora para
procurar la obtencién de la autorizacién y no lo hizo, quien ademas estaba dispuesta
a mantener el diadlogo, en verdad, se configura como un actuar de mala fe -de
acuerdo con los motivos que se exponen en el acapite inmediatamente siguiente,
como quiera que fue una lanza central de la defensa- se condenara a la demandada

al pago de 150 SMMLYV a favor de la demandante.

3.7. Sobre las excepciones de mérito y, en especial, la de prescripcién

La totalidad de las excepciones de merito se expusieron lineas arriba, al
sintetizar el caso, y las mismas fueron descartdndose con el devenir del texto. En lo
relativo a la excepcion de prescripcion, por supuesto que la labor desplegada en el

acapite anterior se justifica en tanto no ha resultado probada; de lo contrario,

% PROCESO 191-1P-2021 / Péarrafo 5.8
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hubiese sido tarea nimia. Recuérdese que la sentencia anticipada que declaraba la
prescripcion fue revocada, por cuanto era necesario agotar el periodo probatorio®?
para verificar si la mala fe ha mediado el actuar de Productos Familia, a lo cual se
anticipa que la respuesta es afirmativa y, en esa medida, no hay extincion del

derecho que pueda alegar.

Con la precision que emana de la sapiencia, la Corte Constitucional ha
descrito la mala fe como “(...) el conocimiento que una persona tiene de la falta de
fundamento de su pretension, del caracter delictuoso o cuasidelictuoso de su acto,

o de los vicios de su titulo (...)%%"

La violacion al deber de actuar de buena fe consisti6, como se ha
desarrollado por parrafos, en la omision consciente de haber obtenido autorizacion
de la autora para sus cursos de accion venideros, entre los que se encontraba la
transformacion de la obra, a pesar de haber estado plenamente conscientes de que
ello era mandatorio. Es notorio el conocimiento especifico que la demandada posee
en materia de propiedad intelectual, pero lo que se ha probado fue su intencién de
desconocimiento, de mirar para otro lado ante el reclamo legitimo de quien, como
nadie mas podia hacerlo, brindé la solucién a una falencia vigente en el respectivo
producto. Inclusive, la representante legal reconocié que hubo una produccién del
intelecto, pero de inmediato la descalific6 por no estar aterrizada y por ser
incomprensible®3. Aquella voluntad de desconocimiento es un obrar doloso, en
perjuicio de los intereses de quien acudié con el rostro limpio y descubierto. En ese
orden, el término de prescripcion de cuatro o dos afios de que trata el articulo 237
de la Decisién 486 se ve relegado, y en el sub judice la accion presentada no era

prescriptible.

Concluido sobre lo infructuosa de la prescripcion de la accion de proteccion
al diseiio industrial, resta una simple labor matematica para descartar la
configuracion del mismo medio exceptivo sobre el derecho de la autora a ser
reparada econémicamente, con ocasion a la vulneracion del derecho patrimonial del

cual es titular.

61 01ApelacionSentenciaFL01al20.PDF / Pagina 25y 26
62 C-544 | 94
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Una cosa es la duracion de la proteccién a los derechos patrimoniales de
autor®*, y otra, distinta, es el término en gque se puede reclamar la indemnizacién de
perjuicios por la vulneracion de estos. No hay norma especial que regule el segundo
lapso, motivo por el cual debe aplicarse la regla general de prescripcion ordinaria®®:
10 afios contados desde que nace el derecho a ser reparado, esto es, desde que el

derecho fue infringido.

Desde los hechos se sostuvo que el anuncio televiso fue percibido por la
demandante el 25 de mayo de 2005, y que este contenia, en toda su extension, los
elementos de la propuesta. Sin embargo, dado que para validar esa tesis solo se
tiene la afirmacién de la demandante, no puede sostenerse a ciencia cierta que para
tal fecha existia en el mercado una transformacion — no autorizada- de la obra, es
decir, que desde aquel dia se acciond el percutor que dio inicio al conteo de los 10

afos.

La cuenta regresiva, entonces, debe comenzar desde que se tenga certeza
de que ocurrid la vulneracion, como se dijo, mediante la efectiva transformacion de
la solucién; la fecha mas antigua -en aras de definir si acaecid o no la defensa- de
la que se tiene certeza que esto ocurrio fue desde el afio 2012 y no antes, y aunque
razonablemente pueda concluirse que la puesta en el mercado fue anterior, no
puede justificadamente definirse un momento concreto; entonces, gracias a que del
informe de gestion presentado por la compafiia se observa que Nosotras lanz6 con
éxito (...) las Toallas Ultra Invisible con zona antiderrames de Ultima generacion®,
ha de tomarse el 01 de enero del afio 2012 como el dia uno en que comenzé a

correr el término.

La demanda fue presentada el 20 de abril de 2015 ante los Juzgados Civiles
del Circuito de Villavicencio®” y, en concreto, el Juzgado Tercero la rechazé por
carecer de competencia territorial y ordeno, Iéase bien, remitir el expediente a la
Oficina Judicial — Reparto de la ciudad de Medellin8, pero nétese que el libelo no
fue devuelto a la demandante, trasladandole la carga de radicarlo nuevamente, sino
que desde aquel dia toco la puerta de la Administracion de Justicia y, desde

entonces, el asunto no ha dejado de estar en manos de esta. Desde luego, y sin

64 Ley 23 de 1982 / Articulo 21 — Los derechos de autor corresponden durante su vida, y después de su fallecimiento
disfrutaran de ellos quienes legitimamente los hayan adquirido, por el término de ochenta afios

8 Cadigo Civil / Articulos 2512 y 2536

6 18DictamenPericial.pdf / Paginas 29 y 30
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miramientos a la radicacién que hubo luego en los Juzgados Civiles del Circuito de
Medellin, la demanda fue presentada el 20 de abril de 2015, apenas transcurridos
3 afios, 3 meses y 19 dias, de los 10 afios con los que contaba para ejercer su
derecho. De suyo que el medio exceptivo, en lo tocante con la reparaciéon
patrimonial, tampoco haya acaecido, y deba procederse con la condena anunciada

lineas arriba.

3.8. Conclusion.

En suma, por los motivos expuestos a lo largo de la providencia; es decir,
gue lo descrito por la demandante tiene componentes de orden técnico y no estético,
lo que lo descarta como un posible disefo industrial; la ausencia de oferta, y mucho
menos de aceptacion de un negocio juridico; pero también la determinacion de la
autoria como asunto intrinseco de la pretension, en el ejercicio del deber de
interpretacion de la demanda, aunado al deber de proteccion integra de los
derechos de propiedad intelectual concurrentes, asi como el caracter de obra
protegida por el derecho de autor de la solucién descrita por la demandante, y la
vulneracion que tuvo Productos Familia para con su derecho patrimonial de
autorizar o prohibir la transformacion de su obra, junto con la responsabilidad
objetiva que esta genera, conjuntamente con el principio de reparacién integral y la
fijacion analégica del quantum del dafio; y, por ultimo, por lo infructuoso de los
medios que tenian por objeto derrumbar la pretension; prospera el recurso

interpuesto por la parte apelante. Asi, se revocara la sentencia de primera instancia.

De conformidad con lo reglado en el numeral 4 del articulo 365 del Cddigo
General del Proceso, se condenara a la demandada en costas en ambas instancias.
El Magistrado sustanciador fijar4 agencias en derecho por la suma de $6.500.000,

correspondientes a cinco (5) SMLMV.

IV. DECISION

Con fundamento en lo expuesto, la Sala Cuarta de Decision Civil del
Tribunal Superior de Medellin, administrando justicia en hombre de la Republica

y por autoridad Constitucional y legal,

FALLA:
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PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 19 de septiembre de 2022, proferida
por el Juzgado Octavo Civil del Circuito de Medellin, por medio de la cual se negd

la prosperidad de las pretensiones.

SEGUNDO: En su lugar, DECLARAR responsable a la demandada de
infringir el derecho patrimonial de autor que reposa en cabeza de la demandante,

de acuerdo con lo esgrimido en la parte motiva.

TERCERO: CONDENAR a la demandada a pagar en favor de la
demandante la suma de 150 SMMLV, por concepto de indemnizacion

preestablecida, de acuerdo con lo esgrimido en la parte motiva.

CUARTO: DECLARAR no probadas las excepciones de mérito formuladas

por Productos Familia S.A.

QUINTO: CONDENAR en costas de ambas instancias a la parte
demandada, y en favor de la demandante. El Magistrado sustanciador FIJA como

agencias en derecho la suma de $6.500.000, correspondientes a cinco (5) SMLMV.

SEXTO: NOTIFIQUESE esta providencia a los sujetos procesales y
DEVUELVASE el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Proyecto discutido y aprobado en Sala de la fecha

Los Magistrados, (Firmados electrénicamente)

BENJAMIN DE J. YEPES PUERTA

JULIAN VALENCIA CASTANO

PIEDAD CECILIA VELEZ GAVIRIA

(Con salvamento de voto)
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