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1. SOBRE LAS DIFERENCIAS ENTRE TELESTO Y 1000YS RESPECTO A LA MARCA CHAPERONA.
1.1 Sobre el registro de la marca CHAPERONA en Colombia.
Consideraciones a favor de TELESTO
La existencia del registro de la marca CHAPERONA (nominativa), en cabeza de TELESTO, conlleva la
negacion del registro de la marca CHAPERONA (mixta) a nombre de 1000YS, por las siguientes razones: i)
aun cuando el analisis de confundibilidad de signos mixtos deba efectuarse teniendo en consideracién todos
los elementos integrantes del conjunto marcario, la fuerza distintiva del signo pretendido recae sobre el
elemento nominativo por ser éste el predominante?, ii) el contenido nominativo del signo solicitado reproduce,
en su totalidad, el Unico componente estructural de la marca ya protegida, lo que da lugar a semejanzas
fonéticas, conceptuales y visuales (Lizarazu, 2014, p. 85), desencadenando un riesgo de confusion en el
mercado colombiano que ha de ser evitado; iii) al comparar los productos amparados por los signos en
conflicto, para verificar si pudieran coexistir en el mercado, en consideracion al principio de especialidad, se
evidencia que los signos amparan los mismos productos (bebidas no alcohdlicas) pertenecientes a la clase 32
del nomenclador; iv) dado que se trata de signos que resultan confundibles, no pueden coexistir pacificamente
pues desencadenarian un riesgo de confusion o, al menos, de asociacion, afectando los intereses legitimos de
TELESTO -como titular anterior de un derecho exclusivo y excluyente- y de los consumidores, quienes, al
encontrar los signos en el mercado creeran que se trata del mismo producto o de productos ofrecidos por el
mismo empresario?. Por todo lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, SIC),
debera negar el registro de la marca CHAPERONA (mixta), solicitada por 1000YS, por encontrarse incursa en
la causal de irregistrabilidad de que trata el Art. 136.a) de D. 486/00.
Por otra parte, TELESTO tenia un interés legitimo para distribuir, de manera exclusiva y excluyente, la
gaseosa CHAPERONA en Colombia. Por eso decide registrar la marca como un acto de debida diligencia, en
procura de la legitima custodia de su actividad empresarial y de prevencion de conflictos, pues son hechos
probados el constante riesgo de que terceros se anticiparan al registro de la marca CHAPERONA en Colombia
-en la Comunidad Andina (en adelante, CAN) el derecho exclusivo y excluyente sobre la marca nace con el
registro, siendo este un sistema constitutivo o atributivo de derecho- lo que les legitimaria para ejercer el ius
prohibendi para oponerse al uso que TELESTO venia haciendo de la marca CHAPERONA. El no tener la
marca registrada ocasionaba constantes requerimientos aduaneros de la DIAN, durante la importacion de la
gaseosa CHAPERONA, dificultando la operacién de TELESTO.
Consideraciones a favor de 1000Y'S
1000YS le solicité a TELESTO la transferencia -cesion- de la marca CHAPERONA a su favor (con base en
Art. 161 de D. 486/00). La cesion pretendida por 1000YS supone un acuerdo de voluntades entre las partes
(Art. 5 del Dec. 729/12). De los hechos del caso se puede inferir que TELESTO no tenia ningun interés en

! Tribunal de Justicia de la Comunidad. Proceso 12-1P-2014. IP de los articulos 134 literales a), b) y g) y 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.
2 Tribunal de Justicia de la Comunidad. Proceso 30-1P-2012. IP del articulo 136 literal a) de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.



transferir la marca, lo que impide la celebracion de dicho acuerdo. Ante esta situacion, 1000Y'S cuenta con dos
alternativas juridicas -la accién de nulidad y la accion de cancelacion del registro- que podrd desplegar
simultanea y concomitantemente para salvaguardar la titularidad sobre la marca CHAPERONA. a) El Art. 172
de D. 486/00 le otorga legitimacién activa a 1000YS para iniciar una accion de nulidad en contra del acto
administrativo que concedio el registro de la marca CHAPERONA (nominativa) a favor de TELESTO, por
haberse concedido en contravencién de lo dispuesto en el art. 136 de D. 486/00 y por haberse efectuado de
mala fe, dando lugar a una nulidad relativa (Guerrero, 2016, p. 294), cuyos fundamentos son: i) EI Art. 136.d)
de D. 486/2000 dispone que no podran registrarse como marcas 10s signos que sean idénticos o se asemejen a
un signo distintivo de un tercero, que puedan originar un riesgo de confusion o de asociacion, cuando el
solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido en el Pais Miembro o en el extranjero, tal como es el caso de TELESTO quién era el
distribuidor exclusivo de 1000Y'S en Colombia; ii) A su vez, habra nulidad relativa por infringir el art. 136.h)
pues el INDECOPI peruano declar6 la notoriedad de la marca CHAPERONA (mixta), cuyo elemento
nominativo fue reproducido totalmente por TELESTO para dar lugar a su marca, de la que obtuvo el registro
cuya nulidad se ataca (Cortés Guerrero, 2009, p. 275); iii) la nulidad del registro también se fundamenta en lo
prescrito en el Art. 172 D. 486/00, en lo referido a la obtencion del mismo, de mala fe. Si bien el registro de la
marca CHAPERONA se realizd para obtener su proteccion en el mercado colombiano, es claro que la
actuacion de TELESTO fue de mala fe al incumplir el deber de informacién, omitiendo notificar a 1000YS,
titular legitimo de la marca, y al abstenerse de solicitarle las instrucciones pertinentes frente a la proteccion del
producto en territorio colombiano. Una vez declarada la nulidad del registro de la marca CHAPERONA a
nombre de TELESTO, 1000YS debera solicitar su proteccion en Colombia; iv) la accion de nulidad es
procedente toda vez que aln no ha transcurrido el plazo de prescripcidn, que es de cinco afios contados desde
la fecha de concesion del registro impugnado, es decir, a partir del 07/09/2012. El juez competente es el
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion 1. b) Concurrentemente, 1000YS debe
presentar la accion de cancelacion por notoriedad del registro de la marca CHAPERONA concedido a favor de
TELESTO, con fundamento en lo dispuesto en el Art. 235 de D. 486/00. La marca CHAPERONA (mixta) fue
declarada notoria en Perd, para el periodo comprendido entre el 03.03.2009 y el 06.09.2012. La marca
CHAPERONA, que reproduce el elemento nominativo sobre el cual recae la fuerza distintiva de un signo
notoriamente conocido en un pais miembro, fue solicitada por TELESTO el 07.09.2012, debiendo haberse
negado®. Si bien la notoriedad es un fendmeno temporal cuyos elementos fundamentales son “i) el uso
intensivo del producto o servicio, ii) un reconocimiento o reputacion y iii) un grupo de consumidores o sector
de mercado” (Guerrero, 2016, p. 183), su fuerza distintiva y reputacién no se diluye ipso facto, de un dia a
otro, sino con el transcurso del tiempo; por tanto, de la ventana temporal para la que se declara la notoriedad se

puede inferir que al dia siguiente la marca CHAPERONA aln sigue siendo notoria, sin perjuicio de la

3 Los elementos a tener en cuenta para cancelar una marca por notoriedad han sido expuestos por la SIC, en diferentes actos administrativos, entre otros,
SIC. Direccion de Signos Distintivos. Resolucion No. 61769 de 25.10.13.



posibilidad con que cuenta 1000YS para allegar las pruebas necesarias con el proposito de extender en el
tiempo la declaracion de notoriedad, cuya proteccion “se extiende més alla de la regla de la especialidad y
constituye una de las piedras angulares del actual Derecho de Marcas” (Ferndndez Novoa, Otero Lastres, &
Botana Agra, 2013, p. 677), lo que ha de efectuarse en el acto administrativo en el que la SIC decide sobre la
cancelacion.

2. SOBRE LA EXISTENCIA Y TERMINACION DEL CONTRATO ENTRE TELESTO Y 1000YS.
2.1 En cuanto a la determinacion de la relacion contractual entre TELESTO y 1000YS.
Posicion a favor de 1000YS.
1000YS y TELESTO celebraron un contrato de concesion. Incluso, podria admitirse que se trata de un contrato
de distribucion, pero nunca el querer de las partes fue el de celebrar un contrato de agencia comercial. Afirmar
gue se trata de un contrato de concesion tiene asidero al verificar la existencia de los elementos caracterizantes
del acuerdo de voluntades entre 1000YS y TELESTO, del querer de las partes y del comportamiento de estas
durante la vigencia del vinculo contractual. Arrubla explica que “(...) hay concesién mercantil cuando un
comerciante -concesionario- pone su empresa de distribucion- o de venta-, al servicio de otro comerciante
(...), llamado concedente, para asegurar exclusivamente, en un territorio determinado y bajo vigilancia
(direccién) del concedente, la distribucion de sus productos, de los que le ha sido concedido el monopolio de
reventa.” (2012, p. 356). Asi, se trataba de un contrato de concesion porque TELESTO no trasladaba a la
oOrbita patrimonial de 1000Y'S los efectos juridicos de su actuacion en el mercado colombiano; por el contrario,
las gaseosas CHAPERONA eran adquiridas por TELESTO para ser revendidas a sus propios clientes en
Colombia, a su nombre y por su cuenta, asumiendo el riesgo derivado de su actividad y obteniendo el beneficio
de las utilidades fruto de la reventa. Es pertinente tener en cuenta que en el mercado de gaseosas resulta comdn
acudir a la concesion comercial mas que a la distribucion stricto sensu, estando facultado el concedente para
ejercer un control sobre la actividad del concesionario, en diferentes aspectos del negocio, como por ejemplo
en materia publicitaria(Hocsman, Tupa, & Michelini, 2007). En el caso sub examine TELESTO actuaba a
nombre y por cuenta propia, TELESTO compraba gaseosas a 1000YS para luego revenderlas, debiendo -en
dicha reventa- sujetarse a las directrices formuladas por 1000YS para su comercializacion. Arrubla explica que
una de las obligaciones del concesionario es “respetar la presentacion comercial y publicitaria de las marcas y
los productos del concedente, asi como atender sus instrucciones para la presentacion y muestreo al publico”
(2012, p. 383), razon por la cual TELESTO debia cumplir con esta obligacion durante el plazo de vigencia del
contrato. En todo caso, el vinculo contractual entre 1000YS y TELESTO nunca podria entenderse como una
agencia mercantil, pues la Corte Suprema de Justicia (en adelante, CSJ) considerd que: “Quien distribuye
articulos que ha adquirido en propiedad, no obstante fueron fabricados por otro, al realizar su venta en una

determinada zona no ejecuta actividad de agente comercial, sino de simple vendedor o distribuidor de



productos propios™*S. En suma, son los elementos estructurales de la relacion juridica existente entre 1000YS
y TELESTO los que determinan la configuracion de un contrato de concesion, dentro de los que destacan i) la
actuacién a nombre y por cuenta propia del concesionario y ii) el seguimiento de directrices impartidas por el
concedente.

Posicion a favor de TELESTO

El contrato celebrado entre TELESTO y 1000YS es una agencia comercial, gobernada por el derecho
comercial -en particular, el Cédigo. de Comercio de Colombia (en adelante, C.Co)-, por las siguientes razones:
i) El contrato de agencia no requiere solemnidad alguna para su existencia. Aun cuando el Art. 1320 C.Co
establece que el contrato debe ser inscrito en el registro mercantil, esto no significa que se haya impuesto un
requisito de solemnidad sine qua non para la existencia del contrato, mas si de oponibilidad del negocio
juridico frente a terceros de buena fe exenta de culpa; ii) en el caso concreto, se trata de una agencia comercial
que no implico la representacion del agenciado, pues, para que asi ocurra, si debia cumplirse con la solemnidad
requerida, tal como lo indica el mencionado Art. 1320 C.Co. iii) En contraposicion al contrato atipico de
concesion que quiere hacer valer 1000YS, es del caso mencionar que una de las tareas que puede cumplir el
agente es la de distribucion, siendo el distribuidor quien “asume las consecuencias de la celebracion de los
negocios, siendo suyos los riesgos de los bienes objeto de distribucion, suya la cartera y suyos los beneficios
tales como las ventajas de los aumentos de los precios” (Holguin, 2008, p. 3). iv) para que se configure la
existencia de un contrato de agencia mercantil debe el agente encargarse de promocionar y explotar los
negocios del empresario de manera permanente en un determinado ramo y zona, lo cual supone continuidad y
excluye la realizacion de encargos esporadicos. TELESTO, desde el afio 2008 y hasta la terminacion unilateral
del contrato, asumio tales conductas, razon por la cual el contrato celebrado no puede ser otro que el de la
Agencia Mercantil. Ahora bien, en Colombia se admite la posibilidad de que, junto al contrato de distribucion
y/o suministro (y, por analogia, el de concesion), pueda coexistir la agencia comercial, bien porque asi lo
acordaron las partes o, de facto, cuando de la ejecucion del contrato de distribucion o de suministro se dibujan
los elementos esenciales del contrato de agencia®. En el caso sub examine TELESTO tenia el encargo de
1000YS de promover y explotar su negocio, cumplia una gestién en un determinado ramo (el de gaseosas) en
una zona geogréafica prefijada (el territorio colombiano), con independencia de 1000YS, pero con estabilidad
en el encargo. La anterior conclusién es reforzada por la labor de promocidn que realizaba TELESTO, siendo

este un elemento esencial del contrato de agencia mercantil.

4 La CSJ también explica que esta sentencia también expone que al ** (...) agente comercial en nada lo benefician o perjudican las alzas o bajas que
puedan sufrir los productos que promueve, como quiera que la propiedad de éstos en ninglin momento del proceso de mercadeo pasa a ser suya, sino
que del dominio del fabricante o empresario pasa al de la clientela sin que el agente tenga que adquirirlos. Por el contrario, cuando el distribuidor ha
adquirido para si los productos que promueve, resulta claro que un aumento en los precios de venta después de que sean suyos, lo benefician
directamente, de la misma manera que lo perjudica una baja en las mismas circunstancias”. CSJ, Sala de Casacion Civil y Agraria, Sentencia de
02.12.1980 (Cacharreria Mundial vs Jorge Ivan Merizalde y Gilberto Merizalde)

°En ese mismo sentido, Zuleta manifiesta que “(...) en presencia de una situacion en la que el pretendido agente adquiere bienes para revenderlos por
su cuenta y riesgo, el juez o tribunal arbitral debera descartar la existencia de una agencia comercial, a menos que se le demuestre que, no obstante la
compra en firme, existe un encargo, en su acepcion de mandato, y que los efectos econémicos de la actividad y los riesgos inherentes a la misma se
trasladen al empresario” (2004, p. 150).

6 Camara de Comercio de Cali, Centro de Conciliacion y Arbitramento, Laudo del 26.05.05. Colombina S.A v. Purina Pet Care de Colombia S.A. Esta
posicion ha sido esgrimida por el Tribunal Arbitral, con base en diferentes sentencias de la CSJ.



2.2. En cuanto a la normatividad aplicable para la ejecucion y terminacion del contrato.

El Art. 869 del C.Co indica que a los contratos celebrados en el exterior, que han de ser ejecutados en
Colombia, les es aplicable la ley nacional colombiana. Al respecto la Corte Constitucional de Colombia (en
adelante, CCC), en sentencia C-395 de 2002, expresd que “el principio de la aplicacion territorial de la ley
tiene un doble contenido: (...) negativo, segun el cual los hechos, actos, bienes y personas no localizados en un
territorio no estan sometidos a la ley de este territorio. Dicho principio es expresion de la soberania del
Estado con referencia al elemento territorial o espacial del mismo”

2.3 Sobre la terminacion del contrato y sus consecuencias.

Consideraciones a favor de 1000YS.

El contrato de concesion es un contrato atipico cuyo régimen de terminacion esta determinado por el acuerdo
de voluntades. Si las partes no han pactado nada al respecto, debera acudirse a otras normas comerciales, cuya
aplicacion estara determinada por el sistema de fuentes. EI Art. 870 C.Co establece una norma general de
resolucion o terminacién de contratos bilaterales por incumplimiento de una de las partes; sin embargo, dado
que la concesion es un contrato de colaboracion, con prestaciones periddicas 0 continuas, que supone
estabilidad en el tiempo, cuya celebracion “esta encamina hacia la obtencion de un propdsito
comun”’(Arrubla, 2013), resulta necesario aplicar analdgicamente el Art. 973 C.Co sobre terminacion del
contrato de suministro (y no el 870 C.Co antes mencionado, que, al ser una norma general no tiene en cuenta el
proposito colaborativo), que supone un ““(...) incumplimiento relevante, es decir, que lleve a albergar el
razonable temor de que el otro contratante no va a poder seguir cumpliendo o que se hayan ocasionado
perjuicios graves” (Arrubla, 2012, p. 387). Con base en lo anterior, 1000YS considera que esta debidamente
justificada la terminacién unilateral del contrato, dado el grave incumplimiento de las obligaciones
contractuales por parte de TELESTO, cuya vulneracion deviene de la decision unilateral de solicitar el registro
de la marca CHAPERONA, a su nombre propio, sin informar de tal hecho a 1000YS, para luego negarse a
transferir el dominio de la marca. En efecto, debe considerarse que el deber de informacion es una obligacion
natural de los contratos en los que se gestionan intereses ajenos, siendo necesario remitirnos, por analogia al
Art. 1268 C.Co; este deber es, ademas, una obligacién asociada a la labor de direccion y vigilancia de la
gestién adelantada por el concesionario, por parte del concedente. TELESTO, al desconocer y apartarse del
deber de informacion también se aparta de la debida lealtad que le es exigible para con el concedente, de lo
que, también, se puede inferir su mala fe, ain méas cuando el concedente es un empresario extranjero -y no uno
que acta en la misma plaza-, que desconoce el comportamiento particular y concreto del mercado en
Colombia, lo que demanda una mayor exigencia y sujecion al deber de informacion. Por todo lo anterior,
TELESTO falt6 al deber de informacion, a la debida lealtad negocial y a la buena fe, al obtener el registro de
la marca CHAPERONA, agravada por su posterior negacion a transferirla a favor de 1000YS, lo que configura
el supuesto del Art. 973 C.Co., ocasionandole un grave perjuicio por la pérdida de la marca en Colombia vy,

también, de la confianza legitima en TELESTO, necesaria para mantener el vinculo contractual en lo sucesivo.



Consideraciones a favor de TELESTO.

1000Y'S dio por terminado el contrato que habia celebrado con TELESTO, de manera unilateral, sin que
mediara justa causa alguna que asi lo justificara, mas cuando del comportamiento contractual de TELESTO no
puede inferirse incumplimiento alguno, por las siguientes razones: i) el haber solicitado el registro marcario
obedecid a un comportamiento amparado por la debida diligencia, motivado por la necesidad concurrencial de
proteger la reputacién que ha venido consolidando la marca CHAPERONA en el mercado en Colombia y el
esfuerzo empresarial para lograrlo, asi como también, por la necesidad de optimizar el proceso de importacién
de la mercaderia al territorio nacional, dado los constantes requerimientos efectuados por la DIAN durante
dicho tramite. ii) Si TELESTO no hubiera actuado con la diligencia que lo hizo, dentro del marco del contrato
de agencia comercial, los efectos negativos por la falta de registro marcario habrian impactado directamente
los intereses de 1000YS, mas cuando algunos terceros querian intentar el registro marcario que, de ser
aceptado por la SIC, les hubiera legitimado para oponerse al uso no autorizado de su marca por cualquier
tercero -incluyendo a TELESTO y a 1000YS-. iii) Dado que la agencia comercial nunca se inscribid en el
registro mercantil ni se concedieron poderes de representacion, las actuaciones de TELESTO frente a terceros
siempre fueron a nombre y por cuenta propia, por lo que no podia actuar de otra manera, dada la urgencia
manifiesta. iv) 1000YS nunca se interesé en obtener el registro de la marca CHAPERONA en Colombia, pues
durante la vigencia de la relacion contractual -alrededor de siete (7) afios-, no gestiono6 ni dio instrucciones a
TELESTO para que solicitara el registro ante la SIC. Por todo lo anterior, 1000YS termind sin justa causa el
contrato y esta obligado a pagar la cesantia y demas indemnizaciones legales.

2.3. Sobre el pago de la cesantia comercial.

Consideraciones a favor de 1000YS.

i) El pago de la cesantia comercial corresponde a una compensacién legal contenida en una norma especial de
la agencia mercantil (Art. 1324 C.Co); sin embargo, el contrato celebrado entre las partes es de concesién (no
de agencia) por lo que 1000YS no esta obligada al pago de la cesantia. 1000YS tampoco esta obligada al pago
de la indemnizacién contenida en el inciso segundo del Art. 1324 pues, aun cuando se admitiera que el
contrato celebrado era una agencia (que no lo es), la terminacion tuvo lugar por una justa causa devenida del
incumplimiento de TELESTO, tal como se expuso en el acapite anterior, lo que lo exonera del pago de la
indemnizacion pues su naturaleza es la de una sancién frente a la actuacion antijuridica de la otra parte
contratante. iii) A partir de la suscripcion del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados
Unidos, la cesantia comercial ha de ser considerada como un elemento sobre el que las partes pueden disponer,
apartandose del caracter esencial del que gozaba hasta ese momento’; si bien Colombia no ha realizado las

debidas modificaciones en la normatividad interna, el hecho de que a la terminacion de una operacion

" Al respecto, Salazar Lopera explica que “EE.UU. solicité a Colombia a través del TLC que lo dispuesto en el articulo 1324 relativo a la cesantia
comercial, no fuera considerado como un elemento de la esencia del contrato, es decir, que dejara de tomarse como una norma de orden publico de
proteccion, para pasar a ser una norma dispositiva. De esta manera, tendria aplicacioén cuando las partes expresamente hayan pactado la existencia de
la cesantia comercial”. (2014)



internacional de intercambio de bienes se pretenda cobrar la cesantia comercial, supone un incumplimiento de
las obligaciones internacionales de Colombia.
Consideraciones a favor de TELESTO.
El contrato existente entre las partes es una agencia mercantil al que resulta aplicable el derecho comercial de
Colombia, en el que se establece que, una vez terminado el contrato, el agente tiene derecho a recibir el pago
de la cesantia comercial contenida en el Art. 1324 C.Co. A su vez, dado que 1000Y'S procedié a la terminacién
del contrato de forma unilateral y sin justa causa, solicita el pago de la indemnizacién de perjuicios que resulte
equitativa, como retribucidn a sus esfuerzos para acreditar la marca CHAPERONA en el mercado colombiano,
pues es sobre estas consideraciones que debe la autoridad tasar dicha indemnizacion segln lo dispuesto en el
inciso segundo del Art. 1324 C.Co.

3. SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR DEL TIBURON USADO POR LA MARCA CHAPERONA.
Consideraciones a favor de 1000YS:
Ken Masters cre6 una obra artistica con la figura de un tiburén, en 1959, para ser utilizado en un cortometraje
que fue encargado por 1000YS para promaocionar las gaseosas CHAPERONA. Al respecto es pertinente
mencionar: i) Para ese momento, la Ley vigente en Alemania establecia un plazo de proteccién de 50 afios. No
obstante, Alemania ya hacia parte del Convenio de Berna para la Proteccion de Obras literarias (en adelante,
Berna) habiendo ratificado el Acta de Roma de 1928 (13.09.1993), con el que se incorpora la proteccion del
contenido moral del autor (Cavalli, 2006). Masters solicita la proteccion de su obra bajo el derecho de autor en
Colombia, estando vigente tanto la D.351/93 como la Ley 23/1982 (supeditada a los principios de
preeminencia y complemento indispensable del derecho comunitario) que establecen un plazo de proteccién de
80 afios sobre el contenido patrimonial y perpetuo sobre el contenido moral. Al preguntarnos por el plazo de
proteccién aplicable a la obra creada por Masters, teniendo en cuenta el momento y lugar de la creacién y
demas circunstancias, consideramos necesario acudir a la regla de cotejo de plazos consagrada en el articulo 7
de Berna. Es necesario tener en cuenta que Berna no funciona por reciprocidad sino en atencion a minimos
convencionales y al principio de trato nacional. En tal sentido, Colombia no estd obligada a ofrecer una
proteccién a la obra de Masters, segin sus propios plazos sino en consideracion a lo que recibirian los
nacionales colombianos en Alemania, que seria 50 anos, “dado que la convencion dispone que no pueda
exceder del plazo fijado en el pais de origen de la obra.” (Asi se desprende de aplicar la regla de cotejo de
plazos del Art. 7.8 de Berna, segun el cual la duracién no excederd del plazo fijado en el pais de origen de la
obra, por lo que la obra ya ha entrado al dominio publico. ii) en subsidio de lo anterior, 1000YS seria la titular
de los derechos patrimoniales, por tratarse de una creacion que tuvo lugar en el marco de una relacién laboral,
durante la vigencia del contrato de trabajo celebrado entre 1000YS y Masters. Las funciones de Masters eran
las de un representante legal, quien debe ejercer una gestion benéfica de la compafiia, procurando los intereses
particulares de 1000YS, al punto que podia determinar las funciones asignadas a cada empleado, incluso las

suyas propias. Por tanto, al existir una vinculacion entre el acto de creacion y las funciones desempefiadas,



1000YS considera que ha operado la cesion de que trata el Art. 28 Ley 1450/11. iii) La Ley 1520/12, que
Masters considera que le resulta aplicable, fue declarada inexequible por la CCC, Sentencia C-395 de 2012.
Consideraciones a favor de Ken Masters.
Ken Masters es el autor originario y exclusivo de la obra pues la creacion no puede ser considerada en el
ejercicio de sus funciones laborales, consistentes en ejercer la representacién legal. por tanto, debemos afirmar
que: i) Masters tiene derecho a reivindicar su condicién de autor en cualquier estado pues la proteccion
deviene del mero acto de la creacién. ii) Colombia es un pais contratante de Berna, por tal razén debe observar
lo dispuesto en el Art. 5.1 que establece la garantia de sus derechos a favor del titular, en la misma proporcion
que las leyes internas prevén para sus propios nacionales. El Art. 21 Ley 23/82 menciona gue los autores gozan
de una proteccion comprendida para el contenido patrimonial, por la vida de éste y 80 afios mas, a su vez, los
derechos morales son perpetuos, ademas “el derecho moral del autor es esencial, extrapatrimonial, inherente
y absoluto” (Lipszyc, 2006, p. 156). Por lo anterior, Masters ain goza de plena proteccién (patrimonial y
moral) de sus derechos, pudiendo hacerlos exigibles en Colombia. iii) En gracia de discusién, aun cuando se
admita la transferencia del contenido patrimonial por tratarse de una relacion laboral, Masters mantiene las
prerrogativas morales, en cuyo ejercicio podra reivindicar su paternidad y decidir como ha de divulgarse, por
quién y bajo qué condiciones. Asi lo menciona el Art. 6Bis Berna, en el que se indica que, independientemente
de los derechos patrimoniales y de la cesion de estos, el autor de la obra puede solicitar la paternidad y
reivindicacion de la misma, oponiéndose a cualquier atentado hacia la obra que cause perjuicios a su honor o
reputacion, tal como sucede con el uso de la ilustracion del tiburon por la empresa 1000YS para la marca
CHAPERONA. iv) teniendo en cuenta que la obra se creé en el afio 1959, la ley aplicable en Colombia es la
ley 86/46, la cual indica que “la enajenacion del derecho de autor debia constar en instrumento publico e
inscribirse en el Registro de Propiedad intelectual, so pena que el adquiriente no pudiera hacer valer su
derecho” (Rios, 2012, p. 236).v) Por Gltimo, ante la duda en la aplicacion de las normas al caso concreto,
Masters solicita la aplicacion del principio de in dubio pro auctore, en consideracion con el interés social del
derecho de autor, para lograr la proteccion efectiva de sus derechos, entendiendo que en caso de existir una
cesion de derechos patrimoniales esta se limito al territorio originario de la obra, es decir, Alemania.

4. SOBRE SI SE CONSTITUYEN O NO ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL
Consideraciones a favor de TELESTO.
1000Y'S esté incurriendo en actos de competencia desleal por las siguientes razones i) confusion (Art. 10 Ley
256/96): 1000YS esta aprovechando ilegitimamente derechos intelectuales de terceros, distinguiendo con la
marca CHAPERONA de la que es titular TELESTO; el acto administrativo de concesion goza de presuncion
de legalidad mientras que no haya decision judicial que indique otra cosa. Por lo anterior, 1000YS, al utilizar
los signos distintivos ajenos, esta causando confusion con las prestaciones de TELESTO (De la Cruz, 2014, p.
85) pues el consumidor ya conocia el producto ofrecido por TELESTO, haciéndole creer al consumidor que se

trata del mismo producto -confusion directa-o, al menos, que se trata del mismo origen empresarial -confusion



indirecta-, mas tratdndose de un producto en el que el consumidor no presta un especial interés (De la Cruz,
2014, p. 86). No es necesario demostrar que dicho comportamiento ya tuvo lugar en el mercado sino apenas
que existe el riesgo de configurarse. ii) engafio (Art. 11 Ley 256/96), pues 1000YS esté induciendo a error al
publico consumidor al hacerle creer que sus prestaciones comerciales gozan de las mismas caracteristicas de
los productos ofrecidos por TELESTO, atribuyéndole al mismo una caracteristica falsa, la cual induce a error
sobre la naturaleza del producto o al omitir informacion que, de ser conocida por el consumidor, hubieran
modificado su decisiébn de adquisicion (De la Cruz, 2014, p. 100). iii) descrédito: 1000YS esta
comercializando productos distinguidos con la marca CHAPERONA, a los que adiciona una estampilla en la
que se lee “La original importada de Europa”, con lo cual, se afecta la reputacion de TELESTO al transmitirle
al consumidor un mensaje que deja entrever que los productos amparados por la marca registrada no son
“originales” ni son “europeos”, mas cuando esta no es una prestacion utilizada en la publicidad de TELESTO.
iv) por las razones expuestas, TELESTO solicita a la SIC que, virtud del Art. 31 Ley 256 de 1996, decrete
medidas cautelares en contra de 1000YS ordenando la cesacion del acto de competencia desleal, teniendo en
cuenta la naturaleza del acto y su manifestacion en el mercado. v) TELESTO, en atencion a las
consideraciones anteriores, debe solicitar a la DIAN la adopcién de medidas en fronteras -segun lo dispuesto
en los Art. 250 a 256 D.486/00- para que se suspenda la operacién de importacién de las gaseosas
CHAPERONA, efectuado por 1000Y'S, por utilizar ilegitimamente la marca de su propiedad, infringiendo su
derecho exclusivo (Varela, 2015, p. 325).

Consideraciones a favor de 1000YS.

TELESTO ha incurrido en actos de competencia desleal en detrimento de 1000YS, por las siguientes razones:
i) Clausula general de competencia desleal (Art. 7 Ley 256/96) (en adelante, CGCD). TELESTO actu6 en
contravia de los legitimos intereses de 1000YS, siendo su comportamiento reprochable a la luz de lo dispuesto
en la CGCD, pues al registrar la marca de 1000YS y su posterior negativa a transferirla, se ha apartado del
deber de obrar de conformidad “con la manera corriente de las acciones de quienes obran honestamente en el
comercio™®, siendo este comportamiento contrario a la buena fe negocial, a los usos sociales y a las buenas
practicas comerciales (De la Cruz, 2014, p. 258) exigibles de quienes estan vinculados negocialmente. La
CGCD, maés que ser una mera clausula residual, es considerada como una norma auténoma cuyo propoésito es
salvaguardar las sanas costumbres comerciales, exigiendo un comportamiento honrado y ético en la forma de
hacer negocios®, comportamiento del cual TELESTO se ha apartado al aprovecharse de la confianza legitima
que 1000YS depdsito al hacerlo su concesionario en Colombia. ii) engafio (Art. 11 L.256/96), TELESTO ha
inducido a error a los consumidores, respecto al origen de fabricacion y calidad del producto, pues ha omitido
informar con suficiencia a los consumidores las modificacion en torno al origen y modo de fabricacion de las
gaseosas CHAPERONA, pues estas ya no se importan desde Alemania sino que se fabrican en Colombia; en

este caso “la verdadera afectacion del engafio es crear una imagen irreal o inexistente acerca de los productos

8 SIC, Sentencia 003 de 2006, por la cual se decide un proceso de competencia desleal. Tecnaire Ltda v. SYMAA y Cia. Ltda., y otro
9 SIC, Resolucién 25419 de 6 de agosto de 2012



en un mercado, ya que de ello depende parte de las variables de la fidelidad de la marca” (Velandia, 2011,
p.382), y “la omision de indicaciones verdaderas (...), debia venir a extremos tan relevantes que su
desconocimiento por el destinatario directo o indirecto de la informacién influye decididamente en su
comportamiento econémico como consecuencia de la distorsion de la realidad operada por la ausencia de la
indicacion/ informacion relevante” (De la Cruz, 2014, p. 110). iii) Aprovechamiento de la reputacién ajena
(Art. 15 L. 256/96): TELESTO ha usufructuado la reputacion consolidada por 1000YS, tanto en el mercado
comunitario andino -en donde es titular de marcas notorias- como en otras latitudes, al haberse apropiado de la
marca, habiéndola registrado sin mediar autorizacion expresa o tacita del concedente, abusando de la
vinculacion contractual con 1000YS, o que le permitié consolidar una ventaja en detrimento de 1000Y'S, mas
cuando, durante la vinculacion contractual TELESTO reconocia la titularidad de 1000YS frente a la marca
CHAPERONA. TELESTO, al encontrar que CHAPERONA no estaba registraba, se valio de su posicion para
obtener el registro, luego se neg6 a transferirla a 1000YS, lo que origind la ruptura del contrato, sin importarle
que conocia de la existencia de las marcas notorias CHAPERONA en el mundo y, en particular, en la CAN.

5. SOBRE LAS ACTUACIONES DE TELESTO Y 1000YS FRENTE A LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.
5.1 La presunta afectacion del consumidor medio ocasionada al ofertar productos distinguidos por los signos
distintivos de TELESTO, a los que se adhiere una etiqueta que menciona “La original Importada de Europa”
Consideraciones a favor de TELESTO.

Dado que al acto de concesion del registro marcario esta revestido de presuncion de legalidad, TELESTO es
titular de un monopolio exclusivo sobre la marca CHAPERONA, que le permite oponerse al uso ilegitimo por
cualquier tercero. Al utilizar 1000YS los signos distintivos de TELESTO, se le estaria suministrando
informacién falsa, inoportuna e insuficiente, susceptible de alterar la decision de adquisicion del consumidor a
partir de un engafio, yendo en contravia de lo dispuesto en el Art. 23 Ley 1480/11

Consideraciones a favor de 1000YS.

i) TELESTO act(a en contraria de los Art. 23 y 24 Ley 1480/11 pues, aun cuando es el titular de la marca
CHAPERONA, el consumidor medio conocia un producto que gozaba de unas caracteristicas particulares
(aleméan, importado, entre otras) que variaron a partir de la ruptura contrato con 1000YS y que no le fueron
informadas oportunamente por los canales de comunicaciéon adecuados, manteniendo motivaciones para
adquirir el producto que son falsas y que se alejan de la realidad. Si bien es cierto, el productor puede variar la
calidad de su producto, cuando esta variacion tiene lugar porque han mutado las caracteristicas y la naturaleza ,
apartandose de lo ya conocido por el consumidor, resulta obligatorio para el productor informar de tal
circunstancia de manera oportuna, suficiente, veraz y clara, lo que en este caso no ha ocurrido. ii) TELESTO,
al producir una bebida que incorpora al mercado amparada con la marca CHAPERONA, debe ser considerado
como acto contrario a los intereses del consumidor, pues, al no ser informado de que la gaseosa dejé de ser
importada para ser fabricada en Colombia, podria vulnerar el Art. 6 Ley 1480/11 referente a calidad e

idoneidad de los productos.
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