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RESUMEN

La presente resefia pretende sintetizar los conceptos mds importantes relacionados
con el requisito de la novedad de los disenos industriales, a partir de las inter-
pretaciones prejudiciales del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina que
constituyen la doctrina del acto aclarado, y a partir de la reciente jurisprudencia
del Consejo de Estado y del Tribunal Superior de Bogotd.

Para tales efectos, en un primer momento se precisard el concepto de la doctri-
na del acto aclarado y se abordard la nocién y el alcance de proteccién del disefio
industrial. Posteriormente, de modo ilustrativo, se expondrd el marco histérico y
normativo de los disefos industriales. A continuacidn, se expondrd el alcance del
concepto de novedad a la luz de la jurisprudencia reciente. Finalmente, se traerd a
colacién algunos extractos jurisprudenciales que condensan los temas tratados a
lo largo de la presente resefia.
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THE NOVELTY REQUIREMENT AS A CONDITION FOR THE PROTECTION
VIA INDUSTRIAL DESIGN UNDER DECISION 486 OF 2000: REVIEW
FROM THE DOCTRINE OF THE CLARIFIED ACT OF THE COURT
OF JUSTICE OF THE ANDEAN COMMUNITY, AND FROM RECENT
COLOMBIAN JURISPRUDENCE

ABSTRACT

This article aims to synthesize the most important concepts related to the novelty
requirement established by industrial design law. Preliminary interpretations of the
Andean Community Court of Justice which establish the doctrine of “the clarified
act” will be considered, following decisions from the Consejo de Estado and the
Tribunal Superior de Bogotd.

For such purposes, the definition of the clarified act will be discussed, similarly,
the scope of protection for industrial design will be studied under the light of
jurisprudence. In addition, the historical and regulatory framework of industrial
designs will be exposed.

Key words: Industrial Design; Novelty; Industrial Property; State of the Art; Subs-
tantial Differences; Secondary Differences.

INTRODUCCION
LA DOCTRINA (TEORfA) DEL ACTO ACLARADO

La doctrina del acto aclarado surge como una manifestacién de la aplicacién de los
principios del derecho procesal —en especial, el de economia procesal— dentro
del marco del mecanismo de interpretacion prejudicial de los organismos de inte-
gracién comunitaria.

La interpretacién prejudicial es un mecanismo procesal que busca la interpre-
tacién uniforme del derecho comunitario a través de la interaccién entre los jueces
nacionales y los jueces supranacionales.

En palabras de Bueno Martinez y Perotti, la finalidad del referido mecanismo
consiste en

conseguir y asegurar la interpretacién, y por ende también la aplicacién uniforme del

derecho comunitario en todos los paises miembros a través de la intervencion, en el

marco de un expediente nacional en el cual se aplique o controvierta la normativa
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andina, de una instancia judicial especializada en la hermenéutica del derecho comu-
nitario que se suma a la actividad del juez estatal'.

Para el caso de la Comunidad Andina, la regulacién de la interpretacién prejudi-
cial se encuentra a partir del articulo 32 del Tratado de Creacién del Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina.

Dicho tratado diferencia dos tipos de interpretaciones prejudiciales, las cuales
han sido nombradas doctrinalmente como interpretacién prejudicial facultativa e
interpretacion prejudicial obligatoria.

De conformidad con el articulo 33 del tratado en cita, la interpretacién preju-
dicial serd facultativa cuando dentro de un proceso deba aplicarse o se controvierta
alguna de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad
Andina y la sentencia del juez nacional sea susceptible de ser impugnada a través
de recursos ordinarios. Por otro lado, la interpretacién prejudicial serd obligatoria
cuando la sentencia del juez nacional no sea susceptible de ser impugnada a través
de los recursos ordinarios.

En ese orden de ideas, la doctrina del acto aclarado propone que un juez na-
cional pueda eximirse de solicitar interpretacién prejudicial® cuando

el Tribunal Supranacional haya sentado previamente jurisprudencia en un expediente
que guarda sustancial analogfa, de hecho y de derecho, con el asunto que tramita ante

la justicia nacional, solo y dnicamente en funcién de dicha circunstancia’.

No obstante, dicha excepcién no implica un ejercicio arbitrario de los poderes de
direccidn, ordenacién e instruccién de las autoridades judiciales, pues estd sometida
a unos criterios de razonabilidad®.

Tobén Franco sostiene que, bajo la referida doctrina,

un juez de dltima instancia no tiene la obligacién de plantear ante otro juez una cuestién
prejudicial cuando se presenta una de las siguientes situaciones: (i) cuando ha habido
otra cuestién prejudicial idéntica o similar; o (ii) cuando no haya duda razonable sobre

la interpretacién de la norma”™

1 Bueno Martinez, Patricio y Perotti, Alejandro Daniel. “La teorfa del acto aclarado.
;Resulta necesaria su aplicacién en el marco de la interpretacién prejudicial andina?”.
Dtkaion. Bogotd: afio 19, n.°© 14, 2009, pp. 135-152, p. 136.

2 Por sustraccién de materia, se puede concluir que la doctrina del acto aclarado tni-
camente es aplicable para los casos de interpretaciones prejudiciales obligatorias.

3 Bueno Martinez y Perotti, “La teorfa del acto aclarado”, op. ciz., p. 138.

4 Por medio del Acuerdo 06-2023-TJCA, el Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina aprobé la Guia para la aplicacién del criterio juridico interpretativo del acto aclarado
en las solicitudes de interpretacion prejudicial, a través de la cual se establecié la regla de
los cuatro pasos. Dicha regla hace las veces de un lineamiento de cardcter orientativo
(criterio de razonabilidad) que le permite al juez determinar si es necesario —o no—
solicitar una interpretacién prejudicial del TJCA dentro de un caso concreto.

5 Tobén Franco, Natalia. “La doctrina del acto claro y la interpretacién prejudicial en la Comu-
nidad Andina”. Vziversitas. Bogotd: Universidad Javeriana, vol. 54, n.c 109, pp. 461-482, p. 463.
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Pese a que en un principio hubo resistencia para la adopcién de la doctrina
del acto aclarado en el derecho comunitario andino, por medio de las sentencias
de interpretacién prejudicial emitidas en los procesos 145-1P-2022, 261-1P-0222,
350-1P-2022 y 391 -IP-2022, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en
adelante TJCA) indicé que aquella es plenamente compatible con lo establecido
en el Tratado de Creacién del Tribunal y sus estatutos. No obstante, precisé que
aquello no implica que se haya eliminado la obligacién del deber de solicitar la
interpretacién prejudicial, sino que “se ha flexibilizado esa obligacién para que, en
aplicacién del principio de economia procesal, no sea necesario formular reiterati-
vamente solicitudes de interpretacién de normas que ya han sido interpretadas™.

En sintesis, el acto aclarado constituye un criterio juridico interpretativo que
estd compuesto por los pronunciamientos del érgano de justicia supranacional,
que, bajo determinadas circunstancias (z. gz la regla de los cuatro pasos) hacen
innecesario surtir el trdmite de solicitud de interpretacién prejudicial.

NocION DE DISERO INDUSTRIAL Y ALCANCE DE PROTECCION

El disefio industrial es una herramienta fundamental para la competitividad.
En un entorno globalizado, donde los costos de manufactura son cada vez mds
bajos, el disefio es un factor clave para diferenciar los productos. En muchos
casos, el disefio es el que determina el éxito comercial de un producto, por lo
que su proteccidn es esencial para mantener en el tiempo la creaciéon de disefios
innovadores’. Un estudio realizado por Harry Rich demostré que las empresas
que mds invierten en disefio industrial obtienen mejores resultados econédmicos®.

Dicho esto, Un dibujo o modelo (diserio) industrial constituye el aspecto ornamental de
un articulo. El dibujo o modelo puede consistir en rasgos tridimensionales como la forma
0 la superficie de un articulo, o en rasgos bidimensionales, como motivos, lineas o colores’

[cursiva afiadida].

De conformidad con lo indicado en el articulo 113 de la Decisién 486 de 2000,
un disefio industrial consiste en

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “Guifa para la aplicacién del criterio
juridico interpretativo del acto aclarado en las solicitudes de interpretacién prejudicial”,
Acuerdo 06/2023. En: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Lima: ano XL, n.© 5241,
10 de julio de 2023, p. 5.

7 Comisién de las Comunidades Europeas. Libro verde sobre la proteccidn juridica del
diserio industrial. Bruselas: Comisién de las Comunidades Europeas, 1995.

8 Design Business Council. The Impact of Design on Stock Market Performance. Londres:
Design Business Council, 2004.

9 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. “Dibujos y modelos
industriales”. En: OMPI [en linea] [consulta: 20 de octubre de 2023].
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la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunién de lineas o
combinacién de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensio-

nal, linea, contorno, configuracién, textura o material, sin que se cambie el destino o

finalidad de dicho producto™.

De otro lado, el TJCA ha indicado que “el disefio industrial consiste en la inno-
vacién de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos” y, “en
ese sentido serdn los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan una
naturaleza juridica caracteristica al disefio industrial”'".

Por su parte, el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y
Modelos Industriales e Indicaciones Geogréficas de la OMPI ha establecido una
serie de caracteristicas comunes a la definicién de los disefios industriales, sobre la
base de distintos textos legales, a saber'?: i) la visibilidad; ii) la apariencia especial;
iii) recaer sobre aspectos no técnicos, y iv) la incorporacién en un articulo utilitario.

En lo que respecta al elemento de la visibilidad, se ha entendido que se trata
de aquel atributo que permite que el diseno industrial incorporado sea perceptible
visualmente.

La apariencia especial consiste en el resultado tangible de la opcién que toma
el disefiador entre los distintos medios y técnicas posibles. En palabras del referi-
do comité, dicha caracteristica “hace que un articulo parezca diferente y sea mds
atractivo para el consumidor o usuario potencial”'?.

En cuanto a que debe “recaer sobre aspectos no técnicos”, se refiere a aquella
caracteristica que parte del enfoque estético y arbitrario del disefio industrial* y
que indica que los disefios industriales recaen exclusivamente sobre la apariencia
estética de un producto y no sobre aquellos aspectos que estdn relacionados con
la funcién o utilidad del mismo.

Finalmente, la incorporacién en un articulo utilitario es aquella caracteristica
que indica que los disefios industriales “tienen por finalidad su incorporacién
en articulos utilitarios, es decir, en productos que tienen finalidades utiles y
funcionales” . Esta caracteristica permite diferenciar los disefios industriales de

10 Comunidad Andina de Naciones. Decisién 486 de 2000.

11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién prejudicial 62-IP-2020.
Presunta explotacién no autorizada de un disefio industrial. Quito: Tribunal de Justicia
de la Comunidad Andina, 15 de diciembre de 2020.

12 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI], Comité Permanente
sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geogréficas.
“Los disefios industriales y su relacién con las obras de artes aplicadas y las marcas tri-
dimensionales”. Documento preparado por la Secretarfa, novena sesién. Ginebra: OMPI,
11 a 15 de noviembre de 2002, p. 7.

13 Ibid., p. 8.

14 La proteccién sobre la base de aspectos no técnicos es necesaria para diferenciar
los disefios industriales de las patentes, que protegen las invenciones, que son soluciones
técnicas a problemas.

15 OMPI, Comité Permanente sobre Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Indus-
triales e Indicaciones Geogrdficas. “Los disefios industriales y su relacién con las obras
de artes aplicadas y las marcas tridimensionales”, op. cit., p. 8.
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las obras de arte. Las obras de arte son creaciones estéticas que pueden existir de
forma independiente de un producto. Los disefios industriales, por otro lado, estdn
destinados a ser incorporados en un producto.

En tratdndose de los disefios industriales, Otero Lastres ha indicado que

no es exagerado afirmar que estamos ante la figura mds compleja de todas las que
integran el Derecho Industrial. Porque se trata de un derecho que recae sobre una
creacién materializada en la forma de un producto que puede ser protegida también
por la Propiedad Intelectual, por otras modalidades de la Propiedad Industrial distintas
del propio disefio y por la Competencia Desleal'®.

En este punto, para la ficil referencia del lector, a continuacién nos permitimos
mostrar algunos ejemplos de disefios industriales registrados y que se encuentran

vigentes:

F1GURrA 1. DISERO INDUSTRIAL REGISTRADO, “BICICLETA”.

Expediente: NC2017/0011715, Colombia.

16 Otero Lastres, Jos¢é Manuel. “Concepto legal de disefio y requisitos de proteccién”.
Revista Galega de Administracién Piublica. Santiago de Compostela: Escola Galega de
Administracién Publica, vol. 1, n.° 36, abril de 2004, pp. 15-38.
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Figura 2. DISERO INDUSTRIAL REGISTRADO, ‘APARATO EJERCITADOR”

Expediente: NC2017/0011293, Colombia.

Ficura 3. DISERO INDUSTRIAL REGISTRADO, “SECADOR DE CABELLO .

Expediente: NC2020/0000290, Colombia.

F1GURA 4. DISERO INDUSTRIAL REGISTRADO, “CONTENEDOR”.

Expediente: NC2020/0000460, Colombia.
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FiGura 5. DISERO INDUSTRIAL REGISTRADO, ‘AUTOMOVIL”

Expediente: NC2020/0001059, Colombia.

Figura 6. DISERO INDUSTRIAL REGISTRADO, ‘AURICULAR’

Expediente: NC2020/0002652, Colombia.

De tal suerte, como se precisé hasta acd, la proteccién de un disefio industrial recae
sobre la apariencia estética de un producto y le otorga a su titular el derecho a
autorizar o prohibir que terceras personas fabriquen y/o comercialicen productos
que incorporen o reproduzcan dicho disefio industrial.

El alcance de dicha proteccidn se encuentra consagrado en el articulo 129 de
la Decisién 486, asi:

El registro de un disefio industrial conferird a su titular el derecho a excluir a terceros
de la explotacién del correspondiente disefio. En tal virtud, el titular del registro tendrd
derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe,
ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen
o reproduzcan el disefio industrial.

El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice

un producto cuyo disefio sélo presente diferencias secundarias con respecto al disefio
protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.
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Como se puede observar a partir del articulo en cita, los verbos rectores que
delimitan la proteccién de los disefios industriales son incorporar y reproducir.
Ambos conceptos han sido tratados por la jurisprudencia y en la actualidad existe
un consenso generalizado —con algunos matices— respecto de su significado.

Asi pues, de conformidad con lo indicado en la interpretacién prejudicial 392
IP- 2017, por reproducir debe entenderse como la copia o imitacién del disefio
en su totalidad, mientras que por ncorporar debe entenderse la utilizacién de una
parte del disefio industrial protegido, agregando partes propias’.

I. MARCO HISTORICO Y NORMATIVO DE LOS DISENOS INDUSTRIALES

Histéricamente, las herramientas de proteccién ofrecidas por la propiedad inte-
lectual han surgido como respuesta a la necesidad especifica de los creadores para
proteger sus desarrollos de terceros que deseen reproducirlos o comercializarlos
sin autorizacion.

En ese sentido, el registro de disefios industriales emerge como un procedi-
miento que permite a sus titulares proteger la apariencia externa de sus productos
a través del otorgamiento de derechos de exclusividad sobre estos.

Como primer antecedente, se destaca que hacia el siglo XVIII varios paises
comenzaron a promulgar leyes para proteger los disefios de productos manufac-
turados, siendo Francia uno de los pioneros en 179118,

La Ley de Patentes de Diseio estadounidense de 1842 fue un hito en la pro-
teccién de los disefios industriales. Esta ley establecié los requisitos de novedad y
no evidencia para la concesién de patentes de disefio, en lugar del mero depésito
que se exigfa anteriormente'’.

En el afio de 1883, se promulgé el Convenio de Parfs para la Proteccién de
la Propiedad Industrial. Dicho convenio fue el primer acuerdo internacional en
establecer un sistema para el registro de disefios industriales®.

Posteriormente, en 1925, el Convenio de Paris fue complementado por el Arre-
glo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales®'.
Este arreglo nacié como respuesta a la necesidad de contar con un mecanismo

17 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién prejudicial 392-IP-
2017. En: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Lima: afio XXXV, n.c 3472, 5 de
diciembre de 2018, pp. 28-37.

18 Peral Cerdd, David. Novedad y cardcter singular como requisitos de proteccidn del
diserio. Especial referencia a la doctrina administrativa de la OAMI [tesis]. Valencia: Uni-
versitat de Valéncia, 2015, p. 21.

19 Quinn, Gene. “Legislative History Reports of U.S. Design Patents Act and it
Amendments - A Brief History of Design Patents” [en linea]. IP Mall, University of
New Hampshire,11 de enero de 2014.

20 Peral Cerdd, Novedad y cardcter singular como requisitos de proteccidn del disenio,
op. cit., p. 26.

21 Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual [OMPI]. “Resefia del Arreglo
de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (1925)”.
En: OMUPI [en linea] [consulta: 18 de octubre de 2023].
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sencillo y econémico. Gracias a aquel Arreglo, los titulares de los dibujos o modelos
de una parte adherente pueden proteger sus dibujos 0 modelos, incurriendo en un
minimo de formalidades y gastos™.

Finalmente, en 1968 se adopté el Arreglo de Locarno, el cual establece una
clasificacién internacional para los dibujos y modelos industriales. La referida
Clasificacién comprende, entre otras cosas: 7) una lista de clases y de las subclases;
ii) una lista alfabética de los productos que pueden ser objeto de dibujos y modelos
con indicacion de las clases y subclases en las que estdn ordenados, y iii) algunas notas
explicativas.

Para el caso de Colombia, el Cédigo de Comercio (Decreto 410 de 1971)
trafa una seccién dedicada exclusivamente a los dibujos y modelos industriales. El
articulo 572 del referido cddigo trajo una definicién primigenia de los dibujos y
modelos industriales®.

Actualmente, las normas que regulan la proteccién conferida por medio de los
disefios industriales para toda la Comunidad Andina se encuentran consagradas
en los articulos 113 y subsiguientes de la Decisién 486 de 2000.

II. NOVEDAD COMO REQUISITO PARA LA PROTECCION
DE LOS DISENOS INDUSTRIALES

La novedad® es el requisito fundamental que se debe cumplir para lograr el registro
de un disefio industrial®.

22 En particular, los titulares de dibujos o modelos ya no necesitan presentar una
solicitud nacional independiente en cada una de las Partes Contratantes en las que ne-
cesitan proteccién y evitan asf{ las complicaciones inherentes a los trdmites que pueden
ser distintos de un Estado a otro. De ese modo, no tienen que presentar documentos en
varios idiomas ni estar al tanto de los plazos de renovacién de toda una serie de registros
nacionales, cuyas fechas varfan de un Estado a otro. Ademds, se evita la necesidad de
pagar tasas en distintas divisas. En virtud del Arreglo de La Haya, se obtiene el mismo
resultado presentando una tnica solicitud de registro internacional, en un tnico idioma,
acompafada del pago de una Unica serie de tasas, en una dnica divisa y ante una dnica
Oficina (la Oficina Internacional).

Ademds, al contar con un dnico registro internacional con efecto en varias Partes
Contratantes, se facilita considerablemente la gestién posterior de la proteccién obtenida.
Por ejemplo, se puede inscribir en el Registro Internacional un cambio en la titularidad
o en el nombre o direccién del titular, cambio que surtird efecto en todas las Partes
Contratantes designadas mediante un simple trdmite.

23 El referido articulo indicaba lo siguiente: “Se entiende por dibujo industrial toda
combinacién de figuras, lineas o colores que se incorporen a un producto industrial para
aumentar su atractivo, sin cambiar su destino ni acrecentar su utilidad. Se entiende por
modelo industrial toda forma pldstica que sirva de tipo para fabricacién de un producto
industrial en cuanto no implique efectos técnicos”.

24 La novedad es un requisito esencial para el registro de un disefio industrial, ya
que permite garantizar que los disefios registrados son originales, permitiendo que los
disefiadores obtengan una recompensa justa por su creatividad e inversién.

25 El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Sentencia 182-IP de 2022,
indica que el referido requisito constituye una cualidad intrinseca y esencial para la
proteccién del disefio industrial.

46 REVISTA LA PROPIEDAD INMATERIAL N.° 37 - ENERO-JUNIO DE 2024 - PP. }7—()4



EL REQUISITO DE NOVEDAD COMO CONDICION PARA LA PROTECCION
vfA DISERO INDUSTRIAL BAJO LA DECISION 486 DE 2000

Segun lo establecido en el articulo 115, de la Decisién 486 de 2000: “Serdn
registrables disefios industriales que sean nuevos”.

Doctrinalmente se ha entendido que la novedad hace referencia “a la ausen-
cia de divulgacién relevante o desconocimiento del disefio antes de haber sido
depositado™.

En palabras de Peral Cerd4, serd nuevo el disefio “que por ausencia de divulga-
cién relevante o desconocimiento del mercado (sectores interesados) se diferencia
suficientemente en cuanto a su apariencia externa, del estado de formas previo™.

La jurisprudencia del TJCA, como la del Consejo de Estado, ha establecido
que la nocién de novedad comprende dos acepciones cuyo alcance debe ser eva-
luado por el operador juridico a efectos de precisar si los disefios industriales son
susceptibles de ser protegidos por derechos de propiedad intelectual.

Dichas acepciones consisten en los conceptos de Novedad objetiva y Novedad
subjetiva, los cuales se desprenden, respectivamente, de los incisos segundo y tercero
del citado articulo 115.

Los referidos incisos indican lo siguiente:

Un disefio industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de
prioridad vdlidamente invocada, se hubiere hecho accesible al publico, en cualquier
lugar o momento, mediante su descripcidn, utilizacién, comercializacién o por cual-

quier otro medio.

Un disefio industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secunda-
rias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos
distintos a dichas realizaciones.

A. RESPECTO DEL CONCEPTO DE NOVEDAD OBJETIVA

De conformidad con lo indicado por la Seccién Primera del Consejo de Estado,
la novedad objetiva es aquel atributo que se predica “de todo aquello que no ha
sido accesible al publico™*.

Por su parte, el TJCA, refiriéndose a la novedad objetiva, ha dicho que:

un disefio industrial serd nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad
invocada no se hubiera hecho accesible al publico, en cualquier tiempo y lugar, ya

sea mediante su descripcidn utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio®.

26 Ortufio Baeza, Marfa Teresa. “El requisito de la novedad”. En: Garcifa Vidal, Angel
(coord.). El diserio comunitario: estudios sobre el reglamento (CE) nidm. 6/2002. Madrid:
Thomson Reuters Aranzadi, 2012, pp. 65-210, pp. 80-82.

27 Peral Cerdd, Novedad y cardcter singular como requisitos de proteccidn del disenio,
op. cit., p. 24.

28 Consejo de Estado, Seccién Primera. Sentencia del 4 de agosto de 2023, n.°
11001032400020110033400. Bogotd: Consejo de Estado, 2023.

29 Tribunal de Justicia de la Comunidada Andina. Interpretacién prejudicial 208-IP-2015.
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El TJCA ha acogido los siguientes criterios doctrinales para determinar la
novedad de un disefo industrial:

(1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
(2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

(3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado
momento®

Para el primer (1) criterio, el Tribunal ha interpretado que la novedad es lo que
no se encuentra anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial. Para el
segundo (2) criterio, el Tribunal ha determinado que solo se puede tomar como
nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del disefio industrial.
Finalmente, para el tercer (3) criterio, el Tribunal ha establecido que un disefio
industrial se considerard nuevo si en el momento de la presentacién de la solicitud
no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la
novedad, es decir, un circulo especializado en la materia’®'.

En otras palabras, bajo los términos descritos anteriormente, un disefio indus-
trial nuevo, o novedoso, es aquel que no se encuentra comprendido en el estado
del arte, es decir, que no haya sido accesible al ptblico por cualquier descripcién
oral o escrita, o utilizacién, comercializacién o por cualquier otro medio, antes
de la fecha de presentacién de la solicitud de registro del disefio industrial o de la
prioridad reivindicada.

En tratdndose del referido concepto, ambas corporaciones coinciden en que
se trata de un concepto asimilable a la novedad que se analiza en los trdmites de
solicitud de patentes de invencién y/o de los modelos de utilidad. De tal suerte,
a efectos de precisar el alcance del concepto de novedad objetiva, serd necesario
partir del concepto del estado de la técnica o estado del arte.

El alcance de estado de la técnica se encuentra definido en el inciso segundo
del articulo 16 de la Decisién 486, asi:

El estado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcién escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes
de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida.

M. P. Cecilia Luia Ayllén Quinteros. Quito: Tribunal de Justicia de la Comunidad An-
dina, 7 de diciembre de 2015.

30 Otero Lastres, José Manuel. “Reflexiones sobre el concepto de novedad en materia
de modelos industriales”. Actas de Derecho Industrial y Derechos de Autor. Vigo: Univer-
sidad de Vigo, tomo 5, 1978, pp. 371-384.

31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién prejudicial 122-1P-
2012. Disefio industrial: “Mdscara facial lactante”. Quito: Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina, 10 de octubre de 2012.
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Diaz Vera y Rengifo Garcia consideran que el estado del arte es el conjunto de
conocimientos técnicos cientificos referidos a una materia o ciencia en particular
al que puede acceder el publico, entendiendo por p#blico, no el comin de la
poblacién, sino personas dotadas de aquellos conocimientos que les permitan
comprender la invencién®.

Por su parte, Botana Agra afirma que “el estado de la técnica es concebido como
una categorfa global y de conjunto, pues en su constitucién entra ‘todo’ (principios
cientificos, invenciones, reglas précticas, métodos, conocimientos, etc.) y ‘nada’ se
excluye del mismo™®.

Salas Pasuy sostiene que “el estado del arte estd determinado en funcién del
criterio de accesibilidad, lo que refuerza el cardcter absoluto de la novedad™*. Lo
dicho bajo el entendido de que, en los términos de la normatividad andina, serd
nuevo aquel disefio industrial que no haya sido accesible al publico.

Asi las cosas, precisan Dfaz Vera y Rengifo Garcfa:

Para que el estado del arte o la informacién que lo conforma se tenga como accesible al
publico basta con que las personas interesadas puedan acceder a la idea que se materializa

en la invencidn, no que el pablico en general la conozca y comprenda es su integridad™®.

Por lo tanto, el concepto de publico se orienta a una poblacién interesada en la
materia, no a un publico general.

De acuerdo con la Oficina Europea de Patentes (EPO), se considerard que un
documento fue accesible al publico (en especial con relacién a las publicaciones
de Internet) s, antes de la fecha de prioridad o de la fecha de presentacién de la
patente un documento estd almacenado en la Red Inaldmbrica Mundial (World
Wide Web) y es accesible a través de una URL especifica. En donde, dicho docu-
mento, en primera medida, pudo ser encontrado con la ayuda de un buscador
publico o empleando una o mds palabras clave, todas relacionadas con la esencia
del contenido de ese documento y, en segunda medida, permanecié disponible en
la URL por un periodo de tiempo lo suficientemente amplio para que un miembro
del publico, por ejemplo, alguien que no estuviese obligado a conservar en secreto
el documento, tuviese acceso directo y sin ambigiiedades al mismo®.

32 Diaz Vera, Lina Marfa y Rengifo Garcfa, Ernesto. “Novedad”. En: Rengifo Carda,
Ernesto (dir.). Derecho de patentes. Bogotd: Universidad Externado de Colombia, 2016,
p- 153.

33 Ferndndez-Novoa Rodriguez, Carlos; Otero Lastres, José Manuel y Botana Agra,
Manuel José. Manual de la propiedad industrial, 2* ed. Madrid: Marcial Pons, 2013, p. 120.

34 Salas Pasuy, Brenda. La moda y la propiedad intelecrual: una mirada desde la perspectiva
de los diserios industriales en Colombia, Francia y la Unién Europea. Bogotd: Universidad
Externado de Colombia, 2019, p. 48.

35 Diaz Vera y Rengifo Garcfa, “Novedad”, op. ciz., p. 155.

36 European Patent Office [EPO]. Case T 1553/06. Munich: Boards of Appeal of the
European Patent Office [EPO], 12 de marzo de 2012.
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B. RESPECTO DEL CONCEPTO DE INOVEDAD SUBJETIVA

La novedad subjetiva se establece a partir de las diferencias sustanciales’” de un disefio
industrial. Aqui, el andlisis de la novedad debe hacerse a partir de una comparacién
del disefio industrial cuya proteccién se pretende y otros disefios existentes. Al
respecto, el TJCA, ha establecido lo siguiente:

Para establecer si un disefio industrial posee novedad, deberd compararse la impresién
en conjunto del disefio solicitado con otros que se encuentren en el estado de la técnica,
y en dicha comparacién se considerard que no es nuevo no solo un disefio industrial
idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro, o que difiera de otro solo en

caracteristicas secundarias’®.

En este punto, es importante indicar que no existe una definicién legal de diferencias
sustanciales y/o diferencias secundarias. Sin embargo, para precisar su alcance, el
TJCA ha fijado un criterio valorativo el cual ilustra en el siguiente sentido:

Dado que la finalidad del disefio industrial es brindar una apariencia atractiva al pro-
ducto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos disefios
es determinado por la eleccién del consumidor medio. Si para un consumidor medio,
es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparacidn, las diferencias
serdn irrelevantes (caso en el cual habrd infraccién); sin embargo, si prefiere uno de
los dos productos por ser mds atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas
relevantes, y por lo tanto se entenderd que las diferencias entre ambos son sustanciales
(caso en el cual no habrd infraccién) [Interpretacién judicial 62-1P-2020 del TJCA].

El concepto de consumidor medio de disenos industriales tampoco ha sido definido
—ni en la Decisién 486, ni en la jurisprudencia TJCA—. No obstante, el Consejo
de Estado ha manifestado que

el equivalente mds cercano corresponde al consumidor medio en asuntos de signos
distintivos, toda vez que el disefio industrial cumple una finalidad similar, en el en-
tendido que el disefio industrial ademds de ser novedoso deber ser distintivo. En este
caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrinseca o extrinseca del
disefio industrial para diferenciarse de otros disefios industriales o signos distintivos
en el mercado. En consecuencia, el consumidor medio relevante para el estudio

de la novedad subjetiva de un disefio industrial es el consumidor comun y corriente

37 Las diferencias sustanciales se concretan en el valor agregado a un producto por el
disefio industrial incorporado, expresado en su apariencia estética.

38 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién prejudicial 565-IP-
2019. Quito: Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 28 de julio de 2022.
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de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una
capacidad de percepcidn corrientes®.

Salas Pasuy resalta la relevancia de estas reglas en el campo de los disefios industriales,
ya que tanto la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia como la del Consejo
de Estado enfatizan la aplicacién de las normativas de marcas tridimensionales para
determinar la novedad de los disefios industriales™.

El Tribunal Andino de Justicia ha reiterado la necesidad de considerar las dife-
rencias sustanciales en funcién de la impresién general que se genere en el circulo
de interés del publico consumidor*'. En donde dicho circulo de interés del publico
representa al “consumidor medio™.

En palabras de Salas Pasuy,

El propésito del disefiador radica en hacer que las obras ornamentales o de cardcter
estético resulten atractivas para el consumidor. Por lo tanto, resulta esencial definir
el elemento caprichoso aportado por el disefiador con el fin de evaluar la posibilidad
de proteccidn legal. Esto implica el andlisis minucioso de los componentes estéticos
y técnicos que constituyen una creacién particular, con la finalidad de identificar
dicho aporte caprichoso realizado por el disefiador. [...] la apariencia de un producto
adquiere una importancia mdxima en el 4dmbito de los disefios industriales, mientras

que su funcionalidad no se considerard un factor relevante®.
III. CASOS DE ESTUDIO — DOCTRINA ADMINISTRATIVA Y JURISPRUDENCIA

A continuacidn, para la ilustracién del lector, se ponen de presente algunos casos
colombianos en los que se tratan los conceptos analizados previamente, en espe-
cial, el concepto de Novedad. Los siguientes casos, de alguna manera, constituyen
un insumo fundamental, en la medida que dan un enfoque general respecto del
tratamiento del concepto de novedad en sede administrativa como en sede judicial.

En ese orden de ideas, en un primer momento se expondrdn las consideraciones
esbozadas por la Direccién de Nuevas Creaciones, dentro de dos de trdmites admi-
nistrativos de registro. Posteriormente, se expondrdn dos sentencias de la Seccién
Primera del Consejo de Estado, dentro de procesos de nulidad de resoluciones de
registro. Finalmente, se tratard una sentencia proferida por el Tribunal Superior
de Bogotd, dentro de un proceso por infraccién a derechos de propiedad industrial.

39 Consejo de Estado, Seccién Primera. Sentencia del 4 de agosto de 2023, op. cir.

40 Salas Pasuy, La moda y la propiedad intelectual, op. cit., 2019.

41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién prejudicial 99-1P-2015.
Citada por: Salas Pasuy, La moda y la propiedad intelectual, op. cit.

42 Consejo de Estado. Sentencia del 7 de febrero de 2013, Radicado n.°
11001032400020070028700. Citada por: Salas Pasuy, La moda y la propiedad intelec-
tual, op. cir.

43 Salas Pasuy, La moda y la propiedad intelectual, op. cit., 2019.
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A. RESOLUCION N.° §4476 DEL II DE SEPTIEMBRE DE 2023. SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO, “POR LA CUAL SE DENIEGA EL REGISTRO DE UN
DISENO INDUSTRIAL”, “HERRAJE DE RETENCION HELICOIDAL”, EXPEDIENTE:
NC2022/0013122

Contexto

En septiembre de 2022 la compaififa Teleredes. Punto rojo S.A.S. solicité el
registro de disefio industrial “Herraje de retencién helicoidal”. Una vez publicada
la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial n.© 974, la compaiifa SISCOAX
S.A.S. presentd oposicién argumentando:

— La falta de novedad del disefio solicitado.

— La condicién de irregistrabilidad del disefio, ya que su apariencia estaba
dictada dnicamente por consideraciones de orden técnico.

Discusion

Respecto a la novedad, la SIC siguié los lineamientos de la jurisprudencia
andina para emitir una Resolucién en donde dicha jurisprudencia hace especial
énfasis en aclarar que las diferencias que deben poseer los disefios industriales entre
s deben ser sustanciales y no meramente secundarias, es decir, aquellas que desde
la posicién del consumidor medio permita determinar una preferencia entre uno
u otro producto a partir de la apariencia estética que otorga el disefio industrial
cuyo registro se pretende.

De esta manera, la novedad de un disefio industrial no solamente serd de-
terminada por la novedad del mismo, en el sentido de que la forma y apariencia
objeto de proteccién no haya sido accesible al publico por descripciones, usos,
comercializacién u otro medio, sino también porque no deberd corresponderse
con formas usuales de los productos sobre los cuales serd aplicado y de igual forma
no deberd ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados.

En otras palabras, la novedad de un disefio industrial deberd ir acompanada de
la distintividad de o fuerza diferenciadora, entendida como “la capacidad intrinseca
u extrinseca del disefio industrial para diferenciarse de otros disefios industriales o
signos distintivos del mercado”.

Por tal motivo, deberd compararse los disefios industriales partiendo de los
elementos que dotan distintividad caso por caso (como las formas del disefio, re-
lieves y forma caracteristica del producto) con el fin de establecer si el disefio que
se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente a las anterioridades
advertidas con ocasién de la oposicién o con fundamento del examen de novedad
adelantado por parte de la Oficina Nacional Competente. Lo anterior, en la medida
en que resulta necesario evitar el riesgo de confusion en el pablico consumidor.

Asi las cosas, con el fin de ilustrar el caso concreto, a continuacién nos per-
mitimos aportar la vista en isométrico del disefio solicitado, frente a una de las
anterioridades analizadas por la SIC.
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TaBLA 1. RESOLUCION N.© 54476

SOLICITUD NC2022/0013122 ANTERIORIDAD
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Conclusién
Tras un andlisis exhaustivo, la SIC concluyé:

Es necesario aclarar que el presente disefio se encuentra incurso en la causal de irregis-
trabilidad establecida en el literal b) articulo 116 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina debido a que sus caracteristicas obedecen exclusivamente a criterios técnicos,
ya que, las caracteristicas y partes del mismo se encuentran determinadas Gnicamente
por su funcién y, por esta razon, el disefio no podrd ser aceptado.

De igual forma, la SIC indicé: se encuentra que, en el presente caso, el objeto de
la solicitud “Herraje de retencién helicoidal”, también carece manifiestamente de
novedad al tenor de lo dispuesto en los articulos 115 y 124 de la Decisién 486
de la Comunidad Andina, debido a que consultadas las fuentes de informacién
con que se cuenta, se encontraron anterioridades que afectaban dicho requisito®.

De esta manera, de conformidad con los argumentos expuestos en el documento
de oposicidn, la solicitud de registro fue negada.

B. RESOLUCION N.° 77398 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 202I. SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y COMERCIO, “POR LA CUAL SE DENIEGA EL REGISTRO DE UN
DISENO INDUSTRIAL”, “ADOQUIN”, EXPEDIENTE: NC2020/000602.

Contexto
En mayo de 2020, la compaiifa Inversiones Adoquin-ar S.A.S solicitd el registro de
disefio industrial “Adoquin”. Una vez publicada la solicitud en la Gacera de la Propie-
dad Industrial n.° 893, la compania Indural S. A. presentd oposicién argumentando:
— La falta de novedad del disefio solicitado.

44 Superintendencia de Industria y Comercio [SIC]. Resolucién n.° 54476. Bogotd:
SIC, 11 de septiembre de 2023.
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Discusion
Respecto a la novedad, la SIC contempl los tres criterios doctrinales unificados
en la jurisprudencia:

(1) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento;
(2) Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

(3) Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado

momento.

Para el primer (1) criterio, el Tribunal interpreté que la novedad es lo que no se
encuentra anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial. Para el segundo
(2) criterio, el Tribunal determind que sélo se puede tomar como nuevo lo que no
se encuentra en el conocimiento del creador del disefio industrial. Finalmente, para
el tercer (3) criterio, el Tribunal establecié que un disefio industrial se considerard
nuevo si en el momento de la presentacién de la solicitud no es conocido por las
personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad, es decir, un
circulo especializado en la materia®.

Adicionalmente, para este caso la SIC tuvo en cuenta las consideraciones del
articulo 124 de la Decisién 486, el cual faculta a la Oficina Nacional Competen-
te de realizar un examen de oficio, en caso de que el disefio industrial objeto de
registro carezca manifiestamente de novedad para proceder a denegar la solicitud.

Nuevamente, con el fin de ilustrar el caso concreto, a continuacién nos per-
mitimos aportar la vista en isométrico del disefio solicitado, frente a una de las
anterioridades analizadas por la SIC.

TaBLA 2. RESOLUCION N.° 77398

SOLICITUD NC2020/0006029 ANTERIORIDAD

45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacién prejudicial 122-1P-
2012, op. cit.
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Conclusion
De esta manera, finalmente, la SIC concluyé:

Una vez examinado el disefio industrial solicitado se establecié que no cuenta con
caracteristicas de forma que lo diferencien sustancialmente de lo existente, [...], al
cotejar las formas, estas presentan los mismos detalles geométricos de disefio, como
ya se describid, sin que haya un aporte sustancial en sus lineas que lo diferencien del
antecedente. Por ello, se concluye que tanto el disefio solicitado como el antecedente
presentan los mismos rasgos caracteristicos, logrando asi que se perciban sustancial-
mente similares y las diferencias encontradas radican en detalles no sustanciales que no

logran alterar la impresién general del disefio solicitado con respecto a la anterioridad®.

De esta manera, de conformidad con los argumentos expuestos en el documento
de oposicidn, la solicitud de registro fue negada.

C. SENTENCIA DEL 04 DE AGOSTO DE 2023. SECCION PRIMERA DEL
Consgjo DE Estapo. C. P. HERNANDO SANCHEZ SANCHEZ. RapIcADO:
I1001032400020110033400

En sentencia del 04 de agosto de 2023, la seccién primera del Consejo de Estado
resolvié el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho incoado
por Colombina S.A.

A través del referido medio de control, se atacé una resolucién de la Direccién
de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante
la cual se otorgé el registro de un Disefio Industrial denominado “Producto de
confiterfa”.

Como fundamento de sus pretensiones, la demandante alegé que el diseno
industrial registrado carecfa de novedad, toda vez que aquel se correspondia con
la apariencia usual de los chocolates en barra y que, si bien presentaba diferencias,
aquellas eran secundarias.

Las razones de la decisién se fundaron principalmente en las opiniones surtidas
por el TJCA a través de la interpretacién prejudicial 79-IP-2016, en especial en lo
relacionado con la interpretacién de los articulos 113, 115 y 129.

De la sentencia en mencidn se destaca el hecho de que el Consejo de Estado
haya hecho un recuento del marco normativo sobre proteccién de disefios indus-
triales y, en especial, sobre el requisito de novedad.

Asimismo, se destaca la argumentacién utilizada por el Despacho para: i) definir
y delimitar las caracteristicas del consumidor medio para el caso; ii) analizar la
impresién general del diseno solicitado en contraste con las anterioridades, y iii)
determinar qué clases de diferencias se encontraron entre los disefios comparados.

46 Superintendencia de Industria y Comercio [SIC]. Resolucién n.c 77398. Bogotd:
SIC, 29 de noviembre de 2021.
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A continuacidn, se citan unos apartes de la referida sentencia:

Esta Seccién ha considerado que el requisito de novedad previsto por la normativa
comunitaria andina depende de dos circunstancias previstas en el articulo 115 de la
Decisién 486 de 2000. Por un lado, la denominada novedad objetiva y, por el otro,
la denominada novedad subjetiva.

El requisito de novedad objetiva se encuentra contenido en el segundo inciso del ar-
ticulo 115 ibidem, el cual indica que “[...] un disefio industrial no es nuevo si antes
de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad vdlidamente invocada, se hubiere
hecho accesible al publico, en cualquier lugar o momento [...]”.

Frente a esta clase de novedad, la Sala ha considerado que “[...] se trata de un concepto
de novedad andlogo a la novedad aplicable a las patentes de invencién o de modelo de
utilidad y, en consecuencia, para su andlisis, corresponde verificar si el disefio se ha hecho

»

o0 no conocido o accesible al publico con antelacién a su solicitud de registro [...]”.

La Sala considera que el requisito de novedad objetiva previsto en el inciso segundo del
articulo 115 de la Decisién 486 de 2000 requiere para su configuracién que existan
diferencias entre el disefio solicitado a registro y el estado del arte. En otras palabras,
un disefio solicitado a registro solamente se verd afectado frente al requisito de nove-
dad objetiva cuando sea idéntico a un disefio que se encuentre en el estado del arte.
Cualquier diferencia, por minima que sea, no afecta el requisito de novedad objetiva.

Frente a la segunda modalidad de novedad, la contenida en el tercer inciso del articulo
115 de la Decisién 486 de 2000, segtin la cual “[...] un disefio industrial no es nuevo
por el mero hecho de que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones
anteriores [...]”, esta Sala ha considerado que este inciso del sefalado articulo 115
corresponde a la denominada novedad subjetiva.

La Sala consideré asimismo que “[...] si bien el articulo 115 de la Decisién 486 guardé
silencio sobre los elementos de juicio de la novedad subjetiva, el TJCA ha considera-
do relevante acudir a la impresién general del disefio en los circulos interesados del

publico consumidor para realizar dicho andlisis [...]”

Finalmente, dentro del presente caso, el Consejo de Estado determiné que el
disefio industrial registrado por la SIC gozaba del atributo de novedad, toda vez
que sus caracteristicas no habfan sido accesibles al publico antes de la fecha de la
radicacién de la solicitud, y toda vez que aquel presentaba diferencias sustanciales
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respecto de las anterioridades analizadas. En consecuencia, denegd las pretensiones
del medio de control y declaré la validez del acto administrativo por el cual se
registré el disefio industrial.

D. SENTENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023. SECCION PRIMERA DEL CONSEJO
DE Estapo. C. P. OswaLpo GIRALDO LOPEZ. RDO. 11001032400020110035700

En sentencia del 21 de septiembre de 2023, la seccién primera del Consejo de
Estado resolvié el medio de control de nulidad incoado por Avon Colombia Ltda.

A través del referido medio de control, se atacé una resolucién de la Direccién
de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través del
cual se concedid el registro del disefio industrial denominado “Tanque dispensador
de liquidos”.

Dentro del escrito de la demanda, la accionante indicé que el disefio in-
dustrial registrado habia sido accesible al publico, inclusive, con anterioridad al
periodo de gracia contemplado en la norma aplicable, y en esa medida carecia
del atributo de novedad.

Para los efectos de la sentencia, el Consejo de Estado, fundamentalmente,
tuvo en cuenta las consideraciones de la interpretacién prejudicial 138-1P-2015.

Asi las cosas, a partir de una certificacién allegada al expediente donde se hacfa
alusion al disefio atacado y de una factura de venta, el Consejo de Estado determiné
que el disefio industrial habia sido accesible al publico antes de la fecha de la solici-
tud y como consecuencia de ello declaré la nulidad del acto administrativo atacado.

A efectos de determinar la novedad del disefio industrial, el Consejo de Estado
tuvo en cuenta el siguiente comparativo:

TaBLa 3. SENTENCIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DISENO INDUSTRIAL REGISTRADO | PRODUCTO VENDIDO POR EL GRUPO
10031636 EXITO

=
e
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Asf mismo, se ponen de presente algunos extractos de la referida sentencia:

Por un lado, el referido articulo 115 de la Decisién 486 establece respecto a la novedad
que un disefio industrial se entenderd nuevo y viable para registro ante la SIC cuando
no haya sido accesible al puablico previo a la solicitud de registro y cuando presente

diferencias estéticas significativas.

Ahora bien, la novedad, de conformidad con lo establecido en la Decisién 486 de
2000, constituye el requisito esencial para que el registro sea otorgado. Al respecto, el
articulo 115 de la Decisidn es claro en determinar que este criterio no se cumplird en
caso que el producto haya sido conocido con anterioridad a la fecha de la solicitud o
de la prioridad vdlidamente invocada, o el disefio industrial se hubiere hecho accesi-
ble al publico, en cualquier lugar o momento, mediante su descripcién, utilizacién,

comercializacién o por cualquier otro medio.

Esto quiere decir que cuando un disefio industrial ha sido parte del dominio
publico con anterioridad a la solicitud de su registro, el mismo ya no puede ser
considerado novedoso, y, por ende, no puede ser merecedor de la proteccién de-
rivada del registro. Su publicacién previa implica que no sea una creacién nueva.
As{ mismo, que no se considerard nuevo un disefio industrial que presente solo

diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores.

La Sala concluye que en el presente asunto la creacién denominada “TANQUE DIS-
PENSADOR DE LIQUIDOS” no cumplia con el requisito de novedad establecido
en el articulo 115 de la Decisién 486, por cuanto no presenta diferencias significativas
frente al producto previamente comercializado por el Grupo Exito y la sociedad Da-
mecos S.A., segin se desprende de las pruebas allegadas al expediente.

En consecuencia, al no cumplir con los requisitos necesarios para ser calificado y re-
gistrado como disefio industrial en los términos establecidos por el articulo 113 de la
Decisién 486, se concluye que, en efecto, los actos administrativos acusados incurrieron
en la alegada vulneracién del articulo 115 de la referida decisién, por lo que procede

acoger las pretensiones de la actora.

E. SENTENCIA DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA.
M. P. IvAn Darfo Zuruaca CARDONA

En sentencia del 29 de junio de 2023, la Sala de Decisién Civil del Tribunal de Bogo-
t4 resolvid el recurso de alzada, en contra de la sentencia proferida por la Delegatura
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para asuntos jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, den-
tro del proceso por infraccién a derechos de propiedad industrial promovido por
Industrias Greco Romana S.A.S. en contra de SYC Multiproyectos S.A.S.

Dentro del caso bajo estudio, la demandante alegg ser titular de un lema co-
mercial y 17 disefios industriales registrados y vigentes, los cuales estaban siendo
utilizados sin autorizacién por la demandada en Colombia.

Al resolver, en primera instancia, la Superintendencia de Industria y Comercio
acogi6 las pretensiones relacionadas con el lema comercial y desestimé aquellas
relacionadas con los disefios industriales, toda vez que, a su criterio, la demandante
incurrié en una deficiencia probatoria, pues no logré determinar la apariencia
especial de cada disefo, las formas, los relieves y las caracteristicas de los productos.

En ese mismo sentido, el Despacho indicé que no se habia podido demostrar
cudl era la innovacién que incorporaban, ni las caracteristicas que le aportaban
una apariencia especial a cada uno de los disefios industriales. Dicha sentencia fue
apelada por ambas partes.

Dentro del recurso de apelacién contra la sentencia de primera instancia, la
parte demandante indicé que la innovacién que se protege a través del registro del
disefio es el hecho del disefio en si mismo, considerado en su totalidad y no una
parte en particular, y que dentro del referido asunto no tenfa por qué cuestionarse
la novedad, toda vez que no se trataba de un proceso de nulidad del disefio sino
de la infraccién a derechos de propiedad industrial.

En ese sentido, le reproché a la Delegatura no haberse colocado en el lugar
del consumidor medio a efectos de comparar la apariencia fisica de los disefios
registrados, en contraste con los productos infractores, hecho que fue acreditado
con material fotogréfico suficiente.

Como consecuencia de lo anterior, precisé que el 2 quo “desconocié el dmbito
juridico de proteccién de los disefios industriales y se le restd valor juridico a los
actos administrativos que concedieron los registros”.

Al resolver el recurso de apelacién interpuesto por la parte demandante, el
Tribunal Superior de Bogotd declaré la infraccién a los disefios industriales regis-
trados. Determiné que la importancia del disefio industrial radica en la potestad
del titular para usarlo de forma exclusiva y evitar que otros lo usen; que las certifi-
caciones de los disefios industriales gozan de la presuncién de legalidad, respecto a
las resoluciones que conceden su registro cuya nulidad no es lo que se ataca en un
proceso de infraccién, y que por ende, dichos registros incorporan necesariamente
una innovacién que fue debidamente evaluada por la autoridad competente al
momento de su concesién como requisito esencial.

A continuacidn, se cita textualmente algunos puntos relevantes de la referida
sentencia:

No estd en discusién que Industrias Greco Romana S.A.S., en efecto es la titular de los
diecisiete disefios industriales identificados al inicio de esta providencia; en tanto, la
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Superintendencia de Industria y Comercio los registré como sefial de cumplimiento
de los requisitos para ello; adicional, las resoluciones que los reconocen se encuentran
vigentes hasta datas que oscilan entre el 2027 y el 2028.

Las certificaciones de los disefios industriales gozan de la presuncién de legalidad,
respecto a las resoluciones que conceden los registros, cuya nulidad no es lo que se
ataca; en ese orden, debe entenderse que incorporan la innovacién observada por la
competente al momento de otorgar la inscripcién como requisito esencial, lo que

comprende la apariencia estética de las mdquinas para gimnasia exterior.

Lo anterior significa que, si los disefios incorporaban una novedad distinta o que no
era la que evidentemente se denota en las imdgenes era carga de la demandada desvir-
tuarlo, porque la proteccién abarca precisamente el impedir la utilizacién de aquellos,
bajo reproducciones no consentidas, “cuya apariencia sea igual o presente diferencias
secundarias” y esto tltimo era lo que se llamaba a analizar; igualmente, no podia exigirse
a la demandante el cumplimiento de requisitos no contemplados por las normas”.

Alaluz de la interpretacién rendida por el TJCA, el consumidor medio es el encargado
de disipar si la apariencia “incorporada en un articulo utilitario” le causa confusién o
si, atin en presencia de los elementos contrastados le es posible elegir entre uno y otro.

Notese que la tarifa probatoria recae en lo que pueda diferenciar dicho sujeto y es ese
conocimiento el que debe tenerse como sustento para cualquier decisidn, al ser esa
perspectiva en la que debe ubicarse el juzgador. En el caso particular, no estd en polé-
mica que el consumidor es medio (y no especializado, para requerir una prueba que
avalara un conocimiento especial); porque dicha calificacién fue pacifica a lo largo de la
instancia y en ningtin momento se refutd, ni es objeto de alzada, que el conglomerado
al que se enfoca requiera un determinado conocimiento; mds cuando la instalacién de

los dispositivos refleja una finalidad recreativa y social; como manifestd el demandante.

Encausados en los derroteros de lo que se debe probar, aflora que, las formas caracte-
risticas de los disefios registrados estdn presentes con contundencia suficiente para que
el piblico consumidor caiga en error.

REVISTA LA PROPIEDAD INMATERIAL N.° 37 - ENERO-JUNIO DE 2024 - PP. }7—()4



EL REQUISITO DE NOVEDAD COMO CONDICION PARA LA PROTECCION
vfA DISERO INDUSTRIAL BAJO LA DECISION 486 DE 2000

En este orden, se entiende que la estética de los disefios industriales de titularidad de
Industrias Greco Romana S.A.S., fue reproducida sin autorizacién por SYC Muldi-
proyectos S.A.S., a lo que se llega bajo el reparo de un consumidor medio; sin que la
demandada respaldara bajo alguna probanza su actuar, ni la presencia de elementos

distintivos que repercutieran en diferencias sustanciales.

CONCLUSIONES

De conformidad con lo visto hasta acd, se puede concluir que a la fecha existe un
consenso general sobre el alcance del requisito de novedad como condicién para
la proteccién de los disefios industriales en Colombia.

En ese sentido, hay un trato uniforme de conceptos dentro de los organismos
examinadores como en instancias judiciales, los cuales se compaginan con las opi-
niones esbozadas dentro de las interpretaciones prejudiciales del TJCA, conceptos
que hoy se encuentran cobijados por la doctrina del acto aclarado.

En efecto, la nocién de la novedad como requisito de registrabilidad de los
disefios industriales se encuentra incluida dentro del /ndice de criterios juridicos
interpretativos que constituyen acto aclarado del TJCAY.

De tal suerte, los autores consideran que los operadores juridicos de la Co-
munidad Andina actualmente cuentan con fuentes normativas que les permiten
decidir de manera precisa, uniforme y oportuna los casos en los que se discute el
concepto de novedad.

Ahora bien, tal y como se anticipé en el capitulo introductorio, es importante
tener presente que la obligacién de solicitar la interpretacién prejudicial, en los
procesos judiciales cuya sentencia no haya sido impugnada por los recursos ordi-
narios, ain no ha desaparecido.

No obstante, como se ha visto, la doctrina del acto aclarado constituye un
instrumento que, bajo el marco de razonabilidad impuesto por la regla de los
cuatro pasos, sin duda ayudard en la resolucién de casos, optimizando los trémites
judiciales y disminuyendo los tiempos de respuesta de los operadores juridicos.

47 Cf. Nums. 113 y 115 del “Indice de criterios juridicos interpretativos que consti-
tuyen acto aclarado”. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. “Indice de criterios
juridicos interpretativos que constituyen acto aclarado” [en linea]. Disponible en: https://
www.tribunalandino.org.ec/index.php/actos-aclarados/
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