CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION PRIMERA

Bogota, D.C., cuatro (4) de didembre de dos mil veintidnco (2025)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PENA GARZON

Ndamero unico de radicacion: 11001-03-24-000-2020-00075-00
Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

TESIS: LOS SIGNOS NOMINATIVOS CUESTIONADOS “"FRIDA KAHLO”
SON IDENTICOS AL NOMBRE Y APELLIDO DE LA ARTISTA “FRIDA
KAHLO”, SIN ENCONTRARSE ACOMPANADOS DE OTRO ELEMENTO
QUE CONTRIBUYA A DIFERENCIARLOS, LO CUAL PUEDE AFECTAR LA
IDENTIDAD DE UNA PERSONA NATURAL RECONOCIDA EN EL
MERCADO ARTISTICO Y CULTURAL.

SENTENCIA DE UNICA INSTANCIA

La Sala decide, en Unica instancia, la demanda promovida por la
sociedad FRIDA KAHLO CORPORATION, mediante apoderado y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el articulo 138 del CPACA, tendiente a obtener

las siguientes declaraciones:

13, Son nulas las resoluciones nims. 49156, “Por la cual se
decide una solicitud de registro”; 49197, “Por la cual se decide
una solicitud de registro”; 49194, “Por la cual se decide una
solicitud de registro”; 49193, “Por la cual se decide una solicitud

de registro”; 49192, “Por la cual se decide una solicitud de



NUmero Unico de radicacién: 11001-03-24-000-2020-00075-00
Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

registro”; y 49196, “Por la cual se decide una solicitud de
registro” todas de 13 de julio de 2018, expedidas por el director de
signos distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio?l; y
44315 de 9 de septiembre de 2019, “Por la cual se resuelve un
recurso de apelacion”; 44314 de 9 de septiembre de 2019, “Por la
cual se resuelve un recurso de apelacion”; 48362 de 24 de
septiembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso de
apelacion”; 44544 de 10 de septiembre de 2019, “Por la cual se
resuelve un recurso de apelacion”; 44543 de 10 de septiembre de
2019, “Por la cual se resuelve un recurso de apelaciéon”; y 48361
de 24 de septiembre de 2019, “Por la cual se resuelve un recurso
de apelacion”, emanadas del superintendente delegado para la

propiedad industrial de dicha entidad.

22, Que, como consecuencia de las declaraciones de nulidad de las
resoluciones en mencidn, a titulo de restablecimiento del derecho, se
ordene a la SIC conceder los registros como marcas de los signos

nominativos "FRIDA KAHLO".

33, Que se ordene expedir copia de la sentencia para su publicacién

en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1 En adelante SIC.
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I.- FUNDAMENTOS DE HECHO Y DERECHO

I.1. La actora en la demanda sefald como hechos relevantes, en

sintesis, los siguientes:

19: Que el 15 de marzo, 14 de junio y 18 de agosto de 2016, solicitd
los registros como marcas de los signos nominativos "FRIDA KAHLO”,
para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14, 25,
y 28; 35, 41; y 18, 21, 24 y 38 de la Clasificacion Internacional de

Productos y Servicios para el Registro de las Marcas?.

2 En adelante Clasificacién Internacional de Niza.

- Los referidos signos solicitados se solicitaron para distinguir los siguientes productos y servicios: "[...]
Clase 14: Metales preciosos y sus aleaciones, asi como productos de estas materias o chapados no
comprendidos en otras clases; articulos de joyeria, bisuteria, piedras preciosas; articulos de relojeria e
instrumentos cronométricos

Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria.

Clase 28: Juegos y juguetes; articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; adornos
para arboles de navidad; mufecas.

Clase 35: Publicidad; gestion de negocios comerciales; administracion comercial, trabajos de oficina,
venta de productos tematicos mexicanos como intermediario comercial. educacion: formacion; servicios
de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, alquiler de campos de deporte; alquiler de
equipos de buceo; alquiler de equipos deportivos, excepto vehiculos; campamentos de vacaciones
[cursillos] de perfeccionamiento deportivo; servicios de campamentos de vacaciones [actividades
recreativas]; clases de mantenimiento fisico; servicios de clubes [educacion o entretenimiento]; clubes
deportivos [entrenamiento y mantenimiento fisico]; organizacion de competiciones deportivas;

Clase 41: Servicios de discotecas y karaoke; parques de diversiones; explotacion de campos de golf;
explotacion de instalaciones deportivas; organizacion de fiestas y recepciones; organizacion y direccion
de coloquios, conciertos, conferencias, congresos, seminarios, simposios, talleres de formacion;
informacion sobre actividades recreativas y deportivas; alquiler de equipos de submarinismo; publicacion
de textos que no sean publicitarios: publicacion electrénica de periddicos en linea; publicacion electréonica
de revistas en linea no descargables; suministro de publicaciones electrénicas en linea no descargables;
servicios de informacién en relacion con todos los anteriores servicios.

Clase 18: Cuero y cuero de imitacion, productos de estas materias no comprendidos en otras clases;
pieles de animales; baules y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y articulos de
guarnicioneria; maletas.

Clase 21: Vasos, platos y vajilla.

Clase 24: Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa, toallas
de playa.

Clase 38: Telecomunicaciones; servicios de agencias de noticias; envio de mensajes; facilitacion de
acceso a bases de datos; provision de foros de discusion [chats] en internet; servicios de proveedores
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2°: Que, publicada la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial,
las sociedades ESTACION DE MODA S.A.S. y FRIKAHLO DE
MEXICO C.A. DE C.V., esta Ultima junto con las sefioras MARIA
CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO,
presentaron oposicion, por cuanto la primera era titular de la marca
“FRIDA", en la clase 25 de la Clasificacidon Internacional de Niza, y las
segundas por ser propietarias de los derechos del nombre, firma,

seuddnimo e imagen de la artista mexicana FRIDA KAHLO.

39: Que mediante las resoluciones nums. 49156, 49197, 49194, 49193,
49192 y 49196 de 13 de julio de 2018, el director de signos distintivos
de la SIC declaré fundada solamente la oposicion presentada por la
sociedad FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V. y las sefioras MARIA
CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO vy,
en consecuencia, denegd los registros como marcas de los signos
nominativos "FRIDA KAHLO"”, para distinguir productos y servicios en
las clases 14, 25 28; 35, 41; y 18, 21, 24 y 38 de la Clasificacion

Internacional de Niza, respectivamente, al encontrarlos incursos en la

de acceso a usuario a redes informaticas mundiales teledifusion; servicios de tablones de anuncios
electrénicos [telecomunicaciones]; provisién de foros en linea; transmision de archivos digitales,
transmision de archivos informaticos; radiocomunicacion, comunicaciones radiofénicas; servicios de
radiomensajeria [radio, teléfono u otros medios de comunicacion electrénica], servicios de
radiobusqueda [radio, teléfono u otros medios de comunicacion electrénica]; transmision de mensajes
e imdgenes asistida por ordenador transmision de mensajes de correo electrénico; acceso a tonos de
timbre de teléfonos celulares; acceso a imagenes de telefonos celulares; servicios de descarga de datos,
sonidos e imagenes; transmision de audio por internet transmision de tonos e imagenes para teléfonos
celulares; transmision de video por internet [webcasting]; difusion de programas de television [...]”.
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causal de irregistrabilidad prevista en el articulo 136, literal €) de la
Decision 486, ya que reproducian en su totalidad el nombre del

personaje famoso "FRIDA KAHLO"”, de su propiedad.

40: Que contra los citados actos administrativos interpuso recursos de
apelacion, siendo resueltos de manera confirmatoria a través de las
resoluciones nums. 44315y 44314 de 9, 48362 de 24, 44544 y 44543
de 10 y 48361 de 24 de septiembre de 2019, emanadas del

superintendente delegado para la propiedad industrial de la SIC.

I.2.- Fundamento, en sintesis, los cargos de violacién, asi:

Que la SIC al expedir las resoluciones acusadas violé el articulo 136,
literal e), de la Decisién 486 de 14 de septiembre de 2000, de la
Comisién de la Comunidad Andina3, por indebida interpretacién, por
cuanto paso por alto que desde el 20 de enero de 2005 y hasta la
fecha, cuenta con un contrato de asociacion exclusivo vy
consentimiento expreso de las herederas de la artista mexicana
FRIDA KAHLO para explotar tal expresion comercialmente en todo

el mundo e identificar productos y servicios en el mercado.

3 En adelante Decision 486.
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Adujo que con ocasidn a lo anterior, es titular de mas de cien registros
marcarios con dicha denominacién y registrados en multiples paises,
entre otros, Brasil, Canada, Australia, Chile, China Costa Rica, Estados

Unidos de América, Honduras, Guatemala, México y Colombia.

Sostuvo que el derecho de las marcas "FRIDA KAHLO” le fue
transferido mediando como titulo la cesién de los derechos realizada
por las herederas de la artista, cuya fuente es el contrato de
asociacion suscrito, cumpliéndose asi los requisitos establecidos para
adquirir el derecho de dominio, razén por la que la SIC no puede pasar
por alto que ahora es la titular derivada de tal derecho por via de una

transferencia que tiene plena validez.

Indicé que en el tramite administrativo las opositoras no acreditaron
que el mencionado contrato comercial se hubiese resuelto de manera
automatica, ni mucho menos que demostraran la existencia de
decisiones judiciales o arbitrales que asi lo dispusieran, por lo que
tiene la legitimacidn para obtener el registro de los signos

cuestionados.

Indicé que las herederas solo fundamentaron su oposicién con base

en la ocurrencia de la condicion resolutoria contenida en la clausula
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sexta del mencionado contrato de 20 de enero de 2005, segun el cual

dispone?:

“SEXTA.- SOCIEDAD. (...) ambas partes acuerdan que si llegado al quinto
afio_contable de vigencia de la_ compaiia_ “FRIDA KAHLO

A ” ésta presentase perdida ables superiores a s
capital social v que también en los ejercicios contables anteriores no haya
habido_en _alguno de ellos utilidad, se procederd a _buscar un posible

or _de la _compania, el cual deberi ser 0_por “LAS
ETARIAS”, v en el supuesto que no se consiga deri
disolucion de las misma, restituyéndole a “LLAS PROPIETARIAS™ todos los
derechos que sobre la marca FRIDA KAHLO tenga a esa fecha la compafiia,
a cambio de un pago por parte de éstas a CASABLANCA, equivalente a todo

lo que haya invertido ésta en la adquisicion y desarrollo de la marca durante
el tiempo transcurrido, mas los intereses vengados por dichos montos
calculados a la tasa vigente en los Estados Unidos para préstamos hipotecarios

Adujo que en el mencionado contrato las partes establecieron una
clausula de incumplimiento para los escenarios en los que operaria la

recision inmediata de este>. En efecto:

"NOVENA - INCUMPLIMIENTO. (... El incumplimiento que dara lugar a
Ia rescision inmedinta seri: (1) 81 CASABLANCA no pagase ¢l monto de la
contriaprestacion a LAS PROPIETARIAS, (i) si CASABLANCA no aportase
los recursos del plan de negocios en los plazos y términos conforme al plan de
negocio del Anexo 1, (iii) si LAS PROPIETARIAS no cediesen |a titularidad
de ln marca “FRIDA KAHLO™ a FRIDA KAHLO CORPORATION”. De
presentarse dicho(s) mcumplimientos(s) la parte en cumplimiento notificard a
la parte en incumplimiento su decision de rescindir v dar por terminado el
presente contrito sin necesidad de declaracion judicial y con derecho al cobro
de I pena convencional de conformidad con la Clausula novena del presente
contrato”™

4 Indice 19 del expediente digital agregado al sistema SAMAL.
5 indice 19 del expediente digital agregado al sistema SAMAL.
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Advirti6 que las herederas tampoco cumplieron con la carga
contractual de intentar someter la controversia suscitada entre las
partes a un arbitraje, maxime cuando tal escenario quedd establecido
en la cldusula décima tercera para dirimir controversias o

reclamaciones que no hubiesen sido resueltas de forma amistosa.

Explicé que cuenta en Colombia con derechos adquiridos sobre tres
registros marcarios con dicha denominacion en las clases 16, 21 y 33
de la Clasificacion Internacional de Niza, sin que se presentara
oposicion alguna en los tramites administrativos de concesion, lo que

comunmente se denomina una familia de marcas.

Por ultimo, trajo a colacién sentencias proferidas en otros paises en
las que se ha aceptado su legitimacién para solicitar el registro de las

marcas “"FRIDA KAHLO".

II.- CONTESTACION DE LA DEMANDA

II.1. La SIC solicitd denegar las pretensiones de la demanda, por

cuanto, a su juicio, estas carecen de apoyo juridico y sustento legal.

Adujo que no decidio sobre la validez y vigencia del contrato de cesién
suscrito por la actora y los terceros con interés directo en las resultas

del proceso, dado que solamente negd los registros solicitados
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teniendo en cuenta la imposibilidad de establecer con certeza si la
demandante cuenta con el derecho real de solicitar los registros como
marca de la expresiéon “FRIDA KAHLO”, ya que dicha titularidad ha
sido ampliamente cuestionada, al punto que son las mismas
herederas de la artista mexicana quienes presentaron la oposicion en

sede administrativa.

Indicé que el hecho de que la actora tenga registrada la expresién
“"FRIDA KAHLO" en diferentes clases de la Clasificacion Internacional
de Niza, no es presupuesto para acceder a los registros solicitados,
pues estos deben cumplir con los requisitos de registrabilidad exigidos

en la normativa comunitaria.

II.-2. Las sefioras MARIA CRISTINA TERESA ROMEO PINEDO y
MARA DE ANDA ROMEO vy la sociedad FRIKAHLO DE MEXICO C.A.
DE C.V., terceros con interés directo en las resultas del proceso,
solicitaron despachar desfavorablemente las suplicas incoadas en la

demanda.

Indicaron que si bien existe un contrato de cesién este fue incumplido,
por lo que dando observancia a la condicidn resolutoria alli establecida

las marcas existentes bajo la expresién "FRIDA KAHLO", las que se
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encontraban en tramite y todas aquellas que se solicitaran a favor de

la actora, tenian que pasar a su dominio.

Sostuvieron que dicho acuerdo en manera alguna incluye los derechos
sobre el nombre, seudénimo, firma y retrato de la artista "“FRIDA
KAHLO"”, aseveracién que fue reconocida abiertamente por el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante
sentencia de 16 de marzo de 2021, dentro del expediente nim. TOCA

U-SA-112/2020.

Indicaron que son las Unicas y legitimas herederas de la artista FRIDA
KAHLO vy, por ende, las autorizados para decidir quién puede emplear
el nombre e imagen de aquella, por lo que de acceder a los registros
solicitados se les ocasionaria un perjuicio a su identidad, prestigio e

intereses.

III.- TRAMITE DE LA ACCION

Mediante providencia de 30 de junio de 2022, se ordend prescindir de
llevarse a cabo la Audiencia Inicial establecida en el articulo 180 del
CPACA, en aplicaciéon de lo previsto en el articulo 1822 de la Ley 1437

de 18 de enero de 20116, adicionado por el articulo 42 de la Ley 2080

6 CPACA.
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de 29 de enero de 20217, toda vez que se trata de un asunto de puro
derecho y en el que, ademas, no se formularon excepciones previas
y no habia prueba alguna que practicar durante la referida diligencia,

pues las aportadas eran documentales.

Habida cuenta que no se propusieron excepciones previas o mixtas,

no se adoptd decision al respecto.

Acto seguido se procedié a la fijacidon del litigio, en los siguientes

términos:

Que el objeto del presente litigio, de acuerdo con la demanda, su
reforma y las contestaciones de la misma, consiste en determinar si
las resoluciones nims. 49156, 49197, 49194, 49193, 49192 y 49196
de 13 de julio de 2018; y 44315 y 44314 de 9 de septiembre, 48362
de 24 de septiembre, 44544 y 44543 de 10 de septiembre y 48361
de 24 de septiembre de 2019, mediante las cuales la SIC denegd los
registros como marcas de los signos nominativos "FRIDA KAHLO”,
para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 14,
25y 28; 35y 41; y 18, 21, 24 y 38 de la Clasificacién Internacional
de Niza, vulneran o no lo previsto en el articulo 136, literal e), de la

Decision 486 de 2000.

7 "Por medio de la cual se reforma el Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo -Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestion en los
procesos que se tramitan ante la jurisdiccion”,
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Las partes no tuvieron objecidn a la fijacidn del litigio en los términos

expuestos.

El Despacho sustanciador dispuso tener como pruebas, en cuanto
fueren conducentes y por el valor que en derecho les corresponda, los
documentos aportados con la demanda, su reforma vy las
contestaciones de las mismas y el memorial que descorrié el traslado

a las excepciones de mérito propuestas por la entidad demandada.

Mediante providencia de la misma fecha se suspendio el proceso para
efectos de elaborar y remitir via electrénica, por la Secretaria de la

Seccién Primera, la solicitud de interpretacion prejudicial.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.-1. El Agente del Ministerio Publico, mediante Concepto nim. 570-
25, solicitd denegar las pretensiones de la demanda. Para el efecto,
manifestd que los signos solicitados "FRIDA KALHO"” no cuentan con
las caracteristicas necesarias suficientes que le permitan al
consumidor diferenciarlos en el mercado frente al nombre de la artista

mexicana “FRIDA KALHO".
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IV.-2. En esta etapa procesal, las sefioras MARA CRISTINA TERESA
ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO, Ila sociedad
FRIKAHLO DE MEXICO C.A. DE C.V., la actora y la SIC guardaron

silencio.

V.- INTERPRETACION PREJUDICIAL

Mediante providencia de 28 de julio de 2023, se ordend dar aplicacion
a la doctrina interpretativa del acto aclarado en los siguientes términos:
"[...] PRIMERO: DAR aplicacion a la doctrina del acto aclarado
en lo relacionado con la solicitud de interpretacion prejudicial al
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: Con el fin de efectuar el andlisis de la norma
comunitaria que se requiere, se utilizaran para ello las
interpretaciones prejudiciales 57-IP-2003 (articulo 136, literal

e), ibidem) y 290-IP-2016 (articulo 136, literal e), ibidem).
TERCERO: En firme el presente proveido, regrese el expediente

al Despacho a efectos de correr traslado para alegar de
conclusion [...]".

VI.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

La SIC, mediante los actos administrativos acusados, esto es, las
resoluciones nims. 49156, 49197, 49194, 49193, 49192 y
49196 de 13 de julio de 2018, 44315 y 44314 de 9, 48362 de
24, 44544 y 44543 de 10 y 48361 de 24 de septiembre de 2019,

denegd el registro como marca del signo nominativo "FRIDA KAHLO"
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a la actora, para amparar productos y servicios comprendidos en las
clases 14, 25, y 28; 35, 41; 18, 21, 24 y 38 de la Clasificacion
Internacional de Niza, al encontrarlos incursos en la causal de
irregistrabilidad prevista en el articulo 136, literal e€), de la Decisidon
486, ya que reproducian en su totalidad el nombre de la artista
mexicana "FRIDA KAHLO"”, de propiedad de la sociedad FRIKAHLO
DE MEXICO C.A. DE C.V. y de las sefioras MARIA CRISTINA

TERESA ROMEO PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO

A juicio del demandante, la SIC paso por alto que desde el 20 de enero
de 2005 y hasta la fecha cuenta con un contrato de asociacidon
exclusivo y consentimiento expreso de las herederas de la artista
mexicana FRIDA KAHLO para explotar tal expresion comercialmente

en todo el mundo e identificar productos y servicios en el mercado.

Adujo que, con ocasién a lo anterior, es titular de mas de cien
registros marcarios con dicha denominacion y registrados en multiples
paises, entre otros, Brasil, Canada, Australia, Chile, China Costa Rica,
Estados Unidos de Ameérica, Honduras, Guatemala, México vy

Colombia.
Sostuvo que el derecho de las marcas “"FRIDA KAHLO” le fue

transferido mediando como titulo la cesion de los derechos realizada
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por las herederas de la artista, cuya fuente es el contrato de
asociacion suscrito, cumpliéndose asi los requisitos establecidos para
adquirir el derecho de dominio, razén por la que la SIC no puede pasar
por alto que ahora es la titular derivada de tal derecho por via de una

transferencia que tiene plena validez.

Por su parte, la SIC sefialdé que no decidié sobre la validez y vigencia
del contrato de cesién suscrito por la actora y los terceros con interés
directo en las resultas del proceso, dado que solamente negd los
registros solicitados teniendo en cuenta la imposibilidad de establecer
con certeza si la demandante cuenta con el derecho real de solicitar
los registros como marca de la expresion "FRIDA KAHLO”, ya que
dicha titularidad ha sido ampliamente cuestionada, al punto que son
las mismas herederas de la artista mexicana quienes presentaron la

oposicion en sede administrativa.

Indicé que el hecho de que la actora tenga registrada la expresién
“"FRIDA KAHLO”, en diferentes clases de Ila Clasificacion
Internacional de Niza, no es presupuesto para acceder a los registros
solicitados, pues estos deben cumplir con los requisitos de

registrabilidad exigidos en la normativa comunitaria.
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En igual sentido, se pronunciaron los terceros con interés directo en
las resultas del proceso, pues adujeron que son los Unicos y legitimos
herederos de la artista FRIDA KAHLO y, por ende, los autorizados
para decidir quién puede emplear el nombre e imagen de aquella, por
lo que de acceder a los registros solicitados, se le ocasionaria un

perjuicio a su identidad, prestigio e intereses.

Bajo el criterio juridico interpretativo del acto aclarado, el despacho
sustanciador estim6 que para el caso sub examine era dable remitirse
a los pronunciamientos comunitarios rendidos en los procesos nums.
57-1P-20038 y 290-1IP-2016°, en las que se interpreto el articulo 136,

literal ), de la Decisién 486.

Asi las cosas, el texto de la norma aludida es la siguiente:

Decision 486.

"[...] Articulo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos
signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de
tercero, en particular cuando:

e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de
personas juridicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en
especial, tratandose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico,
seuddnimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del
solicitante o identificada por el sector pertinente del publico como una
persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el
consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes
fueran declarados sus herederos; [...]".

8 Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nim. 967 de 18 de agosto de 2003.
° Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena nim. 3141 de 21 de noviembre de 2017.
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Ahora, es evidente para la Sala que la causal de irregistrabilidad
prevista en el literal e) del articulo 136 de la Decisién 486 exige que
para que el nombre de una persona natural pueda ser registrado como

marca, debe cumplir con los siguientes requisitos, estos son:

i) Que sea lo suficientemente distintivo;

ii) su uso en el mercado no genere confusidn o riesgo de confusién en
el publico consumidor; y

iii) no afecte la identidad o prestigio de personas naturales ajenas al
titular, salvo que se cuente con el consentimiento de esa persona o,

hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Precisado lo anterior y siguiendo los parametros antes enunciados, la
Sala procede al cotejo de los signos y el nombre y apellido en

conflicto.

En ese sentido y para efectos de realizar el analisis, a continuacion, se
presentan los signos y el nombre y apellido de la persona natural cuya

identidad se vio presuntamente afectada, asi:

FRIDA KAHLO

SIGNOS NOMINATIVOS CUESTIONADOS!®

FRIDA KAHLO

10 Folio 64 del cuaderno nim.3.
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NOMBRE Y APELLIDO DE LA PERSONA NATURAL CUYA IDENTIDAD
SE VIO AFECTADA !!

Sea lo primero advertir que el nombre "FRIDA KAHLO"”, para el
comun de los consumidores o usuarios, no resulta para nada
desconocido, dado que "FRIDA KAHLO" se refiere al nombre propio
de una artista y pintora reconocida en México y en el mundo por

algunas personas.

Ahora, tratandose de nombres propios, es del caso traer a colacién

la sentencia de 12 de febrero de 20152, en la cual la Sala precisd:

“[...] 7.3. Los nombres propios como marcas

De acuerdo con la Gramatica de la Lengua Castellana de Andrés
Bello (1847), por nombre propio se entiende "“el que se pone a
una persona o cosa individual para distinguirla de las demas de
su especie o familia”.

Es sabido que en derecho marcario internacional resulta usual
qgue los disehadores de joyas y accesorios, ropa, bolsos,
perfumeria y calzado registren sus nombres y apellidos como
marca para distinguir sus productos (Louis Vuiton, Christian
Dior, Coco Chanel, Salvatore Ferragamo, Cristina Herrera, Hugo
Boss).

Esta practica también es usual en la costumbre nacional, segun
se puede constatar en Internet -a la cual la Seccion ha
reconocido valor probatorio. Ciertamente, la base de datos de la
Superintendencia de Industria y Comercio, evidencia que en
Colombia es usual que los disehadores registren sus nombres
completos, o su apellido para distinguir los productos o servicios
que ofrecen en el mercado. [A titulo ejemplo en este fallo se
relacionan varios casos puntuales]

1 Folio 65 del cuaderno num. 3.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, sentencia de 12 de febrero
de 2015, C.P. Guillermo Vargas Ayala, nimero Unico de radicacion 1101-03-24-000-2010-00150-00.
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
Interpretacidon Prejudicial 02-IP-95, ha sostenido este criterio al
puntualizar que “los unicos que tienen el derecho de
registrar su nombre como marca, son los titulares o sus
herederos y nunca terceros no autorizados... abriendo asi la
posibilidad de que personas con nombres iguales u
homonimos puedan también acceder al registro marcario,
si entre esos dos nombres existe una manera peculiar y
distintiva de registrarlos. "’

De otra parte, resulta también pertinente recordar que esta Sala
ya ha tenido oportunidad de pronunciarse acerca del uso de
nombres propios como marcas para identificar bienes o
Servicios.

En efecto, en sentencia de 15 de abril de 2004 (M.P. Camilo
Arciniegas Andrade), al decidir la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho interpuesta por JOHANN MARIA
FARINA GEGENUBER DEM NEUMARKT  contra la
Superintendencia de Industria y Comercio, concediod el registro
como marca del signo "JOHANN MARIA FARINA” (etiqueta), pese
a estar previamente registradas las marcas "JEAN MARIE
FARINA” y "JEAN MARIE FARINA” a favor de la firma opositora
ROGER & GALLET.

En aquella oportunidad, la Sala puso de presente que los
nombres propios no son susceptibles de apropiacion
particular con caracter exclusivo, de modo que Ila
negacion como marca de un signo que se forme con un
nombre propio, no puede fundamentarse en la sola
circunstancia de su similitud con otro que se forma con el
mismo nombre o con su equivalente en otro idioma, pues
debe apreciarse si otros elementos permiten su
diferenciacion.

Con sustento en esas premisas, la Sala concedid el registro de
la marca JOHANN MARIA FARINA, con las consideraciones que
por su pertinencia para el caso presente, resulta relevante
transcribir. Discurrio asi:

"No se remite a duda que la expresion en idioma francés JEAN
MARIE FARINA por el aspecto de conjunto es semejante a su
equivalente en idioma aleman JOHANN MARIA FARINA.
Empero, de ello no se sigue razonablemente que exista riesgo
de confusion ya que los productos que las marcas distinguen
tienen un consumidor especializado, quien al adquirirlos presta

3 “Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Proceso 02-1P-95 G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996.”
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mayor atencion y emplea un mayor grado de discriminacion
qgue el comun o mediano.

En el caso presente, la disposicion de los elementos
explicativos en la etiqueta asocia claramente la marca JOHANN
MARIA FARINA con su fabricante del mismo nombre, al figurar
debajo de esta la expresion GEGENUBER DEM NEUMARKT que
con JOHANN MARIA FARINA forma el nombre comercial de la
actora. Como empresario le asiste el legitimo derecho de
emplearlo para distinguir sus productos, con tal que se
asocie a otros elementos de modo que no reproduzca o

imite la que se forma con esa denominacion en idioma
francés?(El resaltado no es propio del texto)

En el caso bajo examen, el nombre propio "ALDO” como tal es de
naturaleza débil y por lo mismo es inapropiable en forma exclusiva
por quien lo haya incorporado o quiera incorporarlo en otro signo
marcario.

Es del caso poner de relieve que en el caso bajo examen la
marca demandada no se encuentra acompaiiada de ningun
otro elemento que contribuya a diferenciarla de otras
marcas que contengan la misma expresion, por lo cual es
de suyo factible que se presente algin riesgo de confusion
0 asociacion por parte de cualquier consumidor o usuario
desprevenido debido a las semejanzas ortograficas y

fonéticas ya anotadas y a la ausencia del elemento
diferenciador antes aludido.

Por ultimo, no resulta factible asegurar que existe en este caso
una coincidencia de caracter conceptual entre las marcas
enfrentadas, por cuanto el vocablo ALDO, de origen celta,’” no
aparece contenido en el Diccionario de la Real Academia Espafiola
de la Lengua, 222 Edicion.

Analizados los anteriores aspectos y establecidas las semejanzas
que existen entre ambas marcas, es preciso determinar si se
presenta algun riesgo de confusion, asociacion o aprovechamiento
parasitario, que haga inviable la coexistencia pacifica de ambas
marcas en el mercado.

En este caso, no puede perderse de vista que las marcas ALDO y
ALDO PANETTI fueron concedidas en términos generales, para
distinguir servicios de gestion de negocios y de comercializacion
de calzado y vestidos, servicios que pertenecen a la misma clase
35 del nomenclator internacional. Asi las cosas, su

14 "M P. Camilo Arciniegas Andrade. Expediente N° 6009. Actor: JOHANN MARIA FARINA GEGENUBER
DEM NEUMARKT”
15 “[http://www.soylaneta.com/nombre/aldo/]”
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comercializacion se realiza empleando los mismos medios de
promocion y publicidad y utilizando los mismos canales de
distribucion, lo cual contribuye de manera significativa a que se
presente un riesgo cierto de confusion y asociacién en el publico
gue demanda ese tipo de servicios.

La anterior circunstancia, aunada al hecho de que existe
una semejanza ortogradfica y fonética indiscutible entre
ambos signos marcarios y a la circunstancia de no estar
acompaiiado el signo cuestionado por ningun elemento
diferenciador que contribuya a su individualizacion, la Sala
tendra por desvirtuada la presuncion de legalidad que
ampara el acto administrativo demandado y por ello
accedera a las pretensiones de la parte actora, no sin antes
advertir que no se condenara a la Superintendencia de Industria
y Comercio al pago de las costas y agencias en derecho, teniendo
en cuenta la conducta asumida por el apoderado de esa entidad
en el curso del proceso.[...]"” (Destacado fuera de texto.)”

Ademas, sobre dicho asunto, en los pronunciamientos comunitarios

aplicados en en este proceso, el Tribunal sefald:

“[...] 3.3. Los nombres comunes pueden ser distintivos y, en
consecuencia, utilizables y protegibles como nombres comerciales
y marcas, siempre y cuando atiendan, entre otros, a los siguientes
criterios:

3.3.1. Entre mas comun sea el nombre, menos probabilidad
tendra de ser distintivo. En este caso se debera realizar un analisis
mas prolijo e integral para establecer si ya es utilizado, registrado
0 depositado como distintivo y, en consecuencia, realizar un
adecuado analisis de distintividad.

3.3.2. Entre menos comun sea el signo, mas probabilidad tendra
de ser distintivo. Esto debe ser evaluado por el Tribunal bajo un
examen integral y de oficio.

3.3.3. Si el nombre es de una persona reconocida en una
actividad, para dicho rubro tiene mayor probabilidad ser distintivo
y, en consecuencia, protegible en relacién con la utilizacion, el
registro o el depdsito de signos idénticos o similares. Se debe
evitar el aprovechamiento del prestigio del personaje famoso o
reconocido.

3.3.4. Si el nombre comun ademas es una palabra de “uso comun”
en una clase determinada, no puede ser utilizado, depositado o
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registrado como marca o nombre comercial, a no ser que lo
acompaien elementos que le otorguen distintividad. En
este ultimo evento, el elemento de uso comun debe ser excluido
del cotejo marcario.

3.4. Un ejemplo de un nombre comun de “uso comun” es
“"Claudia. En el ambito ecuatoriano es una fruta, que podria ser de
uso comun en las clases relacionadas con comida o alimentacion,
pero a su vez es un nombre comun.

[...]
4.2. De conformidad con el literal e) del Articulo 136 de la

Decision 486, no son registrables los signos que “afecte Ila
identidad o prestigio de personas juridicas con o sin fines
de lucro, o personas naturales, en especial, tratandose del
nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudénimo,
imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del
solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa

persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran
declarados sus herederos”.

[..]

4.6. De lo expuesto, se concluye que el nombre de una persona
natural puede ser registrado como marca en el marco de la
normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los
siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo, ii) su
uso en el mercado no genere confusion o riesgo de confusion en
el publico consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de
personas naturales ajenas al titular, salvo que se cuente con el
consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de
quienes fueran declarados sus herederos.

[..]

4.9. Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de

conflicto entre una marca y el nombre de una persona
natural reconocida en un mercado determinado es motivo

para que la solicitud de registro pueda ser denegada. Ello
por la posibilidad de inducir a pensar que trata del nombre de otra
persona— a menos que el nombre no sea comun—. Empero, el
registro podra concederse cuando la persona que es titular de los
derechos de que se trate consiente en el registro de tal marca o
lo autorizan sus herederos, segun sea el caso.

4.10. Por ultimo, es preciso tomar en cuenta lo que la

doctrina y la jurisprudencia han seialado acerca de quién
tendria la posibilidad de invocar la proteccion por la

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co



23

NUmero Unico de radicacién: 11001-03-24-000-2020-00075-00
Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

utilizacion de su nombre, apellido, seuddénimo, etc.;
estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los
titulares del nombre o sus herederos. [...]" (Resaltado fuera
de texto).

De acuerdo con lo anterior, la Sala advierte que en el presente caso
los signos cuestionados "FRIDA KAHLO”, que amparan productos y
servicios en las clases 14, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38 y 41 de la
Clasificacion Internacional de Niza, consisten, precisamente, en el

nombre de la reconocida artista y pintora, FRIDA KAHLO.

Sobre el particular, la Sala observa que la denominacién de los signos
cuestionados y de la reconocida artista y pintora mexicana es idéntica,
esto es, “"FRIDA KAHLO"”, por lo que podria ocurrir que un
consumidor encuentre una falsa relacion entre los productos y
servicios de las clases 14, 18, 21, 24, 25, 28, 35, 38 y 41 de la
Clasificacion Internacional de Niza, amparados por dichos signos, y la
citada pintora, ya que éste podria pensar, errbneamente, que los
mencionados productos y servicios pertenecen a una nueva linea de

productos lanzada por los herederos de la artista FRIDA KAHLO.

En efecto, la Sala considera que los signos cuestionados, “FRIDA
KAHLO"”, no podian ser objeto de registro, dado que al no ir
acompafiados de un elemento distintivo adicional, si tiene Ila
capacidad de afectar la identidad de una persona natural reconocida

en el mercado artistico y cultural, al reproducir su nombre y primer
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apellido “FRIDA KAHLO", pudiendo inducir al publico consumidor en
confusion respecto del origen de los productos y servicios, en
detrimento de los terceros con interés directo en las resultas del
proceso, esto es, las herederas MARIA CRISTINA TERESA ROMEO
PINEDO y MARA DE ANDA ROMEO vy la sociedad FRIKAHLO DE

MEXICO C.A. DE C.V.

Sobre el particular, la Sala recuerda que en un caso similart®, en el
que se enfrentaron las expresiones “VALDERRAMA” y “PIBE
VALDERRAMA", se considerd que no podia ser objeto de registro el
signo solicitado por cuanto podia afectar la identidad de una persona
natural reconocida en el mercado deportivo. En efecto, se dijo en esa

oportunidad:

"[...] Del analisis de los conceptos resefiados, la Sala observa que

entre la marca cuestionada “"VALDERRAMA” y las marcas
previamente registradas "PIBE VALDERRAMA” y "CARLOS
VALDERRAMA"” existe similitud ortografica y fonética, teniendo
en cuenta que la marca cuestionada reproduce la expresion
"VWALDERRAMA"”, contenida en ambas marcas previamente
registradas, ademas de que no se encuentra acompafada de otro
elemento que contribuya a diferenciarla de los signos
previamente registrados.

Por consiguiente, la marca cuestionada "VALDERRAMA” carece
de la distintividad suficiente para coexistir pacificamente con los
signos previamente registrados.

En cuanto a la similitud ideoldgica o conceptual, se sefala que las
expresiones “VALDERRAMA”, "“PIBE VALDERRAMA” y

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidn Primera, sentencia de 19 de
septiembre de 2018, expediente identificado con el nimero Unico de radicacion 2011-00228-00, M.P.
Maria Elizabeth Garcia Gonzalez.
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"CARLOS VALDERRAMA" no tienen un significado en el idioma
castellano. Sin embargo, para el comun de los consumidores o
usuarios dichas palabras no resultan del todo desconocidas, dado
qgue "VALDERRAMA” y "CARLOS” se refieren a nombres propios
utilizados en Colombia por algunas personas y “"PIBE” es el
seudénimo de un reconocido deportista.

[.]

De acuerdo con los lineamientos trazados por el Tribunal,
la _Sala considera que la _marca cuestionada

'VALDERRAMA"”, no podia ser objeto de registro, dado que

al no ir acompainada de un elemento distintivo (verbigracia
TANIA o YURI) puede afectar la identidad de una persona

natural reconocida en el mercado deportivo, como ocurre
en _este caso con el tercero interesado en las resultas del
proceso, CARLOS ALBERTO VALDERRAMA PALACIO, al
reproducir su apellido "VALDERRAMA”, contenido en sus

marcas, pudiendo inducir al publico consumidor en

confusion respecto del origen de los productos.” (Resaltado
fuera de texto).

Ahora bien, la actora indica que existe un contrato de asociacion
exclusivo y consentimiento expreso de las herederas de la artista
mexicana FRIDA KAHLO para explotar tal expresion comercialmente

en todo el mundo e identificar productos y servicios en el mercado.

Sobre el particular, se resalta que tal y como lo asintié la SIC en los
actos administrativos acusados, para la Sala se encuentra probado en

el expediente lo siguiente:

Que el dia 20 de enero de 2005 se celebré un acuerdo contractual
mediante el cual las sefioras MARIA DE ANDA ROMERO y MARIA
CRISTINA TERESA PINEDO, esta uUltima en nombre propio y en

representacién de ISOLDA PINEDO KAHLO y como representante
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de la sociedad FRIKHALO DE MEXICO S.A. DE C.V., y la sociedad
CASABLANCA DISTRIBUTORS C.A., con el objeto de crear la
sociedad FRIDA KHALO CORPORATION vy cederle los derechos que
ostentaban sobre las marcas “FRIDA KAHLO”, las que se
encontraban en tramite de concesion y las que a futuro se solicitaran,

con el objeto explotar comercialmente en todo el mundo tal expresién.

Sobre el particular, la Sala advierte que el objeto y consecuencia de

terminacion del mencionado contrato!’, son del siguiente tenor:

SEGUNDA.- OBJETO. Las Partes celebran en este acto un convenio
por virtud del cual "LAS PROPIETARIAS” convienen en ceder todos
los derechos que tienen sobre la marca “"FRIDA KAHLO”, as/ como
todos los derechos que sobre la misma puedan tener a nivel mundial, y
"CASABLANCA" conviene en pagarie una contraprestacion a "LAS
PROPIETARIAS” segun lo estipulado en este documento, y aportar los
recursos en efectivo necesarios en los términos que se detallan en los
Anexo “I” Plan de Negocios, a la compaiiia “FRIDA KAHLO
CORPORATION” constituida por ambas partes, con el objeto de
explotar y comercializar la Marca FRIDA KAHLO & nivel mundial, sin
limitarse a cualquier Producte o servicio o territorio .

Las Partes devolverdn dentro de los cinco (5) dias siguientes a cualquier
aviso de terminacién, toda la informacién y todos aquellos documentos
y cooperardn con la celebracién y firma de cualesqulera otros
documentos que sean necesarios e indispensables para la terminacién
del presente contrato. Asi mismo, en caso de terminacién del contrato
por cualquier razén, FRIDA KAHLO CORPORATION se compromete a
ceder todos los registros marcarios existentes o las solicitudes
pendientes sobre el nombre de “FRIDA KAHLO” a “FRIKAHLO DE
MEXICO S.A DE C.V”.

17 Folios 496 a 507 del cuaderno ndm. 3.
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Ademas, se advierte que, como clausula sexta del contrato, las partes
acordaron que si llegado el quinto ano contable de vigencia de la aqui
actora, esta presentaba pérdidas contables superiores al capital social
y que en los ejercicios anteriores no hubiese habido en alguno de ellos
utilidad, se procederia a buscar un posible comprador de la empresa,
el cual deberia ser aprobado por "las propietarias"; y en el supuesto
de que no se consiguiera comprador, se procederia a su disolucion,
restituyéndose a "las propietarias" todos los derechos que sobre la
marca “"FRIDA KAHLO" existieran a esa fecha, a cambio de un pago
a la empresa CASABLANCA equivalente a todo lo que haya invertido
ésta en la adquisicion y desarrollo de dicha expresién, durante el

tiempo transcurrido mas los intereses devengados por dicho monto.

Como consecuencia de lo anterior, los terceros con interés directo en
las resultas del proceso, el 2 de enero de 201218, solicitaron al
Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) la inscripcion de la
trasmision de los derechos de las marcas “FRIDA KAHLO"”, que
estaban a nombre de la actora, a su favor; sin embargo, esta, entre
otros, mediante decision de 21 de septiembre de ese ano, frente al
registro nim. 919328, consideré que no era la competente para

determinar la condicion resolutoria del mencionado acuerdo.

18 fndice 34 del expediente digital agregado al sistema SAMAL.
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Con posterioridad, el Noveno Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en atencién de los diferentes
amparos directos promovidos por los terceros con interés directo en
las resultas del proceso, en decision 423/2016 de 25 de agosto de

201619, en el que se controvirtio la anterior decision del IMPI, indicé:

1TIS. En ese contexto, este Tribunal Colegiado
considara que. contranamente a lo sostenido por ia saia,
los documentos exhibidos por Ias quejosas ante Ia
demandada, s¢ contienan la transmisiéon de un derecho
maSrcaric, = cual si bien S oncontrabs sSujeta a1
—umplimiento de un acontecimiento TUluro de realizacion
incierta. ello, no era oObice para estimar gue no sSe
cumplid con el requisito establecido en Ila fraccion Il del
articulo 9, del Reglamento de Ia Ley de I1a Propiedad
Industrial. Fuesio que. para acreditar el cumpilimiento de
l&a condicion a la gue sSe enconiraba suyjeta ddicha
transmision de derechos aexhibicron, también. los estados
financieros d= = compania FRIDA EKAHLO
CTCORPORATION, irmados por ias Partes contratantes

116, Con lo antenor, results INnconcuso gue Ccon
=1 posturs asuminda por & sala responsable no saGlo deja
de Iado lo pactado entre Ias partes para restituinr los
derechhos de la marca FRIDA AHLO a las gqueicsas;
sSino que ademas, incurric en Ia incongruencia gue se
denuncia. =l estimar por una parte gue debia declararse
I= validez Ge Ia resolucion impugnada a3l no constar en el
JdocuMmMmento exhibido 2 transmisian de derechos v por otra
=1 reconocer gue |Ia restitucison de o= derechos qgue
osteniaban sobre Ia marca en cuestion estabs sujeta =
una condicldnN resolutornas, =i analizar si hubo o no

cumphmients de 1la condicion.

117 En consecuencia. ante o fundado de laos
sSrgumentos gue se analizan, 1o procedente os conceder
=l amparoc solicitado., para =1 efecto Cle= Que =

responsablie

L] Daje insubsistente a2 sentenceE reciarmadca

2> Emila umna nueva en s gue tomando en
Cuenta Ias considersSciones expusestas en I presente
sentancias, deciare la nulidad de Ila resolucion impugnacds
en of Juicio de nulidad, para ol efecto de quese Ia aulcridad
demandada, partiendo de la base de que &=l contrato de
Ssocimacion exhibido si contiene la transmision de an
derecho rmarcanrics determmines o Pplerna Junsaiocion v
respetando la garantia de audiencia de Ias partes gue

19 indice 34 del expediente digital agregado al sistema SAMAL.
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resulten involucradas, o Que estime procoedents e
relacion con Ia —oScitiad e Inschipcian de tran=mmiisicr de
Gevrecha= e i TTESTCa 2r23=22 oA AL
determinando para alio. s en el caso se ha actuslizads 1=
condicson resolutoria a la gue ss encuentra sujieta =1
transmisidn, =m tarMminos e in clausulas =Sexts cde Sicises
TOoONIrato. ecto as, delterrmuanre-

S en =l caso, con oS cotados firnnancreeros
oxhibidos o acedila Que oxiseron perdicdas
contables supenores al capital social de 1S
Cosmpania FIRIDA KAHLO CORPOEREATION. asi
CcCoMmo, S en los ejercicios contables anterores
{on fos primaros cuAatro afos) o haya nabiado
=n alguno de ollos ulihicdag . y;

i) S§ unas vez buscado un posible comorador ce
la compania v Ssie o se hubleacs encontrado.

=a procedio a la disolucisn cdo = socicactacy

HSe merito.
(5] HechHho 1o cual, sSe resttuirian a8 "“LAS

PROPIETARIAST taodos jos derechos guse
sobre Ia marca FRIDA AHLO tuviers s ===

fecha = compania, a cambio de un pago oor
parto de estas a CASABLANCA, eqQuivalente

= Todo o que hays anvertnido en adgursician »
gesarrolio de A mmacrca durantes el empo
transcurndo. mas los infereses vengados por

A oe rreantam combcalmdoess o e RSO WG NDS e

o Emtancticn Cinildos e e
e tasc s n s
118 Flnasrmaono, Cobe Ae=siocar i i

SoncluaiSn SlICanIoDds O raSullis GOttt w e Teses el EROT
oste Trimbumal Colegiacic:, s el srmgasro iss=cio D
SUEFZO1O T EANOT IO e padar faawm  ISCILAT  SJLIESRN e 2
WSSO O Vel cde panes o ofos il Gescissis, ooy ol Que
B clissdesrmIinuS MeEOO T ol SmipDaeo

T30, | RS T Do L= SI gLttt
ey i M S SR AT e ¢

CET L LIRS QIMAEOBARE MNBG Ay et Aars prsartes hel Earieveese
EOTIOEEeny R UTOEROLTEN 0w AR DO et N i e e ae
OSSO BrOAS e oloeitaeiock SAs  fravizTTietiy dwm momrTas
SSNMDT L 3 ooy oo smtmciisgm TETN rREasviess ol KD S Outediw A or ¥ rvade
ACERTWS T O N i vy, mar CASTYIAMESE AT e R - SACTRAERE S s et
MRcawAzs il Gl Be SIS ke OfeSvaanNCes A A cldtisese
OndSCsIvratl Do o QuUe avr SCTISTNax A wrticuss 5. Reecodiss
I St SR LT O A M0 Loy O A FROOe0 T Srrasiastsed - el
(= & ' - o SR A T T aey e O =T Ax
L e s e B ssrtrCreargyTy fm  suTooslesy »p o As. TSSCw
ERVANLATTETE OOATETN WD ORI P TN MOnE S S i O G TN (VO

B Soanrsecoee Graee Ny SSEW T ARAID MANAR  WNMNGEYEINCT S
PRNTNSS SO0 OO fa CAR SR SRaTs AT SOrEiTy.  _ETenE  sheste
e AT S ETODNGCW LA O Ta PO PSSR TS O O Y
SONEN W FRACREATIATICN RINE W SOOIV SOSTOCRS S NS
Bt SOCAGN, e OB AR vErlis e L BOCECHact IameE  maNees
| I RASYTISONIN O ASS  peigsidlsactes. peor A gue  Aa
RSO wlars  Focs T SOTTI  CEENIEINC RS PEWLER RATMS AR RO OVROAs <A
A MOTOs Ao GOREINCIOr, MO Cusa’ ) clurmasiNTees,  fhenres  GIvEa
COMSOCTLATIOWNS e Sy rosiNEran oS imivEd s a0 N se colsagonms wme
P men CRERITI W L OOuSHAONE. Serr saslr TLESTEE 3N AT LN ey
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£3es @Fad AD RO S TIIrIte: O SR SERINITWMRIATOS ST e STinchor
120 B | Gifereaencis Ses aguel jonicio e armpcarcs
e el Que considero gue las qQueseosSas o desvisrtuarcors les

cCOoOnNnsSIgseracion de 12 Salas on e sentdo de Que s autoridacs
Nno podrizz ermitir pronunciamiento aigunes al amsormentic de
maesoaolvaer 1= INSCcripciosy =olscitadcas, T SPDeCEo e =0 se
crsmiplic o Noa s condiciaon resolutorsiz=a = I Que et Sujotbta
2 transSmEasSiorn de desrechos,. o =esr sanas cuesstican sjena =
= competanals de la autondad v de esa Salas Ao cqoses
s furNcion s limata a ia Inscoapcdn Ges ;s ransroesionas

de derechos an =l ouse Shorsms DHos OocaiDs, =3  es-swiste-

tales cormiGaeracionas

=9, Acgunmnientos —Oos Ccusles TusrTosn alserIdido=s

=M CaAasm o peOar-

CQUeS, N SsSencia, CoOoOMNSISTHieEararn en qQue

Ia sals responsabhie Intsrpreats el corvirato excediendose

e E = Ffacultadaes C ORI lc=zgadora e Scto=
SdcAMmuirv=irativo=s daojarndo e lado is literalicad doel mismo,

el oo =l acuserdo de woluntadce s de 1as partes. y Qu= 153
Aautoridad admammsastirativa interpratdS uarn comntrato privaado

ceicirado Bajijo &l deracih o Ccormiary cdes rmEaaniesrss errorocas e

ile—gssl . 1tocga ez QLres g l=] cCraes=ritas P facultade s raarsa
Sre=lismy el —ormticdo =1} coOmtratao P raeaciSEacES Puess= b
=tondcddaey = i= literatidascs <Se=i TS ITRG > a0 e Tago e

vaoluntades de jas parte=s contratantas

122 Da ahl que, como ya se dio, Ia presentes

Por lo anterior, tal como lo asintié la SIC, para la Sala resulta evidente
que en la actualidad existe una controversia entre la titularidad del
uso de la expresion “FRIDA KAHLO”, por lo que no es dable
establecer con certeza si la actora cuenta con el derecho exclusivo
para solicitar los registros marcarios cuestionados, pues si bien aporto
al expediente un contrato de cesidon a su favor, -del cual en esta
instancia no se puede hacer estudio alguno de legalidad y exigibilidad-,
este ha sido cuestionado ampliamente, entre otros, mediante
amparos directos, en los que se alegd haberse cumplido la clausula
rescisoria del acuerdo. Asi también, las comunicaciones hechas a la
actora por los terceros con interés directo en las resultas del proceso,

en las que le piden la rescisién inmediata de dicho contrato por
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incumplimiento y la revocatoria de la autorizacion para el uso del
nombre “FRIDA KAHLO”, por la sefiora MARIA CRISTINA TERESA
ROMERO PINEDO, pariente colateral del cuarto grado de la artista

FRIDA KAHLO?0,

Ademas, dentro del expediente no obra consentimiento vy/o
autorizacién expresa por parte de las herederas de la artista mexicana
FRIDA KAHLO a la actora para solicitar el registro de los signos
cuestionados. Por el contrario, la Sala observa que estas se opusieron
al registro de los signos solicitados tanto en sede administrativa como
en sede judicial, alegando, precisamente, la ausencia de dicha

autorizacion.

Aunado a lo anterior, dentro del expediente consta el certificado de
reserva de derechos al uso exclusivo expedido por el Instituto
Mexicano de Derechos de Autor de 25 de octubre de 201922, en el que
consta que la Unica titular del nombre FRIDA KAHLO como nombre
artistico es la sefiora MARIA CRISTINA TERESA ROMERO

PINEDO.

En efecto:

20 fndice 34 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.
2l fndice 34 del expediente digital agregado al sistema SAMAI.

Calle 12 No. 7-65 - Tel: (57-1) 350-6700 - Bogota D.C. - Colombia
www.consejodeestado.gov.co



32

NUmero Unico de radicacién: 11001-03-24-000-2020-00075-00
Actora: FRIDA KAHLO CORPORATION

CCERTIFICAIDO
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Por lo tanto, para la Sala se cumple el supuesto previsto en el articulo
136, literal e), de la Decision 486, en cuanto a que los signos
cuestionados afectan la identidad de una persona natural distinta al

solicitante, esto es, a la artista y pintora FRIDA KAHLO.

Asi las cosas, la Sala considera que la SIC no esta en la obligacién de
conceder el registro automatico como marca de aquellos signos
derivados de nombres y apellidos que atenten contra la identidad de
otra persona, en tanto esto desnaturalizaria el tramite del registro
marcario, pues bastaria con tenerlos como identificacion para

garantizar su registro como marca.

Ahora, cabe sefalar que la parte actora también alegd que es titular

de una familia marcaria que comprende la expresion “FRIDA KAHLO”,
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por cuanto posee su registro en tres clases de la Clasificacidon

Internacional de Niza, concordantes a las aqui solicitadas.

Sobre el particular, el Tribunal precisé que la familia de marcas debe
ser entendida como el conjunto de marcas que pertenecen a un
mismo titular y poseen un rasgo distintivo comun, mediante el cual el
publico consumidor las asocia entre si y las relaciona con un mismo

origen empresarial, de la siguiente manera:

“[...] 3.2. Una familia de marcas es un conjunto de signos
distintivos que pertenecen a un mismo titular y que poseen un
rasgo distintivo comun, mediante el cual el publico consumidor las
asocia entre si y las relaciona con un mismo origen empresarial.

3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la
existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasqgo

distintivo comun. Si _este elemento comun figqura en la
denominacion, serad, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante comun hara que todas las marcas
que lo incluyan produzcan una impresion general comun,

toda vez que inducira a los consumidores a asociarlas entre

si y a pensar que los productos a que se refieren participan
de un origen comin. Dada que el elemento dominante comun

obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia
de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el
producto o servicio donde figura el citado elemento comun
constituye objeto de una marca que pertenece a determinada
familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, en caso de
corresponder a distinto titular, podria inducir a confusion.

3.4. El fendmeno de la familia de marcas se diferencia claramente
de las marcas conformadas por una particula de uso comun, ya que
estas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario
para identificar cierta clase de productos. Por tal razon, el titular
de una marca que contenga una particula de uso comun no puede
impedir que otros la usen en la conformacion de otro signo
distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo
titular si puede impedir que el rasgo distintivo comun, que no es
genérico, descriptivo o de uso comun, pueda ser utilizado por otra
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persona, ya que este elemento distintivo identifica
plenamente los productos que comercializa el titular del

conjunto de marcas y, ademas, genera en el consumidor la
impresion de que tienen un origen comun [..]”. (Resaltado
fuera de texto).

Al revisar la expresion “FRIDA KAHLO", en el sistema SIPI de la SIC,
la Sala encontré Unicamente tres registros a nombre de la actora. Lo

anterior, se observa de manera clara en la siguiente tabla??:

EXPEBHENTE MARCA TITULAR VIGENCIA Clase
508673 FRIDA FRIDA KAHLO | 30 de abril | 16

KAHLO CORPORATION | de 2035
(Nominativo)

393794 FRIDA FRIDA KAHLO 23 de 33
KAHLO CORPORATION | enero de
(Nominativo) 2033
467416 FRIDA FRIDA KAHLO 23 de 21
KAHLO CORPORATION | enero de
(Nominativo) 2033

Como puede advertirse, la actora Unicamente contaba con tres
registros marcarios con la expresiéon “FRIDA KAHLO", por lo que la
Sala considera que no se encuentra configurada la familia de marcas,
ya que el hecho de Unicamente contar con tres registros marcarios no
es suficiente para concluir que exista una pluralidad de signos

distintivos que pertenezcan a un mismo titular y que el publico

22 Las resoluciones que concedieron las marcas que se citan a continuaciéon fueron expedidas por la SIC
y consultadas en el aplicativo SIPI, de conformidad con el articulo 177 del CGP y del memorando de
entendimiento suscrito entre el Consejo de Estado y la SIC el 24 de agosto de 2020 (prorrogado el 24
de agosto de 2022).
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consumidor las asocie entre si y las relacione con un mismo rasgo

empresarial.

Ahora, frente al argumento expuesto por la actora de que es titular
en otros paises de multiples registros marcarios con la denominacion
“"FRIDA KAHLO", en los cuales mediante sentencias se ha aceptado
su legitimacion para solicitar tal registro, la Sala considera que la
parte demandada no esta en la obligacién de conceder de manera
auténoma el registro como marca de aquellas expresiones registradas
en otros paises, en tanto esto desnaturalizaria el tramite del registro
marcario, pues bastaria con el registro previo en otro Pais para

garantizar su registro como marca en el territorio colombiano.

En efecto, la Sala pone de presente que el Tribunal, en la
Interpretacion Prejudicial 282-1P-2017, enfatizd en que el examen

de registrabilidad debe ser auténomo tanto en relacion con las

decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas,

como frente a decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido
de que esta debe realizar dicho examen analizando cada caso

concreto.

En este orden de ideas, la Sala concluye que no se viold la norma

alegada como vulnerada por la actora; y que le asistid razéon a la SIC
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al denegar los registros como marca de los signos nominativos
“"FRIDA KAHLO", para amparar productos y servicios de las clases
14, 25 y 28; 35 y 41; y 18, 21, 24 y 38 de la Clasificacion
Internacional de Niza, razdén suficiente para que se mantenga
incolume la presuncion de legalidad que amparan a los actos
administrativos acusados, los cuales estdan acordes con los
parametros fijados por el ordenamiento juridico comunitario y en los
que se argumenté de forma clara y precisa los motivos que llevaron

a la decision que en cada una de ellas se adopté.

En consecuencia, la Sala denegara las pretensiones de la demanda,
como en efecto se dispondra en la parte resolutiva de esta

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Primera, Administrando

Justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda, por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO: ENVIAR copia de la providencia al Tribunal de Justicia de
la Comunidad Andina, de conformidad con lo establecido en el articulo

128 de la Decisidon 500 de la Comision de la Comunidad Andina.

TERCERO: En firme esta providencia archivar el expediente, previas

las anotaciones de rigor.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leida, discutida

y aprobada por la Sala en la sesidon del dia 4 de diciembre de 2025.

NUBIA MARGOTH PENA GARZON PABLO ANDRES CORDOBA ACOSTA
Presidenta

CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMAN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrénicamente por los
integrantes de la Seccidon Primera en la sede electrénica para la gestion judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservacién vy
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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