Superintehdencia de
Industria y Comercio
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resoluciéon N° 944

Ref. Expediente N° SD2025/0087111

Por la cual se niega un registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS
en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que por escrito presentado el dia 28 de agosto de 2025, GEOVANY
ALBERTO ORTIZ OSORIO, solicito el registro de la marca Emily Has Fallen (Nominativa)
para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 9 y 41 de la Clasificacion
Internacional de Nizal.

SEGUNDO: Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 1080, no se
presentaron oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que atendiendo las disposiciones establecidas en la Decisién 486 de la
Comunidad Andina, encuentra la Direccion que de conformidad con el articulo 150 de
aquella, es deber de la oficina realizar el estudio de registrabilidad de un signo teniendo
en cuenta todas y cada una de las causales de irregistrabilidad determinadas por los
articulos 135 y 136 de la Decisién. Sobre este particular, ha expuesto el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina lo siguiente:

“...a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de
registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en el caso de que no
hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente
en ningun caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar
el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional
Competente se pronunciara acerca de ellas asi como acerca de la concesién o de la
denegacion del registro solicitado.”

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal e) del articulo 136 de la Decision 486

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, seudénimo, 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.

Concepto de lanorma

De acuerdo con la norma transcrita, si el signo que se pretende registrar como marca
corresponde al nombre, apellido u otros atributos de la personalidad de una persona

1 9: Grabaciones de audio musical; grabaciones de sonido musical descargables; grabaciones de video musicales descargables;
grabaciones de videos musicales; grabaciones musicales; grabaciones musicales descargables; grabaciones musicales en forma de
cintas; grabaciones musicales en forma de discos.

41: Actuaciones musicales; actuaciones musicales en vivo; entretenimiento en forma de espectaculos musicales en vivo.
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natural, el nombre de una persona juridica distinta al solicitante, o el nombre de una
persona natural o juridica reconocida por el sector pertinente del publico como distinta del
solicitante, siendo susceptible de afectar la identidad o prestigio de esa persona natural o
juridica, no procederda su registro. Lo anterior, salvo que el solicitante demuestre dentro
del proceso que cuenta con el consentimiento de dicha persona o de sus causahabientes,
segun el caso, para registrar tal nombre como marca.

En cuanto a los nombres de personas naturales, las consideraciones relativas al nombre
completo y apellido son, asi mismo, aplicables a los seudonimos, firmas, caricaturas,
retratos de las personas, a los que deben aplicarse los mismos criterios siempre y cuando
identifique realmente a una persona individual.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha entendido que la
identidad de una persona natural es generalmente su nombre y apellido, o su sélo apellido
cuando es notorio, explicando que la causal de irregistrabilidad en comento constituye un
mecanismo de defensa al derecho personal que tienen las personas sobre su imagen e
intimidad, y que la pretension juridica de la norma esta fundamentada en la proteccion de
los derechos de la personalidad.

En ese orden de ideas, cuando el nombre solicitado en registro como marca es un nombre
o apellido comun o frecuente, quedara sometido a las reglas generales sobre el riesgo de
confusién o asociacién, es decir, puede llegar a ser registrado siempre y cuando sea
distintivo y no sea confundible con otros signos registrados para distinguir productos
idénticos o similares. Sin embargo, si el nombre o apellido solicitado en registro, coincida o
no con el nombre del solicitante, corresponde a un nombre o apellido capaz de individualizar
a una persona de notoriedad destacada y reconocida por el publico como alguien distinto del
solicitante, su registro solamente sera viable en la medida en que el solicitante cuente con
la autorizacién de esa persona reconocida o de sus herederos.

De otro lado, respecto a las personas juridicas, se entiende como el nombre de estas la
denominacion o razon social que permite identificar su naturaleza y su existencia, segun
las normas aplicables a la materia. La protecciéon del nombre de una persona juridica
surge del interés de proteger no solo su identidad sino también su prestigio, interés que,
en palabras del Tribunal, debe ser manifestado a través de los representantes legales de
la persona juridica portadora del nombre.

En relacion con el ‘prestigio’ del que puede gozar una persona juridica, este puede ser
entendido como “la percepcion favorable o positiva de esta por parte del publico
consumidor pertinente (...)"? la cual proviene de un esfuerzo propio ejercido por esa
persona juridica. Dicho prestigio lo ha relacionado el Tribunal con la valoracién positiva
gue tiene ese publico consumidor relevante respecto a la actividad comercial o mercantil
ejercida por la persona juridica.

En ese orden de ideas, al examinar la registrabilidad de un signo que consista en el
nombre de una persona juridica distinta al solicitante, primero se debe acreditar la
existencia del nombre (denominacion o razén o social) de la persona juridica y, en
segundo lugar, se debe tener en cuenta la afectacion que podria tener el registro del signo
sobre la identidad o prestigio del que goza aquella persona juridica. De ser este el caso,
serd procedente verificar si se cuenta con la debida autorizacién emitida por el
representante legal de la persona juridica correspondiente, pues de lo contrario no seria
viable su registro.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Interpretacion Prejudicial - Proceso 290-1P-2016
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Estudio de registrabilidad del signo solicitado

Afectacion de laidentidad o prestigio de una persona natural o juridica.

Signo solicitado

Emily Has Fallen

El signo solicitado es Nominativa y corresponde a la expresion Emily Has Fallen, para
distinguir:

“9. Grabaciones de audio musical; grabaciones de sonido musical descargables;
grabaciones de video musicales descargables; grabaciones de videos musicales;
grabaciones musicales; grabaciones musicales descargables; grabaciones musicales en
forma de cintas; grabaciones musicales en forma de discos.

41: Actuaciones musicales; actuaciones musicales en vivo; entretenimiento en forma de
espectaculos musicales en vivo.”.

El signo solicitado ‘Emily Has Fallen’ corresponde al nombre de un proyecto Musical de
Pop - Rock Alternativo fundado en el 2002 que maneja el mercado bilingie (inglés -
espafiol)3. La banda cuenta con un amplio reconocimiento nacional en la escena del rock,
con presencia en diferentes plataformas digitales y con mdltiples apariciones en
publicaciones y revistas como Rolling Stone Magazine y Shock; las emisoras Radionica y
Radioaktiva -

Esta Direccion al analizar el signo solicitado encuentra que reproduce la totalidad del
nombre con el que se reconoce a una agrupacion musical reconocida, induciendo a que
el consumidor de manera equivocada confunda la marca con dicha banda; méaxime
cuando se pretenden proteger productos y servicios relacionados con el medio musical
afectandose su identidad.

Adicionalmente, se pudo evidenciar que en el expediente no obra el consentimiento
expreso del personaje famoso o de sus herederos o de sus representantes para registrar
dicho nombre como marca.

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud esta comprendido en la causal de
irregistrabilidad establecida en el articulo 136 literal €) de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,

RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Negar el registro de la marca Emily Has Fallen (Nominativa) para
distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificacién Internacional de Niza#,

solicitada por GEOVANY ALBERTO ORTIZ OSORIO, por las razones expuestas en la
parte motiva de la presente resolucion.

3 https://www.last.fm/es/music/Emily+Has+Fallen/+wiki

4 9: Grabaciones de audio musical; grabaciones de sonido musical descargables; grabaciones de video musicales descargables;
grabaciones de videos musicales; grabaciones musicales; grabaciones musicales descargables; grabaciones musicales en forma de
cintas; grabaciones musicales en forma de discos.
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ARTICULO SEGUNDO: Negar el registro de la marca Emily Has Fallen (Nominativa)
para distinguir servicios comprendidos en la clase 41 de la Clasificacion Internacional de
Niza®, solicitada por GEOVANY ALBERTO ORTIZ OSORIO, por las razones expuestas
en la parte motiva de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: Notificar de esta resolucion a GEOVANY ALBERTO ORTIZ
OSORIO, solicitante del registro marcario, entregandole copia de la misma y advirtiéndole
gue contra ella procede el recurso de apelacion ante el Superintendente Delegado para
la Propiedad Industrial, el cual debera interponerse dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes a su notificacion.

ARTICULO CUARTO: En firme esta resolucion archivese el expediente.

Notifiquese y Cumplase.
Dado en Bogota D.C., el 5 de enero de 2026

DANIEL MOR GARCIA
DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

541: Actuaciones musicales; actuaciones musicales en vivo; entretenimiento en forma de espectaculos musicales en vivo.
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