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INTRODUCCION

La proteccion a la Propiedad Intelectual ha tenido un gran desarrollo a través de los
ultimos afios, siendo una tematica de especial importancia, no so6lo para los paises mas
desarrollados, sino para todos aquellos que tienen en su marco constitucional el deber de
proteger la propiedad, como término general. Los paises de Latinoamérica no han
escapado a esta responsabilidad, siendo Colombia y Bolivia, Estados con fuerte
legislacion, que al menos en sentido formal, les permite una eficiente administracion de la
Propiedad Intelectual. Un ejemplo de ello, es el sometimiento de ambos paises al proceso
de integracion de la Comunidad Andina, cuya normativa comunitaria tiene efectos
vinculantes, con aplicacion directa y con preeminencia respecto de las legislaciones
nacionales, un gran paso para la unificacion y cooperacion legal y juridica que debe existir
en torno a la Propiedad Intelectual. Ademés, ambos Estados tienen el compromiso
internacional frente a la Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)',
organismo que administra los tratados mas importantes sobre la materia.

El presente documento tiene como objetivo hacer una investigacion comparativa de los
ordenamientos legales sobre Propiedad Intelectual de los paises de Colombia y Bolivia,
para efectos de establecer las diferencias y similitudes que se puedan presentar. De esta
manera, se enfoca en establecer un paralelo comparando los diferentes tratados
internacionales suscritos por ambos paises, sus constituciones nacionales, codigos y
demas normas establecidas para la proteccién de la Propiedad Intelectual. Asi mismo,
esta investigacion pretende contribuir al proyecto “PILA-Network”, del cual hace parte la
Universidad Industrial de Santander, cuyo objetivo general es: ‘promover Ila
modernizacion de las practicas de gestion de la propiedad intelectual e industrial (PI) en
los sistemas y las instituciones de educacion superior (IES) de Latinoamérica, fomentando
la interaccion entre las IES y la industria y el desarrollo econémico y social”.?

El trabajo se dividira en cuatro partes: la primera, en la cual se hara una pequefia resefia
de lo que es conceptualmente la Propiedad Intelectual y sus diferentes divisiones, y su
tratamiento como término general en tratados, constituciones nacionales y diferentes
cbdigos producidos tanto en Colombia como en Bolivia. La segunda parte se referira al
tratamiento legal que se da en ambos paises en materia de Derechos de Autor y
Derechos Conexos. De forma consecuente, en una tercera parte, se hard una
comparacion de las diferentes normas que regulan el tema de Propiedad Industrial, para
finalmente en cuarto lugar, con esa misma dindmica, observar lo referente al tema de
Casos especiales de Propiedad Intelectual.

1Organizaci()n Mundial de la Propiedad Intelectual. ;Qué es una patente? En: http://www.wipo.int//about-
wipo/es/what_is_wipo.htmlConsultado en: 08 de Mayo de 2011.

PILA-NETWORK. Andlisis del nivel de concientizacion y uso de la Pl en las IES: Necesidades Formativas.
En: http://www.pila-network.org/public_documents/MEXICO _informe%281%202%29 final.pdf Consultado en:
08 de Mayo de 2011.
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1. PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1 CONTEXTO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN COLOMBIA Y
BOLIVIA

Antes de abordar el tema en forma conceptual, es pertinente examinar el contexto de
Colombia y Bolivia en materia de Propiedad Intelectual, es decir, como se desarrolla en la
practica la proteccion normativa que ambos paises han destinado para que se respeten
los derechos adquiridos de esta modalidad de propiedad. A continuacion se analizaran
algunas estadisticas e informes sobre la situacion de Colombia y Bolivia frente a la
proteccion de la Propiedad Intelectual.

Primero que todo, uno de los ejes claves para llevar a cabo operaciones eficaces de
control y politicas publicas en materia de Propiedad Intelectual, es conocer el tipo de
acciones que vulneran los derechos concedidos por las leyes, como es el caso de la
pirateria o el abuso a los derechos del titular sobre una obra sin su consentimiento. Para
este cometido, la IIPA (International IntellectualProperty Alliance), la cual es una
organizacién internacional para la proteccion de la Propiedad Intelectual, expide
documentos estadisticos acerca la pirateria en América Latina, teniendo como fuente la
recoleccién de datos en agencias de aduanas, fiscalia y procuradurias de los diferentes
paises.

La IIPA en alianza con la USTR (Office of theUnitedStatesTradeRepresentative), una
especie de Secretaria de Estado de Comercio Exterior de Estados Unidos, emite
anualmente un documento informativo el cual fue bautizado como el informe 301 (“Special
301”7 Report). En este documento se evalla la proteccion y cumplimiento de los derechos
de Propiedad Intelectual en el mundo, e incluye un listado de paises que, segun explica,
sufren serias deficiencias en este tema. El listado es utilizado por los Estados Unidos
como modo de presionar a gobiernos extranjeros, para que adopten leyes de
copyrightmas estrictas y emprendan un papel mas activo en la lucha contra el
incumplimiento de las leyes de Propiedad Intelectual. Asi mismo, los Estados Unidos se
arrogan la posibilidad de iniciar acciones unilaterales, como sanciones o represalias,
contra aquellos paises que consideran como una amenaza para Sus intereses
comerciales, con base en este informe.
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En su ultimo informe de Abril 30 de 2010, ambos paises, Colombia y Bolivia, aparecen en
la “watchlist”, la cual es una lista de paises con deficiencia en cuanto a la proteccién de la
Propiedad Intelectual segin observaciones de Estados Unidos. En el informe 301° se
describe asi la problemética de cada pais*:

“Bolivia: Bolivia se mantendrd en la lista de vigilancia de 2010. La pirateria y la
falsificacion, (sobre todo en medicamentos), siguen estando muy extendidas en Bolivia.
Sigue existiendo la necesidad de mejoras significativas en el régimen Boliviano de
propiedad intelectual. La Ley de derechos de autor boliviano, debe modificarse para
ajustarse a las normas internacionales. A pesar de acciones de cumplimiento notables
como la incautacion de méas de 30 toneladas de productos farmacéuticos falsificados y las
actuaciones judiciales correspondientes, son necesarios recursos adicionales y un
compromiso de cumplimiento por las autoridades judiciales para mejorar las medidas de
ejecucion contra la pirateria y la falsificacion. Estados Unidos sigue instando a Bolivia
para mejorar su proteccion de la propiedad intelectual y sus regimenes de ejecucion, y
para que promueva sus esfuerzos de aplicacion de derechos de propiedad intelectual.”

“Colombia: Colombia permanecerd en la lista de vigilancia en 2010. Colombia sigue
mejorando sus esfuerzos en la lucha contra la infracciébn de derechos de propiedad
intelectual, a pesar de sus medidas de aplicacion. La coordinacibn de muchas
instituciones responsables de hacer cumplir los derechos de propiedad intelectual han
mejorado en 2009. Sin embargo, estos organismos necesitan capacitacién y recursos
adicionales. También hay preocupacion por la falta de sentencias disuasorias. Otra area
de mejora ha sido la reduccion de los términos de aprobacion de patentes, de no mas de
seis afios y no menos de cinco, de acuerdo con los compromisos que Colombia hizo con
Estados Unidos en las negociaciones del Acuerdo de Promocién Comercial. Los Estados
Unidos alientan a Colombia para desarrollar un sistema efectivo para abordar asuntos
relacionados con patentes en relacién con las solicitudes para comercializar productos
farmacéuticos. Los Estados Unidos también alientan a Colombia a desarrollar un
mecanismo para mejorar la aplicaciéon contra la violacion de derechos de propiedad
intelectual en Internet, y seflala que la pirateria de discos 6pticos sigue siendo una
preocupacion.”

De esta forma, ambos paises se mantienen en un rango equivalente segun la USTR, en
cuanto a la debilidad de sus mecanismos para hacer valer los derechos de Propiedad
Intelectual, la extension de la pirateria y la falsificacion, sobretodo en el &rea de productos
farmacéuticos.

3International IntellectualPropertyAlliance . USTR 2010 Special 301 report.En:
http://www.mpaa.org/Resources/al2d0045-7f7b-4c46-9264-814be5855cd9.pdfConsultado en: 30 de Enero de
2011

“La informacion gue se resefa sobre Bolivia y Colombia es un resumen del Informe 301 cuyo original se
encuentra en inglés.
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De otro lado, un indicador de desarrollo de un pais, se mide en el caso de la Propiedad
Intelectual, por su cultura de registro, la utilizacién de patentes, y los coeficientes de
invencion, aspecto que influye positivamente en la economia nacional ya que los
productos industriales generan valor y recursos econémicos que contribuyen a la creacion
de nuevas empresas y a la generacion de empleos. De igual forma, los paises que mas
patentes registran son aguellos que mayor inversion tienen en ciencia y tecnologia.

Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los paises donde mayor cantidad de patentes se
otorgan por afio, teniendo en promedio el 50% de las patentes a nivel mundial, mientras
que la Unién Europea tiene un 22% y Asia un 28%; entre Latinoamérica y el Caribe sélo
se promedia 0.3%.”

Una fuente importante de informacion sobre el tema de patentes, es RICYT (red de
indicadores de ciencia y tecnologia), la cual ofrece indicadores sobre solicitud vy
otorgamiento de patentes de diversos paises de Latinoamérica. A continuacion se
presenta un cuadro comparativo® entre Colombia y Bolivia segtn los indicadores de la
RICYT:

Tabla 1 Patentes solicitadas y otorgadas en Colombia y Bolivia (1990 -2008)

Pais Persona que la Promedio de Promedio de
solicita Patentes Solicitadas | Patentes Otorgadas
(1990-2008) (1990-2008)
No Residentes 1229 353
Colombia Re51dentes. 102 18
Total Residentes y 1331 371
No Residentes
No Residentes 116 13
. . Residentes 35 12
Bolivia X
Total Residentes y 201 2t
No Residentes
*UNESCO. Informe de la Unesco sobre la Ciencia 2010. Disponible en:

http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001898/189883s.pdf Consultado en: 5 de Febrero de 2011

® El cuadro comparativo se hizo de acuerdo a informacion recopilada de la pagina oficial de la RICYT
http://www.ricyt.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&Iltemid=3 de la seccioén “indicadores
de patentes”
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En esta pequefia resefia de estadisticas de ambos paises en cuanto a la solicitud y
otorgamiento de patentes, se puede ver como en la actualidad existen muchos retos que
deben afrontar, Bolivia y Colombia, en materia de investigacion, innovacion y patentes.
Uno de ellos, sin duda alguna, esta en el aumento de la inversion. El coeficiente inventivo
de ambos paises es muy bajo, por tanto las solicitudes de patentes de residentes no es
muy activa, y esto podria deberse a las deficiencias en las politicas del pais por incentivar
el desarrollo de la actividad investigativa y el proceso de registro.

1.2 DEFINICION Y PRECISIONES SOBRE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI define la propiedad intelectual
de la siguiente manera: “Se entiende en términos generales toda creacion del intelecto
humano. Los derechos de propiedad intelectual protegen los intereses de los creadores al
ofrecerles prerrogativas en relaciéon con su creacion””.

Sobre el mismo asunto la Organizacion Mundial del Comercio OMC menciona: “Los
derechos de propiedad intelectual son aquellos que se confieren a las personas sobre las
creaciones de su mente. Suelen dar al creador derechos de exclusividad sobre la
utilizacién de su obra por un plazo determinado’.

A partir de las anteriores definiciones se puede concluir que el objeto de la propiedad
intelectual son las creaciones, invenciones y en general los productos de la mente, de la
actividad intelectual y creativa del ser humano que comprenden:

» Obras literarias, artisticas y cientificas.

Interpretaciones de los artistas ejecutantes e intérpretes.

Patentes de invencion, modelos de utilidad, disefios industriales.

Las marcas, nombres comerciales, ensefias, indicaciones de procedencia y
denominaciones de origen.

Variedades vegetales y procedimientos para su obtencién, biotecnologia.

» Programas de computador, bases de datos, circuitos integrados

YV V V

A\

En general, invenciones en todos los campos de la actividad humana, que constituyen un
objeto de proteccion a favor de su creador, un objeto de derecho, de naturaleza intangible,

7Organizacic’m Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios Béasicos del Derecho de Autor y Derechos
Conexos disponible En:
http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdf Pagina 5.
Consultado en Enero 29 de 2011.

8Organizacién Mundial del Comercio. ;Qué se entiende por “derechos de propiedad intelectual”? En:
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/intell s.htm. Consultado en Enero 29 de 2011.
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inmaterial, diferente de los bienes corporales sobre los cuales una persona ejerce su
derecho (derechos reales) o las obligaciones-créditos en virtud de los cuales una persona
puede exigir a otra una contraprestacion derivada de un acuerdo de voluntades previo
(derechos personales).

Como bien lo plantea la teoria de la propiedad especial o sui generis “el derecho
intelectual es un derecho de propiedad especial, combinando la estructura del bien
inmaterial y afiadiéndole la caracteristica de duracion limitada.®”

Es decir, hay que hacer “la distincién kantiana entre el -corpus misticum- que es el bien
intelectual y el soporte fisico-corpus mechanicum- que es el bien material’*®, resaltando
que la proteccién que se otorga por la propiedad intelectual es al corpus misticum; que a
pesar de su inmaterialidad es susceptible de que se ejerzan derechos sobre él,
prerrogativas a favor de su creador, quien en virtud de ese acto inventivo merece ser
considerado su titular, con las facultades de uso, goce y disposicién de su invencién. De
manera similar a cuando se tiene el derecho de dominio sobre un bien corporal como un
carro o un inmueble, pero con las particularidades propias que le otorgan las normas que
lo regulan como la temporalidad, que limita el ejercicio del derecho en el caso de patentes
de invencién o derechos de autor; o la imprescriptibilidad de los derechos morales del
autor de una obra literaria, lo cual le permite reclamar en todo momento la paternidad
sobre su obra.

El reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual obedece a la necesidad de
reconocer el esfuerzo de los creadores respecto de sus creaciones, lo cual incentiva el
desarrollo del trabajo cientifico, literario y en general la labor creativa que hace sus
aportes en las diferentes esferas del conocimiento, cuestion de tal importancia que no
escapod a la declaracion universal de derechos humanos de 1948 que en su articulo 27
enuncia:

“1. Toda persona tiene derecho a tomar parte liboremente en la vida cultural de la
comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientifico y en los
beneficios que de él resulten.”

URIBE ARBELAEZ, Martin. Propiedad Industrial, Neoliberalismo y Patente de la Vida. Ediciones Doctrina y
Ley. Bogota, 2002.Pag.9.

RENGIFO GARCIA, Ernesto. La Propiedad intelectual. El Moderno Derecho de Autor Segunda Reimpresién,
Universidad externado de Colombia. Bogoté, Colombia, 2003.Pag., 29.

19



“2. Toda persona tiene derecho a la proteccion de los intereses morales y materiales
que le correspondan por razén de las producciones cientificas, literarias o artisticas de
que sea autora.”

Con esto se puede concluir que los derechos de propiedad intelectual forman parte de los
derechos iguales e inalienables de la humanidad, que reconocen por una parte la
proteccién de los intereses morales y materiales que posee un creador respecto de sus
obras, por lo cual se le otorgan facultades exclusivas de disposicion y explotacion. Pero a
su vez busca que todas las personas tengan acceso a la vida cultural, a la participacion
en el progreso cientifico, por lo cual la Propiedad Intelectual tiene dos dimensiones, una
privada y otra publica, que hacen que las diferentes disposiciones oscilen entre el
otorgamiento de facultades exclusivas para quien patente una invencién, como poder
explotar su obra y prohibir la explotacion por parte de particulares, o la facultad del autor
de una obra artistica, de un productor de fonogramas de impedir que se reproduzca y
distribuya su obra sin su autorizacion; y a su vez se observa la limitacién en el tiempo del
goce de estos derechos, las excepciones a las prohibiciones de reproducciones como en
los casos de ensefianza y contribucion a la educacion; cuestiones que se analizan en este
trabajo para tener una idea mas amplia de los elementos que configuran la Propiedad
Intelectual.

1.3 CLASIFICACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La Propiedad Intelectual, como ya se ha mencionado, comprende las creaciones
intelectuales, invenciones en todos los campos de la actividad humana, por lo cual existen
varias ramas que otorgan proteccién y derechos segun la naturaleza de las invenciones.
La propiedad intelectual se divide principalmente en dos ramas, la propiedad industrial y
los derechos de autor. Posteriormente, han surgido otras ramas debido a la particularidad
de las invenciones que no pueden ser protegidas por los dos regimenes anteriores, como
lo son los obtentores vegetales, recursos genéticos y los conocimientos tradicionales.

A continuacion se presenta un gréafico para la mejor comprension de la division de la
propiedad intelectual:

Tabla 2 Division de la propiedad intelectual

PROPIEDAD INTELECTUAL

Bz & O &
h A

DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS PROPIEDAD INDUSTRIAL oS 8 8 % E
[~ = (=) bt
AO| 3=
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DERECHOS DE AUTOR NUEVAS INVENCIONES
(morales y patrimoniales)

Obras literarias . .
1. Patentes de invencién

Obras artisticas 2. Modelos de utilidad

Obras cientificas 3. Esquemas de trazado de

Programas de ordenador vy circuitos integrados
bases de datos

AN R

4, Disefios industriales

5. Proteccién contra
competencia desleal

DERECHOS CONEXOS SIGNOS DISTINTIVOS

1. Marcas
2. Lemas comerciales
3. Nombre comercial

4. Denominaciones de origen e
indicaciones de procedencia.

1. Interpretaciones y ejecuciones
de artistas

2. Fijaciones de fonogramas
3. Programas de radio y television.

Esta grafica fue realizada a partir del contenido de la informacion obtenida de la pagina
http://lwww.wipo.int/export/sites/iwww/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf

1.4 PROTECCION EN TRATADOS INTERNACIONALES

En el desarrollo de la proteccién de la Propiedad Intelectual juegan un papel importante
los tratados internacionales, ya que es necesario para el artista, creador e inventor, tener
la proteccién de sus derechos respecto de su obra no sélo dentro de los limites de su
Estado nacional, sino que transcienda hacia otros paises. Se requeria una norma
internacional que estableciera unos parametros minimos de proteccién estandar en todos
los paises. Dentro de esta necesidad surgen los principales tratados multinacionales
sobre Propiedad Intelectual, el Convenio de Berna, del886, para la proteccion de obras
literarias y artisticas, y el Convenio de Paris, de 1883, para la proteccién de la propiedad
industrial. Estos tratados son de gran importancia para el desarrollo de la Propiedad
Intelectual en el mundo, ya que establecieron las bases de su proteccidn, incluso de
manera novedosa en muchos paises donde la legislacién interna era precaria o
inexistente.

Adquiere tal importancia la proteccion de la Propiedad Intelectual que se crea un
organismo destinado a administrar los tratados que la regulan. Es por ello que se celebra
el Convenio que establece la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
firmado en Estocolmo el 14 de julio de 1967y enmendado el 28 de septiembre de 1979.

Debido a la importancia de los tratados internacionales en materia de Propiedad
Intelectual, se presentan, en el presente capitulo, los tratados internacionales (sobre
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derechos de autor, propiedad industrial y obtentores vegetales) a los cuales Colombia y
Bolivia se han adherido. Esto permite apreciar, por lo menos en el plano formal, el
desarrollo, importancia y vigencia que tiene la proteccion de la Propiedad Intelectual en
cada pais.

1.4.1 TRATADOS SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS
CONEXOS

Después de haberse celebrado el convenio de Berna de 1886, primer instrumento de
derecho internacional en materia de derecho de autor y derechos conexos, se han
celebrado multiples convenciones y tratados que incorporan nuevas disposiciones de
acuerdo con las necesidades de los nuevos tiempos, como lo hizo el tratado de la OMPI,
de 1996, sobre derechos de autor al permitir la proteccién de los programas de ordenador.

A continuacion se presenta un cuadro comparativo sobre los tratados internacionales
sobre derechos de autor vigentes en Colombia y Bolivia:

Tabla3. Tratados internacionales sobre derechos de autor adoptados por Colombia
y Bolivia.

TRATADO FECHA DE ENTRADA FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA EN EN VIGENCIA EN
COLOMBIA BOLIVIA

Convenio de la OMPI

4 de mayo de 1980

6 de julio 1993

Convenio de Berna de 1886

7 de marzo de 1988

4 de noviembre de
1993

“Convencion Universal” sobre derecho de

autor (Ginebra, 1952)

18 de junio de 1976

No ha sido firmado

Convencion de Roma de 1961

17 de septiembre de
1976

24 de noviembre de
1993

Convenio para la
productores de Fonogramas
1971)

proteccion de
(Ginebra,

16 de mayo de 1994

No ha sido firmado

Tratado de la OMPI sobre Derecho de
Autor-WCT, (Ginebra, 1996)

6 de marzo de 2002

No ha sido firmado

Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o
Ejecucion y Fonogramas - WPPT
(Ginebra, 1996)

20 de mayo de 2002

No ha sido firmado

Convenio sobre programas transmitidos
por satélite (Bruselas, 1974)

No ha sido firmado

No ha sido firmado
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Tratado sobre obras audiovisuales | 21 de diciembre de No ha sido firmado
(Ginebra, 1989) 1992

Esta grafica fue realizada a partir del contenido de lainformacién obtenida de la pagina
http://www.wipo.int/treaties/es/

El cuadro comparativo muestra claramente la posicion de cada pais en materia de
adopcion de instrumentos internacionales sobre derechos de autor. Mientras que
Colombia ha adoptado practicamente la totalidad de instrumentos internacionales sobre la
materia, a excepcion del “ convenio sobre programas transmitidos por satélite”, Bolivia,
por su parte, demuestra un rezago en este punto ya que solo ha adherido al convenio de
Berna y a la Convenciéon de Roma, normas con mucho tiempo de existencia, modificadas
por nuevos instrumentos como el tratado de la OMPI sobre derecho de autor de 1996, que
actualiza la proteccion de los derechos de autor, sobre todo en el area tecnoldgica.

A continuacién se presentan unas breves referencias sobre los principales instrumentos
internacionales en materia de derecho de autor y derechos conexos adoptados por
Colombia y Bolivia.

“CONVENIO DE BERNA” de 1886 para la protecciéon de obras literarias
y artisticas

El Convenio de Berna, de 1886, es producto de la necesidad de los estados por
establecer unos parametros minimos y homogéneos sobre la proteccién de las obras
literarias, artisticas y musicales; que fueran coincidentes en todos los estados
contratantes, esto debido a la diversidad de codificaciones de los estados europeos. El
convenio de Berna, de 1886, dentro de su texto incorpora una serie de principios acordes
con las necesidades descritas anteriormente y que a continuacion se presentan:

» En primer lugar, en el articulo 2.1 define las obras literarias y artisticas como aquellas
que “comprenden todas las producciones en el campo literario, cientifico y artistico,
cualquiera que sea el modo o forma de expresion, tales como los libros, folletos y
otros escritos”. Ademas de enunciar una serie de obras que son cobijadas como las
obras cinematograficas, dibujos, pinturas, esculturas, obras dramatico-musicales,
coreografias, pantomimas entre otras.

» Se adopté el principio de “Trato nacional o de asimilaciéon”, tal vez el méas buscado, ya
gue brinda a los autores la proteccion de sus obras en los estados miembros del
convenio, permitiendo que se encuentren protegidos no solo por la legislacién del pais
de origen de las obras, sino que estan cobijados por las normas del pais donde se
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requiere la proteccion, sin importar que en el pais de origen no exista o la proteccién
sea inferior “principio de independencia de la proteccion” y, en todo caso, con los
derechos minimos que establece el convenio de Berna, “principio de minima
proteccion”,

» Estableci6 la proteccion para nacionales de los paises miembros del convenio y para
no nacionales de estos paises pero que hayan publicado por primera vez su obra en
uno de ellos.

» Ademas, establece la proteccion del derecho sin el requerimiento de ninguna
formalidad, es decir, el principio de “proteccién automatica” aunque los paises poseen
la facultad de limitar el derecho a que la obra se encuentre fijada en un soporte
material.

» En cuanto a derechos se resalta que define como periodo minimo de proteccién para
los autores, el de su vida y cincuenta afios después de su muerte, pudiendo ser
ampliado por los paises que lo quisieran. Ademas, en el articulo6 bis otorga los
derechos morales compuesto por los derechos de reivindicar la paternidad de la obra;
derecho de oponerse a algunas modificaciones de la obra y a otros atentados a la
misma.

Colombia

Este convenio se incorpord al ordenamiento juridico Colombiano mediante la Ley 33 de
Octubre 26 de 1987.

Bolivia

Bolivia se adhiere a este Convenio mediante Ley 1439 de 12 de febrero de 1993.

CONVENCION UNIVERSAL SOBRE DERECHOS DE AUTOR

Esta convencion fue celebrada con el objetivo de establecer unos parametros minimos de
proteccion de los derechos de autor en todos los paises, garantizando un régimen de
proteccion universal; que no rifie para nada con el convenio de Berna, como lo indica el
articulo XVII:

“La presente Convencion no afectard en nada a las disposiciones de la Convencion de
Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas, ni al hecho de pertenecer a la
Unidn creada por esta Convencion.”
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Con la diferencia respecto al convenio de Berna de que la Convencién Universal sobre los
derechos de autor no admite reservas, art.20,garantizando una efectiva proteccion de los
derechos de autor por parte de los estados contratantes.

Dentro de las normas que se pueden resaltar se tienen:

» El articulo 1 hace referencia a los titulares de los derechos de autor, diferenciandolos
de los autores, pues se puede ser titular de los derechos de autor respecto de una
obra sin ser su creador en virtud de la cesién que el autor haga de los derechos sobre
su obra a un tercero.

» El articulo 3,numeral primero, hace alusion a las formalidades. Se considera otorgada
la proteccion para los autores no nacionales de una obra publicada por primera vez en
los paises contratantes cuando los ejemplares lleven el simbolo C acompafiado del
nombre del titular del derecho de autor y la indicacion del afio de la primera
publicacién. Ademas, otorga a los paises contratantes la facultad de someter a ciertas
formalidades el ejercicio de los derechos, que en ningun caso afectan su validez.

» Una muestra de que esta declaracion tiene un caracter complementario que busca
establecer unos parametros minimos de proteccion de los derechos de autor, es el
articulo IV, numeral segundo, donde se establece el periodo minimo de proteccién que
se otorga, el cual no puede ser inferior a la vida del autor y veinticinco afios (25) mas
después de su muerte, término inferior al contemplado en la convencion de Berna.

Colombia

Se aprobdé mediante Ley 48 de 1975 y se depositd el instrumento de ratificacion el 18 de
marzo de 1976.

CONVENCION INTERNACIONAL DE ROMA

Esta convencion es destinada a la proteccién de los derechos de personas diferentes a
los autores; para los artistas intérpretes o ejecutantes y aquellas personas que
contribuyen con la divulgaciéon de las obras como lo son las empresas de radiodifusion o
de television, reconociéndoles unos derecho “conexos” a los derechos de autor. Dentro de
los aspectos mas relevantes se puede resaltar:

» El articulo 1 hace la aclaracion de que esta convencién no afecta la proteccion de los
derechos de autor.
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>

El articulo 2 define el trato nacional, un Estado trataracomo a un nacional, brindandole
la proteccion de su derecho interno, a los nacionales de otro Estado contratante
aplicando los siguientes criterios:

a) Se protege a los artistas, intérpretes o ejecutantes que realicen su ejecucién en
otro Estado contratante, respecto a las ejecuciones fijadas por primera vez o
radiodifundidas en su territorio art. 2.1.a.

b) Se protege a los productores de fonogramas que sean nacionales de otro Estado
contratante (criterio de nacionalidad), que la primera fijacion sonora o la
publicacion de fonograma se hubiere realizado en el territorio de un Estado
contratante (criterio de fijacibn y publicaciéon respectivamente) arts. 2.1. b y
5.1.a.b.c.Respecto de los criterios de fijacion y publicacion, los Estados tienen la
facultad de inaplicarlos como lo indica el art.5.3.

c) Se protege a los organismos de radiodifusién con domicilio legal en otro estado
contratante o que la emision haya sido transmitida desde una emisora situada en
el territorio de estos estados.

Dentro de los derechos que se otorgan estdn las facultades para los artistas
ejecutantes e intérpretes de impedir la radiodifusién, comunicacion al publico, fijacion
sobre una base material o reproduccién sin su consentimiento.

Mientras que a los productores de fonogramas se les concede el derecho de autorizar o
prohibir la reproduccion directa o indirecta de los fonogramas (art.10); los organismos de
radiodifusion tienen el derecho de permitir o prohibir la retransmision de sus emisiones,
fijacidn sobre una base material, su reproduccion (dentro de los casos de los numerales 1
y 2 art.13.c) y comunicacion al publico en lugares donde se pague el derecho de entrada,
(art. 13.a.b.c).

>

El convenio otorga un proteccién minima de 20 afios contados desde el final del afio
de la fijacién del fonograma, del afio en que se haya realizado la actuacion o ejecucion
(para los artistas) o del afio en que se haya realizado la emisién tratandose de
organismos de radiodifusion(art.14).

Por ultimo, hay que destacar un presupuesto para ser parte o adherir al convenio, el
cual consiste en ser miembro de la Convenciéon Universal de Derechos de Autor o el
Convenio de Berna como lo disponen los arts. 23, 24,28.

Colombia

Fue aprobada por medio de la Ley 48 de 1975 y se deposit6 el instrumento de ratificacion
el 17 de septiembre de 1976.
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Bolivia

Se adhirié por medio de Ley 1476 de 1993.

TRATADO DE LA OMPI SOBRE DERECHOS DE AUTOR (WCT)

El preambulo de este tratado reconoce la necesidad de introducir nuevas normas
internacionales en virtud de las necesidades que generan los nuevos acontecimientos
econdmicos, sociales, culturales y tecnologicos y que escapan de los previstos en las
convenciones de Berna y demds instrumentos internacionales, que se hacen obsoletos
principalmente ante los avances tecnol6gicos. Por esto se hizo necesario celebrar un
tratado como el de la OMPI sobre derechos de autor para que se adoptaran las medidas
necesarias. Algunas de las caracteristicas del tratado de la OMPI son las siguientes:

>

El articulo 2 define el &mbito de proteccion de los derechos de autor el cual cobija las
expresiones pero no las ideas, procedimientos, métodos de operacion o conceptos
matematicos en si.

Destaca en este tratado nuevos tipos de invenciones, creaciones que son protegidas
por los derechos de autor; en primer lugar, se protegen los programas de ordenador
como si fueran obras literarias, art.4, también son protegidas las bases de datos o de
otros materiales que por razones de seleccion o disposicion de los contenidos
constituyan una creacién de caracter intelectual.

El articulo 6 contempla el derecho de distribucién consistente en el derecho exclusivo
de autorizar la puesta a disposicion del publico del original y de los ejemplares de sus
obras mediante la venta u otra transferencia de propiedad.

Se concede el derecho de alquiler comercial al publico del original o de los ejemplares
de las obras para los autores de programas de ordenador, obras cinematograficas y
obras incorporadas en fonogramas, art.7.

El articulo 8 otorga la facultad a los autores de obras literarias y artisticas de autorizar
la comunicacion al pablico de sus obras por medios inalambricos y electrénicos.

Este tratado obliga a los estados contratantes a proporcionar recursos juridicos (lo
cual implica crear tipos penales, mecanismos de persecucion y proteccion) contra las
personas que supriman o alteren la informacién que identifica las obras, a su autor y
condiciones de utilizacién, al igual que aquellos que distribuyan obras sabiendo que la
informacion ha sido alterada o suprimida sin autorizacion.
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Colombia

Fue aprobado mediante Ley 565 de 2 de febrero de 2000 cuya exequibilidad fue
declarada por la corte constitucional en sentencia C-1183 de 13 de septiembre de 2000.

1.4.2 TRATADOS SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL

A continuacion se presenta un cuadro comparativo sobre los tratados internacionales
sobre propiedad industrialvigentes en Colombia y Bolivia:

Tabla 4 Tratados internacionales sobre propiedad industrial adoptados por
Colombiay Bolivia.

TRATADO FECHA DE ENTRADA EN FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA EN COLOMBIA VIGENCIA EN BOLIVIA
Convenio de Paris, 1883 3 de septiembre de 1996 4 de noviembre de 1993.
Arreglo de Niza En Colombia y Bolivia opera dicha clasificacion segun el
(clasificacion internacional de articulo 151 de la Decision 486 de la Comision de la
productos y servicios,1957) Comunidad Andina
Arreglo de Locarno (Clasificacion En Colombia y Bolivia opera dicha clasificacion segun el
internacional de dibujo y disefios articulo127 de la Decisién 486 de la Comisién de la
industriales, 1968) Comunidad Andina
Arreglo de Estrasburgo En Colombia y Bolivia opera dicha clasificacion segun el
(Relativo a la clasificacion articulo 49 de la Decisiéon 486 de la Comision de la
internacional de patentes ,1971) Comunidad Andina,
Tratado de cooperacion en materia 28 de febrero de 2001
de patentes-PCT (1970)
Tratado de Nairobi (Sobre la Se firmo el 24 de junio de
proteccion del simbolo Olimpico, 1983 pero no entréen 11 de agosto de 1985
1981) vigencia
Tratado sobre el derecho de 31 julio 2009
marcas adoptado en Ginebra en
1994
Acuerdos sobre los ADPIC 30 de abril de 1995 12 de septiembre de 1995

Esta grafica fue realizada a partir del contenido de lainformacion obtenida de la pagina
http://www.wipo.int/treaties/es/

CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL

El 20 de marzo de 1883, se constituye, a través de este Convenio, la "Unién para la
proteccion de la propiedad industrial® que tiene por objeto "las patentes de invencion, los
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modelos de utilidad, los dibujos o modelos industriales, las marcas de fabrica o de
comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las indicaciones de procedencia o
denominaciones de origen, asi como, la represion de la competencia desleal. Ademas, en
su acepcion mas amplia se aplica "al dominio de las industrias agricolas y extractivas y a
todos los productos fabricados o naturales." (Art.1)

Las disposiciones sustantivas de esta convencién establecen principalmente tres
temdticas: trato nacional, derecho de prioridad y reglas comunes.

En lo referente al trato nacional, se establece que cada uno de los estados que hacen
parte de un contrato deben conceder a los ciudadanos de los demas estados contratantes
la misma proteccion que concede a sus nacionales. También se encuentran protegidos
por la convencion los ciudadanos de estados no contratantes si estan avecindados o
tienen un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en alguno de los estados
contratantes.

La convenciéon desarrolla el Derecho de prioridadenel caso de patentes (y modelos
practicos, si los hay), marcas y disefios industriales. Este derecho se basa en que, sobre
una primera solicitud regular presentada en uno de los estados contratantes, el solicitante
puede pedir proteccion en cualquiera de los otros estados, dentro de un determinado
plazo. De esta manera, esas Ultimas solicitudes seran consideradas como si hubieran sido
presentadas el mismo dia que la primera solicitud.

La convencién determina algunas reglas comunes que todos los estados contratantes
tienen el deber de aplicar como:

En cuanto al tema de patentes: las patentes concedidas en diferentes estados
contratantes para un mismo invento son independientes. La concesioén de una patente en
un estado contratante no obliga a los otros estados contratantes a otorgar una patente.

En cuanto al tema de marcas: Deberan determinarse segun la ley nacional de cada
Estado las condiciones para la presentacion y registro de marcas. Cuando una marca se
haya registrado en forma correcta en el pais de origen, deberd, previa solicitud, ser
aceptada para registro y protegida en su forma original en los demas estados
contratantes, aunque se pueden negar en casos especiales.

En la convencion se constituye una clasificacion de productos y servicios con el fin de
registrar marcas. Este sistema agrupa todos los productos y servicios en 45 clases (34
para productos y 11 para servicios) que permiten al usuario puntualizar de forma precisa y
clara las clases que cubren su marca. De esta manera, si una persona presenta una
solicitud de registro en cualquiera de los paises contratantes, puede usar el mismo
sistema de clasificacion, haciendo el proceso mas sencillo para el solicitante.
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Cada Estado contratante esta obligado a suministrar proteccion eficaz contra la
competencia desleal.

Colombia

Este Convenio Internacional es aprobado por Colombia por la Ley 178 del 30 de Agosto
de 1995 vy ratificado por sentencia de la Corte Constitucional No. 2 del 18 de Enero de
1996. Entr6 a regir en Colombia el 3 de Septiembre de 1996.

Bolivia

Bolivia se adhiere a este Convenio mediante Ley 1482 de fecha 6 de abril de 1993. Entra
en vigor el 4 de noviembre de 1993.

ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL COMERCIO
(ACUERDO SOBRE LOS ADPIC O, EN INGLES, TRIPS)

Es el anexo 1C del Convenio por el que se crea la Organizacion Mundial del Comercio
OMC firmado en 1994. En este se constituyen una serie de principios basicos sobre
propiedad industrial y propiedad intelectual tendientes a armonizar estos sistemas entre
los paises firmantes y en relacion directa al comercio mundial.

El acuerdo sobre los ADPIC incorpora los principios fundamentales del Convenio de la
Unién de Paris, Convenio de Berna, Convenio de Roma sobre derechos conexos y el
Tratado de Washington sobre Semiconductores, a los cuales les agrega el principio de
Nacion Mas Favorecida propio de la OMC.

En la Parte I, el acuerdo determina una serie de requisitos bdasicos de proteccion,
duracién minima y cobertura de la misma.

En cuanto a las reglas sobre el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual
establece la obligacion de permitir, en cualquier caso, la revision por parte de un juez de
las decisiones administrativas que se dicten en contra de un titular de un derecho, o de
aquella persona que pueda haberlo infringido.

En lo referente a derechos de autor, obliga a los Miembros de la OMC a cumplir las
obligaciones sustantivas establecidas en el Acta de Paris de 1971 del Convenio de Berna
para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas. Los principios tradicionales
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contenidos en el Convenio de Berna, han resultado suficientemente flexibles para acoger
nuevas categorias de obras y nuevas formas de crear y utilizar materiales bajo proteccion
en el entorno digital. El derecho de reproduccién incorporado al Acuerdo sobre los ADPIC,
sigue siendo un componente central de la proteccion, inclusive en el entorno digital. Se
refuerza la aplicacion de ese derecho y de otros allegados en el Convenio de Berna
mediante una observancia mas eficaz, la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones y
la utilizacion de mecanismos de solucion de diferencias.

En lo referente a la tecnologia digital, confirma que los programas de ordenador pueden
ser protegidos como obras literarias y aclara que las bases de datos y demas
compilaciones de datos o de otros materiales deben ser protegidas como tales en virtud
del derecho de autor, aun cuando contengan datos que no estén protegidos como tales
con arreglo al derecho de autor.

Colombia

Este convenio fue aprobado mediante la Ley 170 de 1994 y declarado constitucional en la
Sentencia C-137 de 1995, y entra en vigor el 30 de abril de 1995.

Bolivia

Este convenio entra en vigor en Bolivia el 12 de septiembre de 1995 en virtud de la Ley
1637 de 1995.

TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES PCT (19 DE
JUNIO DE 1970)

El Tratado de Cooperacion en materia de patentes, conocido generalmente como
PCT,establece un procedimiento Unico de solicitud de patentes para proteger las
invenciones en todos los paises miembros. Al realizarse una Unica solicitud, se realiza
una Unica busqueda internacional valida en todos los paises, con una opinidon escrita
sobre el cumplimiento de los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad
industrialde la invencion, exigidos para conceder la patente.

Se puede solicitar, de forma opcional, que se realice un examen preliminarde dicha
solicitud, en el cual el examinador entra en contacto con el solicitante para modificar la
solicitud y de esta forma lograr que ésta cumpla los requisitos.

Una vez finalizado el procedimiento, ya sea con una opinién escrita o informe del examen
preliminar positivo o negativo, el solicitante debe traducir y presentar la solicitud en cada
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uno de los paises en que desee la proteccién para que segun las leyes nacionales se
conceda o deniegue la patente. El procedimiento PCT no concede patentes.

Colombia

Este convenio fue aprobado mediante la Ley 463 de 1998 y declarado constitucional en la
Sentencia C-246/99.

Bolivia

Bolivia se adhiere a este Convenio mediante Ley 2498 de 04 de agosto de 2003.

1.4.3 TRATADOS SOBRE VARIEDADES VEGETALES

En la actualidad, los avances biotecnolégicos han permitido la creacion de nuevas
variedades de plantas y vegetales, las cuales han sido introducidas progresivamente en la
produccién agraria y en el mercado. De esta forma, es necesario que dicha produccion se
mantenga protegida mediante una normatividad internacional que garantice los derechos
de propiedad intelectual de los obtentores. A continuacion se presenta el convenio de la
UPOQV que tiene como obijetivo la proteccién de las variedades vegetales.

CONVENIO DE LA UPOV

La Unién Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales (UPQOV) fue
instituida por el Convenio Internacional para la Proteccién de las Obtenciones Vegetales
(Convenio de la UPQOV). El Convenio de la UPOV fue adoptado por una Conferencia
Diplomatica, el 2 de diciembre de 1961, en Paris.La Convencion fue adoptada en Paris en
1961, revisada en 1972, 1978 y 1991, y en cada revision se han fortalecido los derechos
de los obtentores.

El concepto de variedad vegetal del Convenio de la UPOV declara que se trata de "un
conjunto de plantas de un solo taxén botanico del rango mas bajo conocido...". Para ser
protegida por UPOV, se debe poder reconocer una variedad por sus caracteres
notoriamente distintos de los de cualquier otra variedad. Estos deben mantenerse
inalterados a través del proceso de propagacion.

El objetivo de UPOV es otorgar derechos a los obtentores, considerando obtentor a:
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la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad,

la persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya
encargado su trabajo, cuando la legislacion de la Parte Contratante en cuestion asi
lo disponga, o

el causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, segun el
caso;

En cuanto a los derechos de los fitomejoradores a proteger, una nueva variedad debe
tener cuatro criterios bajo las reglas establecidas del UPOV.

1.

w

La variedad sera considerada nueva si en la fecha de presentacion de la solicitud,
el material de reproduccion vegetativa no ha sido vendido o entregado a terceros
de otra manera, por el obtentor o con su consentimiento, con fines de explotacion
de la variedad.

La nueva planta debe ser distinta de otras variedades disponibles que ya hayan
sido protegidas por derechos de obtentor o que estén inscritas en registros
oficiales.

Las plantas deben mostrar homogeneidad.

El tipo de la nueva variedad debe ser estable, tal que la planta conserve sus
propiedades después de repetidos ciclos de propagacion.

La proteccion se puede obtener para una nueva variedad vegetal obtenida, a través de
técnicas convencionales de mejora.

Colombia

Este convenio fue aprobado mediante la Ley 243 de 1995 y declarado constitucional en la
Sentencia C-262 de 1996, y entra en vigor el 13 de Septiembre de 1996.

Bolivia

Bolivia se adhiere a este Convenio mediante Ley 1968 de fecha 24 de Marzo de 1999, y
entra en vigor el 21 de mayo de 1999.

1.5 NORMAS DE DERECHO COMUNITARIO Y PRINCIPIO DE
SUPREMACIA
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Motivados por el deseo de unidén entre los pueblos y fomentar el desarrollo econémico,
equilibrado, arménico y compartido, se celebré un 26 de mayo de 1969 el acuerdo de
Cartagena con la participacion de los Estados soberanos de Bolivia, Colombia, Ecuador,
Perd y Venezuela. Los 5 paises decidieron celebrar un acuerdo de integracion
subregional en virtud del cual nace la “Comunidad Andina de Naciones” (CAN), la cual
tiene como finalidad “permitir una coordinacion efectiva de los 6érganos e instituciones que
lo conforman, para profundizar la integracion subregional andina, promover su proyeccion
externa y consolidar y robustecer las acciones relacionadas con el proceso de
integracion™?, art. 7 del acuerdo de Cartagena.

Colombia y Bolivia, al ser miembros de la Comunidad Andina de Naciones, estén
vinculados al ordenamiento juridico del acuerdo de Cartagena,por lo cual deben respetar
y aplicar sus principios y normas por encima de las que prescriban sus ordenamientos
internos. Esto en virtud del principio de primacia del derecho comunitario, cuyos efectos
fueron desarrollados por el tribunal de justicia de las comunidades europeas en el asunto
simmenthal, conceptuando de la siguiente manera:

“...) que, por lo demas, en virtud del principio de la primacia del derecho
comunitario, las disposiciones del tratado y los actos de las instituciones
directamente aplicables tienen por efecto, en sus relaciones con el derecho interno
de los Estado miembros, no solo hacer inaplicable de pleno derecho, por el mismo
hecho de su entrada en vigor, toda disposicion contraria de la legislacion nacional
existente, sino también - en cuanto que estas disposiciones y actos forman parte
integrante, con rango de prioridad, del ordenamiento juridico aplicable en el
territorio de cada uno de los estados miembros-, el impedir la adopcién valida de
nuevos actos legislativos nacionales en la medida en que estos fueran
incompatibles con normas comunitarias™?

Con esto se puede decir que el efecto de la primacia de las normas de caracter
comunitario es la inaplicacién de la norma de derecho interna cuando esta sea contraria a
la primera, pero de ninguna manera significa su derogacién o efecto juridico similar. El
tribunal de justicia de la Comunidad Andina (creado en el marco del acuerdo de
Cartagena para los paises miembros) también se ha pronunciado sobre este asunto en
diversas ocasiones. A continuaciéon se presenta un pronunciamiento del afio 1993, en
virtud de una solicitud de interpretacion prejudicial realizada por el Consejo de Estado de
la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, en un proceso originado
por la denegacion de una solicitud de cancelacion de registro de marca por la autoridad
administrativa competente, en esa ocasion el tribunal dijo:

YComunidad Andina. Acuerdo de integracién subregional andino. “Acuerdo de Cartagena” En
http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/acuerdo.htm. Consultado en Febrero 3 de 2011.
12PLAZAS VEGA, Mauricio .Derecho tributario comunitario: La armonizacion tributaria en el sistema andino de
integracion. Legis Editores S.A., Bogota, Colombia, 2001.Pag., 136.

34



http://www.comunidadandina.org/normativa/tratprot/acuerdo.htm

“‘Dos principios fundamentales del derecho comunitario estéan llamados a ser
tutelados por el articulo 5 del Tratado de Creacién del Tribunal, la aplicacion directa
y la preeminencia del ordenamiento juridico del Acuerdo de Cartagena. Por el
primero se entiende la capacidad juridica de la norma comunitaria para generar
derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada pais puedan exigir ante sus
tribunales nacionales.

La preeminencia que se deriva de la aplicacion directa conlleva la virtud que tiene el
ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de
derecho interno, de manera que alli donde se trate de aplicar normas legales en
actos juridicos contemplados en el derecho de integracién deberd acudirse al
ordenamiento juridico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno.

Tales caracteristicas se cumplen en su integridad y se materializan cuando el
articulo 5 del Tratado impone a los paises que integran el Acuerdo de Cartagena
dos obligaciones bésicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas
necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento juridico comunitario
contenido en el articulo 1; y la obligacién de no hacer, consistente en no adoptar ni
emplear medida alguna contraria a dichas normas o0 que obstaculice su
aplicacion.”?

Esto implica, para el tema que nos concierne, que las normas sobre Propiedad Intelectual
adoptadas por la Comunidad Andina de naciones tienen una aplicacion prevalente sobre
las normas de derecho interno de los estados miembros, en este caso Colombia y Bolivia,
Estados que, ademas, deben tomar medidas que vayan acordes al cumplimiento de los
requerimientos de las normas comunitarias. A continuacién se presenta una tabla que
resume las normas que sobre Propiedad Intelectual son aplicables para estos dos paises
en virtud de ser miembros de la CAN:

BComunidad Andina. Tribunal de Justicia de la comunidad andina, proceso 6-ip-93.En
http://www.comunidadandina.org/normativa/gace/g101a150.htm. Consultado en Febrero 7 de 2011.
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Tabla 5 Normas de la comunidad andina de naciones aplicable en Colombiay

Bolivia.

DECISION

Decision 689

Decision 632
Decision 486
Decision 448
Decisidn 423
Decision 391
Decisidn 366
Decision 351

Decision 345

TEMAS

Adecuacion de determinados articulos de la Decision 486 — Régimen Comun
sobre Propiedad Industrial, para permitir el desarrollo y profundizacion de
Derechos de Propiedad Industrial a través de la normativa interna de los
Paises Miembros

Aclaracién del segundo parrafo del articulo 266 de la Decisién 486 de 2000

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

Modificacion de la Octava Disposicién Transitoria de la Decision 391: Régimen
Comun sobre Acceso a los Recursos Genéticos

Régimen Comun sobre Acceso a los Recursos Genéticos

Modificacion de la Disposicion Transitoria Tercera de la Decision 345

Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos

Régimen Comun de Proteccién a los derechos de los Obtentores de
Variedades Vegetales

Como podemos apreciar, existe una Decision de la Comunidad Andina de Naciones que
reglamenta cada tipo de propiedad intelectual y que influencia fuertemente a cada pais
miembro, en virtud del principio de primacia del derecho comunitario, como se vera mas
adelante cuando se aborde el tratamiento que se le da a cada tipo de propiedad
intelectual tanto en Colombia como Bolivia.

1.6MARCO CONSTITUCIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

A continuacién se presenta el marco constitucional vigente en Colombia y Bolivia, y se
sefialan los distintos articulos constitucionales en los cuales se consagra la proteccion de
la propiedad intelectual.

36


http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D689.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D632.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D486.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D448.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D423.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D391.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D366.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D351.htm
http://www.comunidadandina.org/normativa/dec/D345.htm

Colombia

El art. 58 de la Constitucion Colombiana, en su inciso segundo, se remite al concepto de
propiedad como funcién social, el cual también cobija la modalidad de propiedad
intelectual. Para su interpretacion se citan los argumentos de la Corte Constitucional en
sentencia C-334/1993:

“...En efecto, la doctrina coincide en afirmar que una creacién del espiritu que
beneficie la cultura de un pueblo es algo que involucra simultaneamente los
derechos del creador como los derechos de la comunidad. Tanto a nivel
tecnoldgico como artistico, un nuevo aporte nunca es un fenédmeno individual. De
alli que el derecho de propiedad sobre dichos aportes no sea intemporal sino que,
por un fenbmeno convencional de transaccion entre el minimo que exige el goce
exclusivo y el maximo de difusion que la comunidad exige, se fija
discrecionalmente por el legislador un término razonable al cabo del cual el
derecho individual de propiedad se extingue. La temporalidad del derecho
intelectual busca finalmente resolver la tension que existe entre el interés privado y
el interés publico.”™

Por tanto, en el territorio Colombiano, la propiedad intelectual también cumple una funcién
social, al ser un derecho temporal, transable, puesto que reconoce el derecho que tienen
los autores a percibir el fruto material de su actividad creadora, pero ademas establece un
limite a tal proteccion y, en tal medida, reitera la potestad del Estado para regularla y asi
lograr obtener también, los propdésitos constitucionales que la sociedad pretende derivar.

En Colombia, la propia Constitucién establece la proteccion por parte del Estado de la
Propiedad Intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. Asi
lo establece el art.61:

“El Estado protegera la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las
formalidades que establezca /a ley.”

De esta forma, determina que el congreso, a través de su funcion legislativa, debera
‘reqular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las otras formas de
propiedad intelectual” (No. 24 art. 150 Constitucion Nacional) y adicionalmente, en su art.
189, establece que “Corresponde al Presidente de la Republica como Jefe de Estado,
Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa: Numeral 27. Conceder patente de
privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos Utiles, con arreglo a
la ley.”, funcién que fue delegada al Superintendente de Industria y Comercio.

!4 Corte Constitucional. Sentencia C-344/1993. M.P. Dr. Alejandro Martinez Caballero. Santa fe de Bogota,
D.C., agosto doce (12) de mil novecientos noventa y tres (1993).
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Por otra parte, la constitucién, en sus articulos 333 y 334, se encarga de regular la
proteccién referente al tema de Competencia Desleal, que, cabe anotar, tiene intima
relacion con la propiedad intelectual, ya que la formacion del concepto surge como una
expansion a la proteccion de las distintas modalidades de propiedad industrial. En el
articulo 333 en su inciso 4° dispone:

“.El Estado, por mandato de ley, impedira que se obstruya o se restrinja la libertad
economica y evitara y controlard cualquier abuso que personas o empresas hagan
de sus posicion dominante en el mercado nacional.”

Finalmente, en el art. 334, frente a la competencia desleal se fundamentan restricciones
en las practicas comerciales en los siguientes términos:

“La direccién general de la economia estara a cargo del Estado. Este intervendra,
por mandato de ley, en la explotacién de los recursos naturales, en el uso del
suelo, en la produccion, distribucién, utilizacion y consumo de los bienes, y en los
servicios publicos y privados, para racionalizar la economia con el fin de conseguir
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribucién equitativa,
de las oportunidades y beneficios del desarrollo y la preservacion de un ambiente
sano.*®

Se puede concluir esta revision del texto constitucional colombiano, con palabras de la

Corte Constitucional en sentencia C-334/1993:

“Se concluye de los textos constitucionales de 1991 que hay una filosofia
humanista, cultural e integracionista en la que se inscribe la proteccién de la
propiedad intelectual: no se trata de una forma sui generis de propiedad sino de
un mecanismo para proteger el patrimonio cultural de las personas y de la nacion
en su conjunto, en aras de fomentar y perpetuar la identidad cultural colombiana,
en el marco del respeto reciproco de la comunidad internacional.”

Bolivia

La actual Constitucién Politica de Bolivia fue puesta en vigencia el 7 de febrero de 2009, y
contiene diversos articulos acerca de la proteccion de la propiedad intelectual.

Principalmente, se encuentra el art. 56 acerca del derecho a la propiedad, en el cual:

“l. Toda persona tiene derecho a la propiedad privada individual o colectiva,
siempre que ésta cumpla una funcion social.

Corte Constitucional. Sentencia C-344/1993. M.P. Dr. Alejandro Martinez Caballero. Santa fe de Bogota,
D.C., agosto doce (12) de mil novecientos noventa y tres (1993).
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Il. Se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no
sea perjudicial al interés colectivo...”

El constituyente de Bolivia tuvo como finalidad la proteccién de la propiedad intelectual
desde 2 distintos aspectos:

Inicialmente, cabe mencionar la proteccién de la propiedad intelectual desde su aspecto
general, el cual se encuentra abordado en el articulo 102:

“art. 102. El Estado registrara y protegera la propiedad intelectual, individual y
colectiva de las obras y descubrimientos de los autores, artistas, compositores,
inventores y cientificos, en las condiciones que determine la ley.”

El segundo aspecto, es nuevo en la Constitucion, y engloba la proteccion de lo que la
OMPI reconoce como producciones literarias y artisticas indigenas o mestizas: musica
tradicional y artes plasticas, interpretaciones o0 ejecuciones de expresiones culturales
tradicionales, es decir, lo que comunmente se identifica como conocimientos y saberes
tradicionales.

La Constituciébn Politica de Bolivia, de esta forma, desarroll6 el tema de propiedad
intelectual principalmente para la proteccion de la cultura indigena, lo cual busca evitar
gue sus saberes y expresiones culturales sean sustraidos sin permiso. Por este motivo, la
Constitucién se refiere a los derechos de propiedad intelectual en los siguientes articulos:

“Art 30. Los pueblos indigenas tienen derecho a la Pl colectiva de sus saberes y
conocimientos.”

“Art. 41. En los derechos de salud, se establece que el derecho a acceder a
medicamentos no debe estar restringido por la propiedad intelectual.”

“Art. 42. Se regqistrara la Pl de medicamentos y principios activos usados en
medicina tradicional.”

“Art. 100. El Estado debe proteger los derechos de PI de los pueblos indigenas.”

“Art. 304. Las autonomias indigenas resquardaran los derechos de Pl colectivos
de sus comunidades.”

“Art. 381. Para evitar el registro de Pl de plantas y animales exdticos fuera del
territorio nacional, el Estado debe establecer un mecanismo de proteccion ya sea
para registrar la Pl a nombre del Estado o a nombre de “los sujetos sociales
locales” que asi lo reclamen.”

En conclusién, se puede ver que existe un significativo avance del Estado al
reconocimiento y proteccion de los saberes de la comunidad indigena y sus costumbres,
al elevarlas a rango constitucional mediante la determinaciéon de tales como propiedad
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intelectual. Igualmente, no se excluye el compromiso internacional pactado por Bolivia
mediante la proteccién general de la propiedad intelectual en su art. 102.

Como conclusion, se puede afirmar que tanto en Colombia como en Bolivia existe una
proteccién directa de la propiedad intelectual. Ambos paises reconocen derechos sobre
aguellas personas que se hayan declarado como autores de una obra o invento. Sin
embargo, la constitucion de Bolivia es mucho mas rica en cuanto al reconocimiento y
proteccion de los saberes de la comunidad indigena y sus costumbres.

1.7 LEGISLACION NACIONAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

Luego de abordar la proteccion de la propiedad intelectual en tratados internacionales y
las constituciones de Colombia y Bolivia, a continuaciéon se presenta un cuadro donde se
recapitula la legislacion nacional de cada pais sobre propiedad intelectual:

Tabla 6 legislacion nacional de Colombiay Bolivia sobre propiedad intelectual.

1)

2)

4)

1)

LEGISLACION DE COLOMBIA

PROPIEDAD INTELECTUAL

Convenio de la OMPI, aprobado por Ley 46
de 1979.

ADPIC/OMC (Ley 170 de 1994)

Decreto 4540 de 22 de Diciembre de 2006,
por el cual se adopta los controles de
aduana para el proteccién de la Propiedad
Intelectual

Decreto 1162 del 13 de Abril del 2010; por
el cual se organiza el Sistema Administrativo
Nacional de Propiedad Intelectual

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Decreto 2591 de 2000, que reglamenta
varios aspectos en la aplicaciéon del régimen
de Propiedad Industrial de la Comunidad
Andina.
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1

2)

3)

4)

5)
6)

7

1)

2)

LEGISLACION DE BOLIVIA
PROPIEDAD INTELECTUAL

DecretoSupremo. 25159, que crea el
Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.
DecretoSupremo 24581 de 1997, crea el
Comité Interinstitucional de Proteccion vy
Defensa de la Propiedad Intelectual

Decreto Supremo 28152, del 17 de Mayo del
2005; Realiza modificaciones, adecuaciones
y complementaciones al Decreto Supremo
27938 de 20 de diciembre de 2004

Decreto Supremo 27938 del 20 de
diciembre del 2004; Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual

Reglamento interno del SENAPI

Convenio Constitutivo de la OMPI, adoptado
por Ley 1438 de 1993.

ADPIC/OMC, adoptado por Ley 1637 de
1995.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ley 1.334 del 4 de Mayo de 1992 sobre las
Denominaciones de Origen
Ley 15-01-1918; Ley general sobre marcas y
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http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=878
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=878
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=878

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

LEGISLACION DE COLOMBIA

Circular Gnica Superintendencia De Industria
y Comercio, 2001.

Decreto 4966 del 23 de Diciembre del 2009;
por el cual se maodifica parcialmente el
Decreto 4302 de 2008

Decreto 03523 del 15 de Septiembre del
2009, por el cual se modifica la estructura de
la Superintendencia de Industria y Comercio
y se determinan las funciones de sus
dependencias

Decreto 4302 del 13 de Noviembre de
2008;por el cual se fija el procedimiento para
la declaratoria de existencia de razones de
interés publico de acuerdo con lo dispuesto
en el articulo 65 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

Decreto 1766; por el cual se crea el Premio
Nacional al Inventor Colombiano

Resolucién 36611, por la cual se delega la
competencia de celebrar el convenio de
utilizacion de medios electronicos para la
notificacion de actos emanados por la
Delegatura de Propiedad Industrial
Resolucién 38891 del 9 de Octubre del
2008, por medio de la cual se autoriza el uso
de la firma mecanica en algunos
documentos expedidos dentro de los
tramites adelantados en la Delegatura para
la Propiedad Industrial

Resolucién 69699 de 30 de Diciembre del
2009; por la cual se fijan las tasas de
propiedad industrial y se modifica la Circular
Unica del 19 de julio de 2001

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

1)
2)
3)

4)

5)

Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor.
Ley 44 de 1993, modifica y adiciona la Ley
23 de 1982.

Ley 719 de 2001, modifica las Leyes 23 de
1982 y 44 de 1993, sobre Derechos de
Autor.

Ley 1403 del 19 de Julio del 2010; por la
cual se adiciona la Ley N° 23 de 1982, sobre
derechos de autor, se establece una
remuneracion por comunicacion publica a
los artistas, intérpretes o ejecutantes de
obras y grabaciones Audiovisuales o "Ley
Fanny Mickey"

Decreto 1360 de 1989, reglamenta la
descripcion del soporte I6gico (software) en
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3)

4)

5)

6)

LEGISLACION DE BOLIVIA

registros industriales y comerciales

Ley de 2 de Diciembre de 1916; Ley sobre
Privilegios Industriales, Reglas para su
Aplicacion y Uso en la Republica

Decreto Supremo.24367 de 1996, modifica
algunas normas relacionadas con la
Propiedad Industrial.

Decreto Supremo 29004, del 9 de Enero del
2007; Establece una Anuencia Previa en un
procedimiento de solicitud de patente de
producto y/o proceso de invencién
farmacéutica.

Tratado de Cooperacién en Materia de

Patentes (PCT), aprobado por Ley 2498 de
2003.

DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Ley 1.302 del 20 de diciembre de 1991 - Ley
General del Cine

Ley 1322 de Derecho de Autor de 1992
DecretoSupremo. 23907 de 1994,
Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos.

DecretoSupremo. 24582 de 1997, establece
el Reglamento del Soporte Logico o
Software

Decreto Supremo 23.493 del 7 de Mayo
1993 - Reglamento de la Ley General del
Cine

Decreto Supremo 16762; Depoésito Legal
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LEGISLACION DE COLOMBIA

el Registro Nacional de Derecho de Autor.

6) Decreto 2041 de 1991, crea la Direccién
Nacional de Derecho de Autor.

7) Decreto 4834 del 24 de Diciembre del 2008,
por el cual se modifica la Planta de Personal
de la Direcciobn Nacional de Derecho de
Autor

8) Decreto 460 de 1995, reglamenta el Registro
Nacional del Derecho de Autor.

9) Decreto 0162 del 22 de enero de 1996; por
el cual se reglamenta la Decisién Andina N°
351 de 1993 y la Ley N° 44 de 1993, en
relacion con las Sociedades de Gestion
Colectiva de Derecho de Autor o de
Derechos Conexos

10) Decreto 1278 de 1996, fija la estructura
interna de la Direccion Nacional del Derecho
de Autor.

11) Decreto 1721 de 2002, reglamenta la Ley
719 de 2001, de Derecho de Autor.

12) Resolucion 152, por la cual se expide el
Manual de Buenas Practicas Contables para
las Sociedades de Gestién Colectiva de
Derecho de Autor o de Derechos Conexos

13) Resolucion 244 del 30 de Julio del 2009,
por la cual se establece el Sistema de
Informacién Automatico de Registro de
Obras, Fonogramas y Contratos en la
Unidad Administrativa Especial de la
Direccién Nacional de Derecho de Autor y se
determinan las condiciones de uso de dicho

sistema
14) Resolucion 112, por la cual se establecen
pautas para el registro de obras,

prestaciones, contratos y demés actos en el
Registro Nacional de Derecho de Autor.
15) Tratado para el Registro de las Obras
Audiovisuales, aprobado por Ley en 1992.
16) Resolucién nimero 303, Direccién nacional
de derechos de autor, 5 noviembre 2010.

VARIEDADES VEGETALES

1) Ley de 243 de diciembre de 1995.

2) Decreto 533 de 8 de marzo de 1994, por el
cual se reglamenta el régimen comdn de
Proteccion de los Derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales

3) Resolucion 2808 del 8 de octubre de 1996
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1)
2)

3)

LEGISLACION DE BOLIVIA

Obligatorio de Obras de Produccion
Nacional
VARIEDADES VEGETALES

Ley 1968 de 24 de marzo de 1999
DecretoSupremo. 23069 de 1992, crea el
Consejo Nacional de Semillas y Regula la
Certificacion y Fiscalizacion de Semillas.
Resolucién 040/2001 del Ministerio de
Agricultura, establece la competencia vy
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4)

5)
6)

7
8)

9)

LEGISLACION DE COLOMBIA
por la cual se actualizan los tarifas para los
tramites relacionados con la Proteccion a los
Derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales
Decreto 2468 de 4 de noviembre de 1994
por el cual se modifica parcialmente el
Articulo decimotercero del Decreto N° 533
de 8 de marzo de 1994, por el cual se
reglamenta el régimen comudn de Proteccion
de los Derechos de los Obtentores de
Variedades Vegetales.
Decreto 2687 de 2002
Resolucion ICA 1974 del 27 de mayo de
1994
Resolucién ICA 1893 del 29 de junio de
1995
Resolucién ICA 3123 del 30 de octubre de
1995
Resolucién 2808 del 28 de octubre de 1996

10) Resolucion ICA 2046 de 30 de julio de 2003

RECURSOS GENETICOS

Decreto 730 del 14 de Marzo de 1997
por el cual se determina la Autoridad
Nacional Competente en materia de
acceso a los recursos genéticos

4)
5)

1

1)

LEGISLACION DE BOLIVIA

procedimientos de certificacién del Programa
Nacional de Semillas.

Resolucién 042 del 2 de abril de 2001.
Resolucién 045 del 14 de marzo de 2005.

RECURSOS GENETICOS

DecretoSupremo. 24676 de 1997, que
reglamenta la Decision 391 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena.

OTROS
Decreto Supremo 5.918 del 6 de Noviembre
de 1961 sobre la Proteccion del Patrimonio
Cultural.

Aunque se puede apreciar que Colombia es més prolifico que Bolivia en cuanto a la
cantidad de normas sobre propiedad intelectual, pues el primero tiene una mayor
reglamentacion relativa a aspectos administrativos relacionados con los tramites que
adelantan los organismos de control de la propiedad intelectual, se observa que esto no
repercute en que haya una gran diferencia en la proteccion sustancial de la propiedad
intelectual ya que ambos paises cuentan con un nlcleo basico de normas que
reglamentan los diferentes tipos de propiedad intelectual, como se vera més adelante al
abordar cada régimen de forma particular.
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1.8 PROTECCION EN CODIGOS INTERNOS

A continuacién se presentard el tratamiento que se da a la propiedad intelectual en los
cbdigos internos de Colombia y Bolivia, empezando por el cdodigo civil, el codigo de
comercio, el codigo de procedimiento civil, el codigo penal, hasta finalizar con el cédigo de
procedimiento penal, abordando en algunos casos las disposiciones de ambos paises de
manera conjunta y en otras ocasiones de manera separada, dadas las diferencias que se
presentan y las necesidades metodoldgicas para su presentacion.

1.8.1 CODIGO CIVIL DE COLOMBIA Y BOLIVIA

Mientras que en el codigo civil boliviano no se encuentra ninguna disposicién relativa a la
propiedad intelectual, el cédigo civil colombiano, en su articulo 671, dice:

“Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.Esta
especie de propiedad se regira por leyes especiales”

Esto muestra la concienciade la existencia de un tipo especial de propiedad sobre las
producciones del talento, pese al poco desarrollo del tema en Colombia para la época en
que fue expedido el codigo civil (el cédigo fue expedido en 1887), por lo cual resulta obvio
gue su regulacion fuese dejada a cargo de leyes especiales.

1.8.2 CODIGOS DE COMERCIO DE COLOMBIA Y BOLIVIA

En los cddigos de comercio de Colombia (Decreto 410 de 1971) y Bolivia (Decreto Ley
14379 de 1977) se encuentran disposiciones similares que se presentan a continuacion:

En primer lugar, se encuentran disposiciones que hacen alusion a los derechos de
propiedad industrial como bienes mercantiles, que forman parte de los establecimientos
de comercio de la empresa como cualquier otro bien. La siguiente tabla presenta dichas
disposiciones:
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Tabla 7 Disposiciones en los codigos de comercio sobre propiedad intelectual

COLOMBIA

BOLIVIA

Art. 516.—Salvo estipulacién en contrario
se entiende que forman parte de un
establecimiento de comercio:

1. La ensefia 0 nombre comercial y las
marcas de productos y de servicios;

2. Los derechos del empresario sobre las
invenciones o creaciones industriales o
artisticas, que se utilicen en las actividades
del establecimiento.

Art. 11.- (BIENES MERCANTILES). Son
bienes mercantiles:

5) La propiedad industrial, el hombre, los
avisos, las marcas de fabricas, las
patentes, licencias de uso y explotacion y
demds signos analogos cuando constituyan
objeto de comercio

Art.  449.- (ELEMENTOS DE LA
EMPRESA). Los elementos componentes
de la empresa son los siguientes

3) El nombre comercial, marcas y signos
distintivos

7) Las patentes de invencién y secretos de
fabricacion, asi como los dibujos y modelos
industriales

ART. 97. De todo registro o inscripcién que
se efectlle en relacién con la propiedad
industrial, con la de naves o aeronaves o
con el registro mercantil, se enviara un
duplicado al servicio nacional de
Inscripcién del departamento del
Departamento Administrativo Nacional de
Estadistica...

ART.136. —Los aportes de
establecimientos de comercio, derechos
sobre la  propiedad  industrial....se
consideraran como aportes en especie.
Este articulo hace referencia a los aportes
de los socios a sus sociedades.

Los cddigos de comercio de estos dos paises tienen una disposicién similar referente a
una sancién accesoria que conlleva la inhabilidad o prohibicién de ejercer el comercio
para aquellas personas condenadas por delitos que atenten contra la propiedad industrial,
como podemos apreciar en el siguiente cuadro comparativo:

Tabla 8 Normas que imponen sanciones en el cédigo de comercio.

COLOMBIA BOLIVIA
DELITOS QUE ACARREAN | Art. 21.- (PENA DE INHABILIDAD PARA
PROHIBICION DE EJERCER EL | EL EJERCICIO DEL COMERCIO).
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COMERCIO

ART. 16. —Siempre que se dicte sentencia
condenatoria por delitos contra la
propiedad, la fe publica, la economia
nacional, la industria y el comercio, o por
contrabando, competencia desleal,
usurpacion de derecho sobre propiedad
industrial y giro de cheques sin provision de
fondos o contra cuenta cancelada, se

En los delitos contra la propiedad, la fe
publica, la economia nacional, la industria 'y
el comercio o por contrabando,
competencia desleal, usurpacién de
derechos sobre propiedad industrial y otros
con sentencia ejecutoriada, se impondrd,
como pena accesoria, la prohibicion de
ejercer el comercio por el mismo tiempo de
la condena. (Art. 35, 324, 1427 a 1692 C.

impondra como pena accesoria la
prohibicion para ejercer el comercio de dos
a diez afos.

de Comercio).

Como se pudo apreciar, en Bolivia la pena tiene la misma duracién que la pena principal
mientras que en Colombia la pena a imponer varia entre dos a diez afios.

Por otra parte, losdos codigos de comercio poseen articulos que regulan la propiedad
industrial. EI codigo de comercio colombiano destina el titulo Il del libro Il a la propiedad
industrial. Posee varias disposiciones inaplicables por la Decisiéon 486 de la Comunidad
Andina de Naciones que es la norma de aplicaciéon preferente en la materia. Sin
embargo,hay normas que permanecen intactas, referentes a aspectos generales como el
derecho a iniciar acciones ante los jueces competentes para proteger los derechos de
propiedad industrial, solicitud de medidas cautelares por los titulares de patentes que se
vean perjudicados por actos que infrinjan sus derechos, nulidades de certificados de
registros de un dibujo o modelo industrial y reclamacién de perjuicios por uso indebido de
marcas etc. De forma similar, el coédigo de comercio boliviano, en el libro segundo,
destinado a los bienes mercantiles, en su titulo | “De la empresa mercantil y sus
elementos”, destina los capitulos Il al VII para la propiedad industrial, nombre comercial,
marcas, patentes de invencion y derechos de autor; donde precisa unas definiciones,
pero, en términos generales, remite a las leyes vigentes sobre la materia. Tal vez las
disposiciones sobre competencia desleal consagradas en los articulos 69 y 70 del cédigo
de comercio de Bolivia, sean las Unicas que tengan aplicacién, pero sobre ellas se hara
referencia en la seccion de propiedad industrial. Por otra parte,los articulos 467, 473, 481
del cédigo de comercio otorgan la facultad de acudir a la accién penal y resarcimiento de
perjuicios para los titulares de patentes, nombre comerciales y marcas que se vean
perjudicados por terceros que usurpen sus derechos.
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1.8.3 CODIGOS DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE COLOMBIA Y BOLIVIA

El tratamiento que se le da a la propiedad intelectual por el cédigo de procedimiento civil
de ambos paises es disimil entre si, como se puede apreciar a continuacion, donde se
abordan las disposiciones que sobre la materia, contienen los cédigos procesales de cada
pais.

Colombia

El cédigo de procedimiento civil colombiano, en su articulo 17, menciona que los jueces
civiles especializados de circuito conoceran, en primera instancia, de los procesos
relativos a patentes, dibujos, modelos industriales marcas, ensefias y nombres
comerciales y los demas relativos a las propiedad industrial que no estén atribuidos a la
autoridad administrativa o0 a la jurisdiccion contencioso administrativa.

Por otra parte, la Ley 23 de 1982“Sobre derechos de autor’en su capitulo XVIII
denominado “Del procedimiento ante la jurisdiccion civil”, en su articulo 242, asigna a la
justicia ordinaria la Resolucion de conflictos que se susciten con motivo de esta ley y
dispone en su articulo 252 que:

“admitida la demanda se seguira el procedimiento verbal a que hace referencia los
articulos 443y 449 del Cédigo de Procedimiento Civil.”

El articulo 243 asigna la competencia a los jueces civiles municipales para que conozcan
en un juicio verbal de primera instancia de las “cuestiones civiles que se susciten
conmotivo del pago de los honorarios, por representacion y ejecucion publica de obras y
de lasobligaciones consagradas en el articulo 163 de esta ley.” Haciendo referencia a las
obligaciones de los encargados de los establecimientos donde se realicen ejecuciones
publicas de las obras artisticas.

Esta misma ley otorga la facultad al autor, el editor, el artista, el productor de fonogramas,
el organismo de radiodifusién, los causahabientes de éstos y quien tenga la
representacion legal o convencional de ellos, de pedir medidas como secuestro preventivo
de las obras o lo que ellas produzcan, interdiccién o suspension de la representacion,
ejecucion o exhibicion de la obra, al juez civil municipal o del circuito del lugar del
espectaculo, quien debera solicitar caucidon que garantice los perjuicios que se pueden
causar a la persona que se perjudica con esta medidas. Para que sea aceptada la
solicitud, el articulo 244 de la Ley 23 de 1982 advierte que se debe afirmar que ha
demandado o se va a demandar a la persona contra quien se impetra la medida en virtud
de hechos y actos juridicos relacionados con los derechos de autor.
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Por ultimo el articulo 248 menciona que cuando se trate de solicitudes de embargo y
secuestro preventivo seran igualmente aplicables las disposiciones consagradas en el
libro 4° titulo 35 del Cédigo de Procedimiento Civil.

Bolivia

El codigo de procedimiento civil boliviano no hace alusién expresa a la propiedad
intelectual, a los derechos de autor 0 patentes, o trdmite que tenga relacion con ellos,
pero son aplicables los articulos 778 al 781 referentes al “proceso contencioso
administrativo a que dieren lugar las resoluciones del poder ejecutivo”, ya que la
autoridad encargada de la Propiedad Intelectual en Bolivia es el SENAPI, un érgano
administrativo del Estado que a través de sus resoluciones referentes a Propiedad
Intelectual (registro de patentes, de obras,etc.) puede perjudicar a un particular y su actos
son demandables ante la Corte Suprema de Justicia por el tramite de la via ordinaria,
previamente agotados los recursos de la via administrativa.

1.8.4 CODIGO PENAL DE COLOMBIA Y BOLIVIA

En Colombia y Bolivia la Propiedad Intelectual se encuentra protegida en el codigo penal
mediante la tipificacion de delitos por violacién a los derechos de autor y de propiedad
industrial. En el siguiente cuadro se muestra una comparaciéon de los distintos tipos de
delitos reconocidos en cada pais:

Tabla 9 Delitos por violacion de la propiedad intelectual en Colombiay Bolivia.

TIPO COLOMBIA BOLIVIA
PENAL
Delitos por | Art. 270 Violacion alos derechos morales de autor Art. 362 Delitos contra
violacion a | 1. Publique, total o parcialmente una obra inédita de | la propiedad
los caracter literario, artistico, cientifico, cinematogréafico, | intelectual
derechos | audiovisual o fonograma, programa de ordenador o
de autor y | soporte légico. Quien con animo de
derechos | 2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona | lucro, en perjuicio ajeno,
conexos | distinta del autor verdadero, o con titulo cambiado o | reproduzca, plagie,

suprimido, o con el texto alterado, o mencionando
falsamente el nombre del editor o productor de una obra.
3. Compendie, mutile o transforme una obra.

Sancion: Prision de treinta y dos (32) a noventa (90)
meses y multa de veinte seis punto sesenta y seis (26.66)
a trescientos (300) salarios minimos legales mensuales
vigentes.
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distribuya, publique en
pantalla o en television,
en todo o en parte, una
obra literaria, artistica,
musical, cientifica,
televisiva 0
cinematogréfica, o su
transformacion,

interpretacién, ejecucion



Art. 271 Violacién a los derechos patrimoniales de
autor y derechos conexos

1. Sin autorizacion previa y expresa del titular, reproduzca
obra de caracter literario, cientifico, artistico o
cinematografico, fonograma, videograma, soporte l6gico o
programa de ordenador, o transporte, almacene,
conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera
para la venta o distribucion, o suministre a cualquier titulo
dichas reproducciones.

2. Represente, ejecute o exhiba publicamente obras
teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras
cinematograficas, o cualquier otra obra de -caracter
literario o] artistico.
3. Alquile o de cualquier otro modo comercialice
fonogramas, videogramas, programas de ordenador o
soportes ldgicos u obras cinematograficas.

4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones
publicas de obras teatrales o] musicales.
5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o
procedimiento, la comunicacién, fijacion, ejecucion,
exhibicién, comercializacion, difusion o distribucion y
representacion de una obra.

6. Retransmita, fije, reproduzca o por cualquier medio
sonoro o audiovisual divulgue, las emisiones de los
organismos de radiodifusion.

7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio,
las emisiones de la television por suscripcion

Sancion: Prision de cuatro (4) a ocho (8) afios y multa de
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000)
salarios minimos legales mensuales vigentes.

Art. 272 Violacion alos mecanismos de proteccion

1. Supere o eluda las medidas tecnolégicas adoptadas
para restringir los usos no autorizados.

2. Suprima o altere la informacién esencial para la gestion
electronica de derechos, o importe, distribuya o
comunique ejemplares con la informacion suprimida o
alterada.

3. Fabrique, importe, venda, arriende o distribuya al
publico un dispositivo o sistema que permita descifrar una
sefial de satélite cifrada portadora de programas, sin
autorizacién del distribuidor legitimo de esa sefial; o,
eluda, evada, inutilice o suprima un dispositivo o sistema,
que permita a los titulares del derecho controlar la
utilizaciébn de sus obras o fonogramas, o les posibilite
impedir o restringir cualquier uso no autorizado de estos.
4. Presente declaraciones o informaciones destinadas
directa o indirectamente al pago, recaudacion, liquidacion
o distribuciébn de derechos econdémicos de autor o
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artistica a través de
cualquier medio sin la
autorizacion de los
titulares de los derechos
de propiedad intelectual
o de sus concesionarios
0 importe, exporte o
almacene ejemplares
de dichas obras, sin la
referida autorizacion

Sancion: sera
sancionado con la pena
de reclusion de tres (3)
meses a dos (2) afios y
multa de sesenta (60)
dias.



derechos conexos, alterando o falseando, por cualquier
medio o procedimiento, los datos necesarios para estos
efectos.

Sancién: Prision de cuatro (4) a ocho (8) afios y multa de
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000)
salarios minimos legales mensuales vigentes.

Delitos por | Art. 306 Usurpacion de derechos de propiedad | Art. 236 Engafio en

violacion a | industrial y derechos de obtentores de variedades | productos industriales
la vegetales

propiedad El que pusiere en venta

industrial | El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, | productos industriales

ensefia, marca, patente de invenciéon, modelo de utilidad,
disefio industrial, o usurpe derechos de obtentor de
variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente
confundibles con uno protegido legalmente

Sancion: prisién de cuatro (4) a ocho (8) afios y multa de
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil quinientos
(1.500) salarios minimos legales mensuales vigentes.

Art. 307 Uso ilegitimo de patentes

El que fabrique producto sin autorizacion de quien tiene el

con nombres y sefiales
qgue induzcan a engafio
sobre su origen,
procedencia, cantidad o
calidad.

Sancion: privacion de
libertad de seis (6)
meses a tres (3) afos.

Art. 363 Violacion de
privilegio de invencion

derecho protegido legalmente, o use sin la debida

autorizacién medio o proceso patentado. El que \violare el
derecho de privilegio de

Sancién: prisién de dieciséis (16) a setenta y dos (72) | invencién 0

meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a
mil quinientos (1.500) salarios minimos legales mensuales
vigentes.

Art. 308 Violacién de reserva industrial o comercial

descubrimiento, en los
siguientes casos:

- Fabricando sin
autorizacion del
concesionario objetos o

productos amparados
El que emplee, revele o divulgue descubrimiento, | por un privilegio.
invencion cientifica, proceso o aplicacién industrial o | - Usando medio o

comercial, llegados a su conocimiento por razén de su
cargo, oficio o profesion y que deban permanecer en
reserva.

Sancion: prisién de treinta y dos (32) a noventa (90)
meses y multa de veintiséis punto sesenta y seis
(26.66) a tres mil (3.000) salarios minimos legales
mensuales vigentes.

procedimiento que sea
objeto de un privilegio.

Sancién: reclusion de
tres (3) meses a dos (2)
afios y multa de treinta
(30) a sesenta (60) dia.

Observando los distintos delitos tipificados en ambas normatividades, se puede concluir
gue en Colombia existe una mayor proteccion por via penal ya que se determinan de
forma mas especifica las conductas que atentan contra la propiedad intelectual.
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1.8.5 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE COLOMBIA Y BOLIVIA

En materia de procedimiento penal, en Colombia y Bolivia se encuentran algunos articulos
que hacen referencia al tema de Propiedad Intelectual los cuales se expondran a
continuacion.

Colombia

En el Cédigo de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2000, el delito de violacion a los
mecanismos de proteccion de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones,
(articulo 272 del Cdédigo Penal, en virtud del articulo 74 del Codigo de Procedimiento
Penal), es un delito querellable al cual se le hacen aplicables las condiciones de extincién
de la accion penal contenidas en el articulo 77 del Cadigo de Procedimiento Penal.

El Articulo 87 presenta la destruccion del objeto material del delito, es decir, en las
actuaciones por delitos contra la salud publica, los derechos de autor, falsificacion de
moneda o las conductas descritas en los articulos 300, 306 y 307 del Cdodigo Penal, los
bienes que constituyen su objeto material, seran destruidos por las autoridades de policia
judicial en presencia del fiscal y del agente del Ministerio Publico.

En el Titulo IV sobre el Régimen de libertad y su restricciéon, capitulo Ill, art. 313 se
encuentran los casos en que procede la detencion preventiva en establecimiento
carcelario, el no. 3 presenta los delitos contra los derechos de autor:

“..3. En los delitos a que se refiere el Titulo VIII del Libro Il del Cédigo Penal cuando la
defraudacion sobrepase la cuantia de ciento cincuenta (150) salarios minimos legales
mensuales vigentes.”

Bolivia

De acuerdo al articulo 20 del Codigo de Procedimiento Penal, se puede interpretar que los
delitos resefiados en el codigo penal por violacién a la propiedad intelectual son de accién
publica, es decir, sera ejercida por la Fiscalia, estando el procedimiento de acusacion bajo
la responsabilidad del Ministerio Publico o mediante querella de los titulares afectados.
Como conclusién de ambas legislaciones en materia de procedimiento penal, se puede
observar que en Colombia se le da una mayor importancia al tema de la propiedad
intelectual, al desarrollarse normas como el articulo 87 del cddigo de procedimiento penal,
sobre la destruccion del objeto del delito cuando vulnera los derechos de autor o el
articulo 313, que dispone la procedencia de una detencion preventiva en caso de delitos
relacionados con la propiedad intelectual. Por otra parte, en Bolivia, no se encuentran
normas en donde los delitos contra la propiedad intelectual puedan generar una accion
especial dentro del proceso penal.
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1.9 MEDIOS PARA HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

El reconocimiento de derechos por los diferentes regimenes juridicos de Propiedad
Intelectual, a favor delos autores, creadores, inventores, no tendria ningan valor si no se
les otorgan los mediosadecuados para solicitar el reconocimiento de sus derechos,
reclamar alguna anomalia o pedir la proteccion frente algin acto atentatorio de los
derechos.

En estas lineas se presenta brevemente los mecanismos judiciales y administrativos que
poseen las personas dentro del régimen de Propiedad Intelectual, esto debido a que tanto
en Colombia como en Bolivia, no existe una Unica norma que regule la materia, sino que
existen leyes y reglamentos para cada régimen(derecho de autor, propiedad industrial y
obtentores vegetales), lo cual puede generar confusiones acerca de los medios que se
poseen para hacer efectiva la proteccién de la Propiedad Intelectual.

En primer lugar, hay que mencionar que en cada pais, hay una autoridad administrativa
encargada de administrar los regimenes de Propiedad Intelectual. En este nivel
administrativo, el primer medio que se posee para la proteccion es a través de una
solicitud de registro de la obra, de concesién de una patente, registro del disefio industrial,
esquema de trazado o la variedad vegetal, de cuya obtencién depende el reconocimiento
como titular de derechos de cualquier forma de Propiedad Intelectual.

La solicitud es presentada ante la Autoridad Nacional Competente y es esta quien al final
del tramite se pronuncia sobre la concesion o no de lo solicitado. Cuando el solicitante o
interesado no esta de acuerdo o se siente afectado por la Decision de la autoridad podra
presentar un recurso, ya que esa manifestacion de quien concede 0 niega ese registro o
patente, es un acto administrativo susceptible de recursos.

En Colombia,ese acto administrativo es susceptible de ser sometido a los recursos de
REPOSICION ante el mismo funcionario que expidi6 el acto, y el recurso de APELACION
ante su superior jerarquico, mediante los cuales se solicita que se revoque y modifique
ese acto que le fue adverso a sus pretensiones. Si estos recursos han sido resueltos de
forma adversa al interesado aun posee la posibilidad de acudir a la jurisdicciéon
contencioso administrativa para solicitar la nulidad y el restablecimiento de sus derechos
por el acto administrativo que le negé el registro y lea causo perjuicios.

En Bolivia, de manera similar a Colombia, el interesado que presenta una solicitud ante la
autoridad nacional competente y se ve perjudicado porque obtuvo una respuesta adversa
a sus pretensiones, tiene la posibilidad de hacer uso de los recursos de REVOCATORIA
Y JERARQUICO, para obtener la revocacion y modificacion del pronunciamiento de la
autoridad administrativa, y que de no prosperar permiten acudir ante la corte suprema de
justicia de Bolivia, para iniciar un proceso contencioso administrativo contra el acto que le
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fue contrario. Todas estas acciones consagradas en el articulo 95 del reglamento interno
del SENAPI entidad encargada en Bolivia de administrar el “Servicio Nacional de
Propiedad Intelectual”.

Adicionalmente a los anteriores recursos que se utilizan para presentar el desacuerdo con
las decisiones adoptadas por las autoridades nacionales competentes existen las
acciones judiciales que permiten pedir la proteccién de los derechos (ya reconocidos)
cuando un tercero ha incurrido en actos violatorios de cualquier forma de propiedad
intelectual. Estas acciones buscan precaver 0 resarcir un perjuicio causado por la
actuacion de un tercero. En este caso, el afectado puede acudir ante la jurisdiccion
ordinaria, los jueces civiles para solicitar su proteccion. Asi mismo, es importante sefalar
que las autoridades nacionales competentes no conocen de estas acciones porque se
han especializado en llevar el registro y demas acciones relacionadas con el tramite de
registro.

En Colombia, el codigo de comercio en sus articulos 568, 571 y 608 faculta a los titulares
de patentes, marcas y demas titulares de alguna forma de propiedad industrial, para
adelantar acciones por perjuicios y solicitar medidas cautelares cuando se vean
perjudicados por actos fraudulentos de un tercero. De la misma forma, los jueces civiles
son los competentes para conocer de las acciones que se susciten con motivo de la
violacion de los derechos de autor tal como lo prescribe el articulo242 de Ley 23 de 1982
sobre derechos de autor ya resefiado.

En Bolivia, los articulos 467, 473, 481 del codigo de comercio otorgan la facultad de
acudir a la accién penal y resarcimiento de perjuicios para los titulares de patentes,
nombre comerciales y marcas que se vean perjudicados por terceros que usurpen sus
derechos. Mientras que la Ley 1322 de 1992 sobre derechos de autor consagra las
acciones ante la jurisdiccion penal por actos que constituyan infracciones de derechos de
autor.

Para finalizar, hay que mencionar casos especiales como la proteccién de la competencia
desleal en Colombia, donde las acciones que se produzcan por actos desleales se
adelantan ante los jueces civiles o la Superintendencia de Industria y Comercio. El
Decreto 4540 de 2006 aplicable para Colombia reglamenta la solicitud de suspensién
provisional de la importacion, exportacion y transporte de mercancias supuestamente
piratas o de marcas falsas, de cuyo conocimiento es competente la Direccion de
Impuestos y Aduanas Nacionales. Mientras que en Bolivia,el articulo 83 y 84 del
reglamento interno del SENAPI consagran que el titular de una marca, que tuviera
motivos fundados para suponer que se va a realizar la importacién o la exportacion de
productos que infrinjan su registro podra solicitar al SENAPI como oficina o autoridad
competente suspender esa operacion aduanera y que quien inicie o vaya a iniciar una
accion por infraccién podra pedir al Director Juridico que ordene medidas cautelares
inmediatas con el objeto de impedir la comision de la Infraccidon, obtener o conservar
pruebas y asegurar la efectividad de la accion.
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2. DERECHOS DE AUTOR

Los Derechos de autor comprenden una parte muy importante de la Propiedad Intelectual,
encargada de proteger las creaciones artisticas como los libros, las obras musicales, las
pinturas, las esculturas, las peliculas y las obras realizadas por medios tecnolégicos,
como los programas informaticos y las bases de datos electronicas, entre otros.

Estos derechos tienen como funcidn el otorgar a los autores reconocimiento por sus obras
y garantizar el control a los creadores y titulares sobre el uso de sus obras por cualquier
medio, sin temor a que se realicen copias no autorizadas y actos de pirateria.

Los derechos de autor se dividen a su vez en derechos morales y patrimoniales. Los
derechos morales salvaguardan el vinculo que se genera entre el autor y su obra, siendo
inalienables, inembargables, intransferibles e irrenunciables. Por otra parte, los derechos
patrimoniales, son aquellos que le permiten al autor, 0 a cualquier otra persona natural o
juridica que haya adquirido los derechos de autor, un control sobre su obra y beneficiarse
en términos econémicos por permitir su utilizacion o explotacion.

Los derechos conexos son un area especifica de los derechos de autor que otorga
derechos y protege a ciertas personas que a pesar de no ser autores, intervienen en la
produccién, divulgacién y puesta al puablico de las obras literarias, cientificas y artisticas
protegidas. Los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y
organismos de radiodifusion son sujetos protegidos a través de este tipo de derechos.

En el presente capitulo se pretende mostrar la regulacion sobre derechos de autor y
nociones que al respecto ofrecen Colombia y Bolivia, encontrando semejanzas y
diferencias en aspectos centrales como la normatividad aplicable, las obras susceptibles
de proteccion, principios comunes que rigen la materia, titularidad de los derechos de
autor, derechos morales, patrimoniales y conexos, vigencia de la proteccion, limitaciones
y excepciones, sociedades de gestion colectiva para finalizar con las entidades
competentes que administran el régimen de derechos de autor en cada pais.

2.1 NORMAS SOBRE DERECHOS DE AUTOR APLICABLES A CADA
PAIS

Colombia y Bolivia al ser paises de la comunidad andina tienen un régimen comun sobre
derechos de autor y derechos conexos establecido por la Decision 351 de la comision del
acuerdo de Cartagena. Razon por la cual se aprecia la similitud entre las normas internas
de cada pais, tanto en estructura como en contenido. Aunque existen algunas diferencias
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como se aprecia luego de la lectura de la Ley 23 de 1982 modificada por Ley 44 de 1994
(leyes pilares sobre derechos de autor en Colombia) y la Ley 1322 de 1992 que junto al
DecretoSupremo 23907 de 1994 constituyen las principales normas que regulan la
materia en Bolivia.

A continuacion se presentan las normas sobre la materia en cada pais:

Tabla 10 Normas sobre derechos de autor de cada pais.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

COLOMBIA

Ley 23 de 1982, sobre Derechos de
Autor.

Ley 44 de 1993, modifica y adiciona
la Ley 23 de 1982.

Ley 719 de 2001, modifica las Leyes
23 de 1982 y 44 de 1993, sobre
Derechos de Autor.

Ley 1403 del 19 de Julio del 2010;
por la cual se adiciona la Ley 23 de
1982, sobre derechos de autor, se
establece una remuneracion por
comunicacion publica a los artistas,
intérpretes o ejecutantes de obras y
grabaciones Audiovisuales o "Ley
Fanny Mickey"

Decreto 2041 de 1991, crea la
Direccion Nacional de Derecho de
Autor.

Decreto 4834 del 24 de Diciembre
del 2008, por el cual se modifica la
Planta de Personal de la Direccién
Nacional de Derecho de Autor

Decreto 460 de 1995, reglamenta el
Registro Nacional del Derecho de
Autor.

Decreto 0162 del 22 de enero de
1996; por el cual se reglamenta la
Decisién Andina N° 351 de 1993 vy la
Ley N° 44 de 1993, en relacion con
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

BOLIVIA

Ley 1.302 del 20 de diciembre de
1991 - Ley General del Cine

Ley 1322 de Derecho de Autor de
1992

DecretoSupremo. 23907 de 1994,
Reglamento de la Ley de Derecho
de Autor y Derechos Conexos

DecretoSupremo. 24582 de 1997,
establece el Reglamento del
Soporte Logico o Software

Decreto Supremo 23.493 del 7 de
Mayo 1993 - Reglamento de la Ley
General del Cine.

Decreto Supremo 16762; Depdsito
Legal Obligatorio de Obras de
Produccion Nacional.


http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7829
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7829
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7829
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7829
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7325
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7325
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7325
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7325

9)

las Sociedades de Gestion Colectiva
de Derecho de Autor o de Derechos
Conexos

Decreto 1278 de 1996, fija la
estructura interna de la Direccién
Nacional del Derecho de Autor.

10) Decreto 1721 de 2002, reglamenta

la Ley 719 de 2001, de Derecho de
Autor.

11) Resoluciéon 152, por la cual se

expide el Manual de Buenas
Practicas Contables para las
Sociedades de Gestion Colectiva de
Derecho de Autor o de Derechos
Conexos

12) Resolucion 244 del 30 de Julio del

2009, por la cual se establece el
Sistema de Informacion Automatico
de Registro de Obras, Fonogramas y
Contratos en la Unidad
Administrativa  Especial de la
Direccién Nacional de Derecho de
Autor y se determinan las
condiciones de uso de dicho sistema

13) Resolucién 112, por la cual se

establecen pautas para el registro de
obras, prestaciones, contratos Yy
demas actos en el Registro Nacional
de Derecho de Autor.

14) Tratado para el Registro de las

Obras Audiovisuales, aprobado por
Ley en 1992.

15) Resolucién 303, Direccion nacional

de derechos de autor, 5 noviembre
2010.
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http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7325
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7325
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7325
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7825
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7825
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7825
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7825
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7825
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7825
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7826
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7826
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7826
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7826
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7826
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7826
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7826
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7826
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7826
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7822
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7822
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7822
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=7822
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2.2 OBRAS PROTEGIDAS POR EL DERECHO DE AUTOR

Una obra es la creacion intelectual original de una persona natural en el campo literario y
artistico, susceptible de ser reproducida o divulgada. El derecho de autor protege todas
las obras literarias, artisticas y cientificas, cualquiera que sea su destinacion y el modo o
forma en que se exprese.

La originalidad de la obra se refiere a que éstaes producto de una labor intelectual
independiente, sin copia, siendo el sello personal que el autor le imprime a la obra. La
originalidad no se mide por la novedad, ni por los méritos artisticos de la obra.

El Convenio de Berna se refiere a lasObras literarias y artisticassusceptibles de
proteccién por el derecho de autorcomo: “todas las producciones en el campo literario,
cientifico y artistico, cualquiera que sea el modo o forma de expresién.”™®

Las obras susceptibles de proteccion tanto en Colombia como en Bolivia son presentadas
en el siguiente cuadro comparativo:

Tabla 11 Obras protegidas por el derecho de autor en cada pais.

Obra susceptibles de proteccion COLOMBIA BOLIVIA
Los libros, folletos, articulos y otros escritos. X X
Las conferencias, discursos, lecciones,
sermones, comentarios y obras de la misma X X
naturaleza.
Las obras dramaticas o dramético-musicales X X
Las obras coreograficas o pantomimicas. X X
Composiciones musicales con o sin letra. X X
Obras cinematograficas o videogramas. X X
Obras de dibujo, pintura, arquitectura, X X
escultura, grabado o litografia.
Obras fotograficas. X X
Obras de arte aplicadas e incluyendo las X X
obras de artesania.
llustraciones, mapas, planos, croquis, y obras X X
plasticas relativas a la geografia, topografia.
Bocetos escenograficos y las respectivas X X
escenografias.
Los programas de ordenador o computacion X
(soporte I6gico o software).

18 Art. 2 Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, 9 de Septiembre de 1986
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Cuadro elaborado a partir de art 3 Ley 23/89(Colombia) yart.6 Ley 1322/92(Bolivia)

Tanto en Bolivia como en Colombia, se protegen las obras literarias, artisticas y cientificas
citadas anteriormente, pero hay que tener en cuenta que no sélo éstas se encuentran bajo
proteccion, sino que cualquier obra, independientemente de su forma de expresion y el
medio o soporte, tangible o intangible, también son susceptibles de amparo.’

De igual manera, en ambas legislaciones las obras derivadas son protegidas como obras
independientes, sin perjuicio de los derechos de autor sobre las obras originarias, cuando
representen una creacion original®, tal es el caso de:

Las traducciones, adaptaciones, arreglos musicales y otras transformaciones de una obra
literaria o artistica. Cuando la obra originaria se encuentre en el dominio privado se
requeriré la previa autorizacion expresa de su titular original.

Las obras colectivas, de caracter literario, artistico o cientifico, tales como las
enciclopedias y antologias que, debido a la seleccién o disposicion de las materias,
constituyen una creacion intelectual sin perjuicio de los derechos de los autores sobre sus
respectivas participaciones en aquéllas.

Respecto al dltimo item del cuadro comparativo, pareceria que Colombia no otorga
proteccion a los programas de ordenador, cosa que no es asi, lo que ocurre es que la
norma que establece las obras que son susceptibles de proteccién data de 1982, época
en que los programas de ordenador era poco conocidos. Sin embargo, no hay que olvidar
gue Colombia al ser miembro de la Comunidad Andina de Naciones, le es aplicable la
Decision 351 que en su articulo 4 establece que los programas de ordenador son
susceptibles de proteccion, y conforme a ello la norma interna, Decreto 1360 de 1989
reglamenta la inscripcién de este tipo de creaciones en el registro nacional de derechos
de autor.

2.3 PRINCIPIOS APLICABLES AL DERECHO DE AUTOR

El derecho de autor estd basado en una serie de principios juridicos contenidos en
tratados internacionales y que permean la legislacion interna de cada pais. A continuacién
se presentan estos principios y su incorporacion en la legislacion interna de Colombia y
Bolivia.

Yasi lo dice el art. 2 de la Ley 23/82 y el art. 4 de la Ley 1322/92
Bart. 5 de la Ley 23/82, art. 7 de la Ley 1322/92
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e Proteccion de la forma literaria, pldstica, sonora mas no de las ideas

Este principio tiene consagracion en el articulo 2 del tratado de la OMPI sobre derechos
de autor (WCT):

“La proteccion del derecho de autor abarcara las expresiones pero no las
ideas, procedimientos, métodos de operacién o conceptos mateméaticos en

SI

Este principio es acogido por la Decision 351 de la Comunidad Andina de Naciones en el
articulo 7, en el articulo 6 Ley 23 de 1982 para Colombia y articulo 4 Ley 1322 para
Bolivia. La enunciacion de este principio es bastante clara. Por lo cual se considera mas
conveniente ilustrarlo con un caso que involucra al premio nobel de literatura Gabriel
Garcia Marquez. Para el afio de 1955 el sefior Luis Alejandro Velazco era un marinero
perteneciente a la armada nacional de Colombia, quien zarpé en el buque “ARC CALDAS”
el cual naufragé cerca de las costas de Cartagena; accidente del cual sobrevivié luego de
permanecer en una balsa, sin comida nueve dias en altamar. El periddico “El Espectador”
de Colombia se interesd en la historia y contratd los servicios de Velazco para que a
cambio de una remuneracién, narrara lo sucedido a Gabriel Garcia Marquez quien
escribié la historia que fue consignada en catorce capitulos diarios denominados “La
verdad sobre mi aventura”. Posteriormente el nobel colombiano publicé una obra titulada
‘Relato de un naufrago” basado en el relato de Velazco, quien inmediatamente al
enterarse de la existencia de esta obra acudi6 a los tribunales para que se le reconociera
coautoria sobre la obra literaria “La verdad sobre mi aventura” y su reproduccién en forma
de libro “Relato de un naufrago”. El fallo fue favorable a Garcia Marquez y dentro de los
argumentos del fallo se puede resaltar lo siguiente:

“Asi las cosas, si la obra artistica consiste en las formas de expresion de la
odisea padecida por el demandante, y tales formas fueron realizadas por el
demandado, mal puede afirmarse que en ella hubo “colaboracion”; pues el
demandante se limité a narrar lo acaecido, sin que ello constituya aporte
artistico alguno ya que la literatura y el arte en general, tiene su fuente en
gran medida en los hechos y circunstancias del acontecer diario, las cuales
por si solos y en forma escueta, no son manifestaciones del espiritu ni
creaciones de la inteligencia, para predicarse de ellos la calidad de obra
artistica.'®”

®Tribunal Superior de Bogota, Sala Civil. Sentencia Radicado No: 11985 de 1994. Magistrados Dr. (es)
RICARDO ZOPO MENDEZ, FRANCISCO JIMENEZ ROSERO Y LUIS MIGUEL CARRION JIMENEZ. Bogota,
del 27 de Enero de 1994
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e Diferenciacion entre la propiedad sobre el soporte fisico y la propiedad sobre la
obra

La Decisién 351de la CAN en su articulo 6 dice “los derechos reconocidos por la presente
Decision son independientes de la propiedad del objeto material en que esté incorporada
la obra”

Las normas internas tanto en Colombia como en Bolivia en aplicacién de este principio
hacen que la venta del original de una obra, salvo pacto en contrario, ho conceda ningun
derecho de autor. Se le otorga la propiedad al destinatario de la carta, pudiendo disponer
materialmente de ella, mas no podria ejercer un acto como la publicacién del contenido el
cual esta reservado solo para el autor de la carta.

En virtud de esta distincion se puede dar el caso de que el autor de una obra de arte que
la vendié a un particular pueda solicitar a la autoridad competente la declaracion de una
medida cautelar contra cualquier modificacion que el propietario de la obra pueda hacerle,
esto en virtud del derecho moral del autor de oponerse a toda deformacion de la obra que
pueda causar perjuicio a su honor o a su reputacion, o que la obra se demerite.

e Proteccion inmediata

Esta relacionado con la ausencia de formalidades para que se otorgue la proteccion de
los derechos de autor y conexos, pues el “derecho de autor nace con la creacién de la
obra®, y la proteccion que se otorga “..tiene como titulo originario la creacién
intelectual,...”®.El registro sélo tiene un caracter declarativo y de publicidad sobre todos
los actos que sobre los derechos y la obra se ejerzan.

[

e Principio de fijacién de la obra

La fijacion de la obra es necesaria para que pueda ser percibida por los sentidos pues no
es sino a través del conocimiento sensible que se puede percatar de la existencia de una
obra susceptible de proteccién. Al respecto el convenio de Berna articulo 7.2 otorga al
Estado contratante la facultad de establecer que las obras literarias o artisticas o algunos
de sus géneros no estaran protegidos mientras no hayan sido fijadas en un soporte
material.

Las normas colombiana y boliviana definen la fijacion de la siguiente manera:

“prt. 2 Ley 1322 de 1992
ZIArt.9 Ley 23 de 1982
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“Fijacion: la incorporacion de iméagenes y/o sonidos sobre una base
materialsuficientemente permanente o estable para permitir su percepcion,
reproduccion ocomunicacion.??”

El concepto de fijacion puede ser confundido facilmente con el caracter material y tangible
de la obra, lo cual puede producir la concepcion de que so6lo son protegidas las obras que
tengan un soporte material, tangible como el papel, la madera, casettes, etc.; pero luego
de una lectura detallada de las siguientes normas se puede obtener una conclusion
diferente:

Tabla 12Comparaciéon art. 23 Ley 1982 de Colombiay art. 6 Ley 1322 de Bolivia.

Art 2 Ley 23 1982 Colombia Art 6 literal i inciso segundo Ley 1322
Bolivia

“..en fin, toda producciébn del dominio | “Es objeto de la proteccion de ésta Ley toda
cientifico, literario o artistico que pueda | creacion literaria, artistica o cientifica,
reproducirse, o definirse por cualquier forma de | cualquiera sea la forma de expresion y el medio
impresion o de reproduccion, por fonografia, | o soporte, tangible o intangible actualmente
radiotelefonia o cualquier otro medio conocido o | conocido o que se conozca en el futuro.”

por conocer.”

Queda claro que la materialidad propiamente dicha no es lo importante. Como lo indica la
norma boliviana, cualquier medio intangible conocido o por conocer es apto para fijar una
obra, lo importante es que permita una percepcion sensible con caracter estable y
permanente. Estas normas captan la necesidad de mantener abierta la posibilidad a
nuevas tecnologias, la proliferacion de los medios electromagnéticos que permiten la
desmaterializacion de las obras.

Una caracteristica particular de los derechos de autor y conexos es la independencia de
los derechos de determinada forma de explotacion respecto a otras formas;,
enunciado de la siguiente manera:

Tabla 13 Normas que consagran el principio de independencia de las formas de
explotacion.

Decision 351 Comunidad Andina de Articulo 13 Decreto Supremo 23907 de
Naciones Bolivia y el articulo 77 de la Ley 23 /82 de
Colombia, de igual contenido:

ARTICULO 31.- Toda transferencia de los | Las distintas formas de utilizacién de la obra

ZArt. 5 literal s) Ley 1322 de 1992 de Boliviay art 8 literal u) Ley 23 de 1982 de Colombia
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derechos patrimoniales, asi como las | son independientes entre ellas; la autorizacion
autorizaciones o licencias de uso, se | del autor para una forma de utilizacion no se

entenderan limitadas a las formas de | €xtiende alas demas.
explotacion y demas modalidades pactadas
expresamente en el contrato respectivo.

Por lo cual el autor de una obra puede conceder varias autorizaciones independientes
entre si para que terceras personas realicen determinada explotacion. Asi por ejemplo, el
autor de un libro puede conceder los derechos de edicién y distribucién sobre una obra a
una editorial, mientras otorga a otra persona la facultad de realizar una representacion
teatral y a otra persona la realizacion de una traduccion. Por lo tanto, las posibilidades de
explotacion y aprovechamiento de la obra por parte del autor dependera de la variedad
de formas de utilizacibn que sean posibles y las condiciones que se pacten en los
contratos ya que pueden pactarse clausulas de exclusividad o conceder a una persona
varios derechos de forma simultanea, recordando que la autorizaciéon para una forma de
utilizacién de las obras no se extiende a las demas, tal como lo enuncian los articulos
anteriormente resefados.

e Independencia de los derechos patrimoniales y morales

Mientras que el derecho moral de autor es inalienable, inembargable, imprescriptible e
irrenunciable, permaneciendo siempre en poder del autor, el derecho patrimonial puede
ser cedido, transmitido a un tercero; razén por la cual se predica la independencia de
estas dos esferas del derechos de autor. Estan acordes con este principio el articulo 30
paragrafo 1 referente a los derechos morales Ley 23 de 1982 para Colombia, el cual dice
“Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos. Los autores al transferir o
autorizar el ejercicio de sus derechos patrimoniales no conceden sino los de goce y
disposicibn a que se refiere el respectivo contrato, conservando los derechos
consagrados en el presente articulo”, mientras que el art. 29 Ley 1322 para Bolivia,
referente a los contratos es claro al decir que el autor o causahabiente so6lo pueden
“conceder a otra persona el derecho a utilizar la obra en su contenido patrimonial...”

2.4 TITULARIDAD DE LOS DERECHOS DE AUTOR

El objetivo del derecho de autor es brindar proteccion del derecho de los autores sobre
sus obras del ingenio bien sean de caracter artistico, cientifico o literario. Por lo cual el
autor es el principal titular de los derechos sobre su obra. Sobre el autor el articulo 8 Ley
1322 de Bolivia menciona:

“Unicamente la persona natural puede ser autor; sin embargo el estado, las
entidades de derecho publico y las personas morales o juridicas pueden
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ejercer los derechos de autor como titulares derivados, de conformidad con
las normas de la presente ley”

Es decir, sblopuede ser autor de una obra una persona natural que pone en
funcionamiento sus capacidades y actitud creativa. Sobre este mismo asunto el articulo 10
Decision 351 enuncia lo siguiente: “las personas naturales o juridicas ejercen la titularidad
originaria o derivada, de conformidad con la legislacién nacional de los derechos
patrimoniales de las obras creadas por su encargo o bajo relacion laboral, salvo prueba
en contrario”. Al respecto la Corte Constitucional colombiana explica esta situacion de la
siguiente manera:

“El principio general reconoce como autor a la persona natural que crea la
obra, a la cual se le atribuye la titularidad originaria de la misma; partiendo
de este presupuesto las personas juridicas, en cuanto carecen de
capacidad creadora, no pueden ser titulares originarias de los derechos de
autor gue de ellas se derivan, cosa distinta es que lo sean las personas
naturales que las constituyen. No obstante, las personas juridicas y algunas
personas naturales que no participan en el acto creador, pueden, ser
reconocidas como titulares derivados de los derechos de autor de una
obra®”

Es decir, se adopta el principio de que la persona juridica no tiene aptitud creativa, so6lo
las personas naturales. Lo anterior no impide que personas morales o juridicas sean
titulares de estos derechos ya que lo pueden ser como “titulares derivados” es decir, en
virtud de un acto de transmisién de los derechos por parte del autor, en virtud de un
encargo o0 una relacién laboral, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 10
Decision 351.Es titular de derechos sobre su obra derivada, el traductor, el que modifica,
adapta y en términos generales quien transforma o modifica una obra originaria con la
debida autorizacién del autor.

Antes de presentar otros titulares de derechos, teniendo claro que el autor es el principal
titular de derechos de autor respecto de su obra y que las personas morales o juridicas
pueden serlo como titulares derivados cabe preguntarse ¢Qué debe hacer el autor para
ser identificado como tal y ser titular de derechos sobre su obra?Esta pregunta es resuelta
por normas similares de los dos paises, en Bolivia por el articulo 9 Ley 1322 y en
Colombia por el articulo 10 de la Ley 23 de 1982. A continuacién se presenta el articulo
10 de la Ley 23 de 1982 de Colombia, ya que es mas ilustrativo para definir el criterio de
determinacion del autor:

ZCorte Constitucional. Sentencia C- 276 de 1996.Magistrado Ponente: Dr. JULIO CESAR ORTIZ
GUTIERREZ. Bogota, 20 de junio de 1996
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“Se tendra como autor de una obra, salvo prueba en contrario, la persona
cuyo nombre, seuddnimo, iniciales, o cualquier otra marca o signos
convencionales que sean notoriamente conocidos como equivalentes al
mismo nombre, aparezcan impresos en dicha obra o en sus reproducciones,
0 se enuncien en la declamacion, ejecucion, representacion, interpretacion,

o cualquiera otra forma de difusion publica de dicha obra®*”.

Ademas del autor como tal y las personas naturales o juridicas que adquieran los
derechos en virtud de un acto entre vivos como un contrato, también son titulares de
derechos sobre la obra los herederos a titulo singular o universal de acuerdo a las reglas
sobre sucesiones existentes en cada pais.

e Disposiciones especiales sobre la titularidad de derechos de autor.

La identificacion del titular de los derechos de autor no siempre es tan evidente como
parece, existen circunstancias especiales que influyen en el ejercicio de la titularidad de
los derechos, que hacen que determinada persona sea titular de los derechos o que el
derecho pertenezca a una comunidad o incluso que una persona sea titular de los
derechos morales mientras que otra lo sea de los derechos patrimoniales. Estas
situaciones se pueden presentar en virtud del nUmero de personas que participaron en la
creacion de la obra, de la relacion laboral dentro de la cual se realiz6 la creacion o de la
misma nhaturaleza de la obra. A continuacién se presentan una serie de situaciones
donde es necesario aclarar quién es el titular de los derechos de autor:

e Titularidad de obras en colaboracion

En primer lugar cabe recordar que por obra en colaboracion se entiende, en Colombia, la
producida en comun por dos 0 mas autores, donde el aporte de cada autor es indivisible
ya que de hacerlo afectaria la naturaleza o integridad de la obra. Mientras que en Bolivia
la obra en colaboracion admite el caracter indivisible o divisible del aporte.

Respecto a las obras en colaboracién con aportes indivisibles, se da una comunidad de
derecho sobre la obra donde todos los autores son titulares proindiviso y de manera
igualitaria de los derechos sobre la obra. Por lo cual todos los coautores estan facultados
para ejercer derechos morales sobre la obra. Respecto al manejo de los derechos
patrimoniales, el articulo 18 Ley 23 de 1982 para Colombia, menciona que ninguno de los
colaboradores puede disponer libremente de la parte con que contribuy6. Por lo cual
cualquier acto de disposicion debe ser producto del acuerdo entre los autores y en caso
de desavenencia deberan recurrir a la justicia ordinaria y a las normas de derecho comudn
de cada pais que regulan la comunidad de derechos.

2Art.10 Ley 23 de 1982
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Respecto a las obras en colaboracion divisibles admitidas en Bolivia, cada coautor puede
disponer libremente de sus derechos, como en el caso de una cancién donde una
persona es el autor de la musica y otro de la letra. En este caso el derecho pertenecera
por mitad a cada uno, pudiendo publicar, reproducir y explotar libremente la parte que les
corresponde.

e ;Quién es el titular de los derechos de autor de una obra creada en una relaciéon
laboral o en un contrato de prestacion de servicios?

Tanto en Colombia como en Bolivia las obras individuales y colectivas producidas en
virtud de un contrato de prestacion de servicios o dentro de una relacion laboral, se
considera como titular de los derechos de autor quien contrato los servicios, es decir, la
persona natural o juridica por cuya cuenta y riesgo se realizé la obra.

El anterior criterio aplica para las creaciones realizadas por empleados o funcionarios
publicos en ejercicio de sus funciones y en cumplimiento de sus obligaciones legales, ya
que la obra creada en las anteriores condiciones tiene como titular de los derechos de
autor a la respectiva entidad publica. Incluso el derecho moral se ve limitado ya que solo
se puede ejercer en la medida que no afecte los derechos de la entidad.

Hay que recordar que a pesar de establecerse la titularidad de derechos de autor en favor
de las personas mencionadas anteriormente, los derechos morales, irrenunciables,
permanecen en poder de su autor como lo indica el articulo 93 Ley 23/82 para Colombia
‘las normas contenidas en los articulos no afectan el ejercicio de los derechos morales...”

e (/Quién es el titular de los derechos patrimoniales de las obras colectivas?

Una obra colectiva es aquella creada por un grupo de autores por iniciativa y bajo la
orientacion de una persona natural o juridica que la coordina, divulgue y publique bajo su
nombre.En la legislacion colombiana y boliviana se establece una presuncién de cesion
de derechos de autor en favor del director de las obras colectivas.

Mientras que en Bolivia “Los derechos de explotacion econdémica sobre la obra colectiva
salvo estipulacion en contrario, se presumen cedidos a la persona que la publique bajo su
nombre, sin perjuicio de los derechos de cada autor sobre su contribucién®”en
Colombia“el director de una obra colectiva es el titular de derechos de autor sobre ella
cuando se cumplen los requisitos del articulo 19 de esta ley’®.

Si se compara el contenido de las normas anteriormente citadas se tendria la sensacion
de que mientras en Bolivia sélo se presumen cedidos los derechos patrimoniales, en

Colombia se ceden los derechos patrimoniales y morales en detrimento de los derechos

art. 13 Ley 1322 de 1992
%Art.83 Ley 23 de 1982
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del autor. Aunque la redaccion de la norma colombiana es méas amplia, como el articulo
19 al que hace alusién la norma anteriormente citada, que dice “...el director de la
compilacion a que da su nombre sera considerado como autor ante la ley” no se pierde el
derecho moral como lo aclara el ultimo inciso de la norma: “No obstante, el colaborador
continuara con el goce pleno de su derecho moral’’.

Una obra donde se otorgan claramente derechos morales y patrimoniales tanto en
Colombia como en Bolivia a favor del director, es al productor de una obra
cinematogréfica, “sin perjuicio de los derechos que les corresponden a los diversos
autores,artistas, intérpretes o ejecutantes que hayan intervenido en ella con respecto a sus
propias contribuciones”®.Respecto a la presuncion de cesion de los derechos
patrimoniales al productor de una obra cinematogréfica tanto en Colombia como en
Bolivia, parece conveniente citar unos apartados de la sentencia C-276 de 1996 de la
Corte Constitucional Colombiana, que resuelve la demanda de inconstitucionalidad de los
articulos de la Ley 23 de 1982 ya que la demandante considera que estos articulos
“limitan y coartan la libertad individual de los autores y demas colaboradores de una obra
elaborada segun plan sefalado por otra y por cuenta y riesgo de ésta y mediante contrato
de prestacién de servicios, al obligarlas, a ceder los derechos que se originan en la

personal e individual capacidad creativa®”.

La corte al resolver sobre el asunto considero:

“La mayoria de las legislaciones de tradicién juridica latina, establecen la
presuncion de legitimacion, la cual se consagré en el articulo 14 bis, 2),
b), del Convenio de Berna,...”

“Para asegurar que el productor no se vea inutilimente obstaculizado en la
explotacion de la obra audiovisual, en los paises de tradicién juridica latina
se establece,...una presuncion de cesion de los derechos patrimoniales de
los colaboradores en favor del productor que admite prueba en contrario
(presuncién iuris tantum de cesion) -0 una cesién legal o bien una
presuncion de legitimacion en favor del productor, salvo pacto en contrario,
gque comprende los derechos de reproduccion...de distribucién, de
comunicacion publica...o de los derechos mencionados en la respectiva
disposicion legal, de interpretacion restringida.”

“la presuncion legal de cesion de derechos patrimoniales de caracter
general, aplicable sélo, a obras en colaboracion que se realicen, cuando los

“"Art.19 Ley 23 1982

“Arts. 40 y 99 Ley 1322 de 1992 de Bolivia y Ley 23 de 1982 de Colombia respectivamente

®Corte Constitucional. Sentencia C- 276 de 1996.Magistrado Ponente: Dr. JULIO CESAR ORTIZ
GUTIERREZ. Bogota, 20 de junio de 1996
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autores colaboradores se vinculan a un determinado proyecto creativo
mediante contrato de servicios, segun plan sefialado por persona natural o
juridica y por su cuenta y riesgo, en ausencia de expresa estipulacion en
contrario.”

“Se trata pues de la adopcion, por parte del legislador, de una medida
preventiva, aceptada por la doctrina y la legislacién internacional, como una
de las alternativas validas, (en el caso de obras audiovisuales y
especificamente de obras cinematogréficas), e incluida como norma
expresa en los tratados internacionales ratificados por Colombia, a través de
la denominada cesién de legitimacion, cuya aplicacion es de caracter
supletivo”

“Es claro, que en cada caso particular primara la voluntad de las partes, las
cuales podran libre y autbnomamente acordar los términos de contratacion;
sin embargo, en el evento de que no se estipule cosa distinta se aplicara la
presuncién legal de cesién de los derechos patrimoniales consignada en el
articulo 20 de la Ley 23 de 1982

Queda claro que la presuncién de cesién en favor del productor es de caracter supletivo
ante la ausencia de estipulacion expresa en el contrato, y que no impide que el autor
colaborador disponga de su derecho patrimonial de la manera que mejor le parezca.
Respetandose de esta forma los derechos del autor y cumpliéndose las disposiciones del
convenio de Berna art 14 bis que asigna competencia a las naciones para determinar
quién es el titular de los derechos de autor sobre las obras cinematogréficas.

A continuacion se presenta una tabla que recapitula lo planteado sobre titularidad de los
derechos de autor en Colombia y Bolivia:

Tabla 14 Titulares de los derechos de autor.

Titular del derecho de autor COLOMBIA BOLIVIA
Es titular el autor (a titulo originario), solo puede ser X3t X3
una persona natural.
Es titular una persona natural o juridica a titulo X33 X3
derivado en virtud de la disposicién de los derechos
Son ftitulares, el coényuge, herederos o X3° X3

®¥cCorte Constitucional. Sentencia C- 276 de 1996.Magistrado Ponente: Dr. JULIO CESAR ORTIZ
GUTIERREZ. Bogota, 20 de junio de 1996

*IArt. 9 Ley 231982

*Art. 8 Ley 1322 1992

Art. 21 Ley 23 1982

3 Art.8 Ley 1322 1992

%Art, 4b,23 y 30 Ley 23 1982
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causahabientes a la muerte del autor.
La titularidad de obras derivadas pertenece a su

creador, si tuvo autorizacion del titular de la obra x37 X38
original.(eje: traducciones)

La titularidad recae sobre el empleador cuando la X3 X0
obra fue creada en virtud de una relacién laboral.

Es titular quien contrato la prestacion del servicio x* X4
La titularidad de obras en colaboracién pertenece en X+ X

comun y proindiviso a todos los coautores.

La titularidad de obras en colaboracion divisible

puede ser ejercida independientemente por respecto

de su aporte a la obra.(eje: el derecho del creador X45
de la letra de una cancién es independiente del

creador de la letra)

La titularidad de obras colectivas recae sobre el X4 x4
productor o director de la obra.

2.5 DERECHOS MORALES

El tratadista IsiadroSatanowsky en su obra “Derecho Intelectual” manifiesta respecto a los
derechos morales lo siguiente: “Derechos morales son los que permiten al autor crear la
obra y hacerla respetar, defender su integridad en la forma y en el fondo. En este aspecto
el derecho intelectual aparece como una manifestacién, prolongacién o emanacion de la
personalidad, pues recae directamente sobre una obra en si misma. Es el que expresa
mejor el monopolio discrecional del autor. Se dice también que es la faz del derecho
intelectual que concierne a la tutela de la facultad creadora del individuo autor, iniciador
de la obra como entidad propia.”®

Los derechos morales incluyen dos aspectos especificos, el derecho al reconocimiento de
la paternidad de la obra (autoria) y el derecho de un autor a preservar la integridad de la
obra, es decir, a negarse a la realizaciébn de modificaciones u obras derivadas de la

Arts. 8y 18 Ley 1322 1992

" Art. 52 Ley 23 1982

®Art.7 Ley 1322 1992

*Art. 91 Ley 23 1982

“OArt.3 Decretosupremo 23907

“L Art.20 Ley 23 1982

“2Art.3 Decretosupremo 23907

“SArt. 18 Ley 23 1982

“ Art.10 Ley 1322 1992

“SArts. 10y 11 Ley 1322 1992

“°Art. 5b ,83 'y 92 Ley 23 1982

“"Art. 13 Ley 1322 y art. 6 Decreto supremo 23907
48SATANOWSKY, Isiadro. Derecho Intelectual Tomo |. Buenos Aries, 1954
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misma. Asi lo reconoce y regula el Convenio de Berna en su articulo 6bis.donde
menciona:

“1) Independientemente de los derechos patrimoniales del autor, e incluso
después de la cesidn de estos derechos, el autor conservara el derecho de
reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformacion,
mutilacién u otra modificacion de la misma o a cualquier atentado a la
misma que cause perjuicio a su honor o a su reputacion.

2) Los derechos reconocidos al autor en virtud del parrafo 1) seran
mantenidos después de su muerte, por lo menos hasta la extincion de sus
derechos patrimoniales, y ejercidos por las personas o instituciones a las
gue la legislacion nacional del pais en que se reclame la proteccién
reconozca derechos. Sin embargo, los paises cuya legislacién en vigor en el
momento de la ratificacién de la presente Acta o de la adhesion a la misma,
no contenga disposiciones relativas a la proteccion después de la muerte
del autor de todos los derechos reconocidos en virtud del parrafo 1) anterior,
tienen la facultad de establecer que alguno o algunos de esos derechos no
serdn mantenidos después de la muerte del autor.”

La Corte Constitucional Colombiana en sentencia C-155/98, respecto a los derechos
morales, manifesto que estos tienen el caracter de fundamentales: “Los derechos morales
de autor se consideran derechos de rango fundamental, en cuanto la facultad creadora
del hombre, la posibilidad de expresar las ideas o sentimientos de forma particular, su
capacidad de invencién, su ingenio y en general todas las formas de manifestacion del
espiritu, son prerrogativas inherentes a la condicion racional propia de la naturaleza
humana, y a la dimensién libre que de ella se deriva.”™®

Asi mismo en sentencia C-334 de 1993la Corte expresa:

“ El contenido moral del derecho que tiene el autor sobre la propiedad
intelectual que es inalienable, irrenunciable e imprescriptible e
independiente del contenido patrimonial del mismo, contrario a lo que ocurre
con el derecho de propiedad comudn, que sélo tiene un contenido
patrimonial, alienable, renunciable y prescriptible.”®

Ahora, frente al tratamiento que Colombia y Bolivia brindan a los derechos morales,ambos
paises otorgan similares facultades a los autores.Sin embargo,en Colombia el art. 30 de la

“Scorte Constitucional. Sentencia C-155/98. M.P. Dr. Viadimiro Naranjo Mesa. Santa fe de Bogota, D.C., abril
veintiocho (28) de mil novecientos noventa y ocho (1998).
0Corte Constitucional. Sentencia C-334/93. M.P. Dr. Alejandro Martinez Caballero. Santa fe de Bogotéa, D.C.,
agosto doce (12) de mil novecientos noventa y tres (1993)
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Ley 23 de 1982 literal d y e, otorga2 prerrogativas mas que Bolivia: modificar la obra,
antes o después de su publicacién yretirar la obra de la circulacion o suspender cualquier
forma de utilizacion aunque ella hubiese sido previamente autorizada.Estas prerrogativas
sOlo se podran ejercer si se indemniza a los terceros de los perjuicios que se pudieran
ocasionar, asi lo aclara el paragrafo 4 del mismo articulo.

A continuacion se presenta una tabla con los derechos morales que se otorgan en
Colombia y Bolivia:

Tabla 15 Derechos morales reconocidos por la legislacion de Colombiay Bolivia.

Derecho moral COLOMBIA BOLIVIA
Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra vy,
en especial, para que se indique su nombre o X X

seuddénimo cuando se realice cualquiera de los actos
relativos a la utilizacién de su obra.

Oponerse a toda deformacion, mutilacibn u otra

modificacion de la obra, cuando tales actos puedan X X
causar 0 acusen perjuicio a su honor o a su reputacion,

0 la obra se demerite, y a pedir reparacion por éstos.

A conservar su obra inédita o anonima hasta su

fallecimiento, o después de €l cuando asi lo ordenase X X
por disposicion testamentaria;

A modificarla, antes o después de su publicacion X

A retirarla de la circulacion o suspender cualquier

forma de utilizacion aunque ella hubiese sido X

previamente autorizada.
Cuadro elaborado a partir del art. 30 Ley 23/82 y art.14 Ley 1322/92

Respecto a la posibilidad de oponerse a la deformacion, mutilacion u otra modificacion de
la obra hay que agregar que la norma colombiana art 30 Ley 23 de 1982 dispone que el
autor se puede oponer a tales actos cuando impliqguen una afectacién o perjuicio para su
honor o su reputacion, con la posibilidad adicional de pedir reparacién de perjuicios.
Mientras que la norma Bolivia no hace ninguna especificacion, sélo dispone que el autor
pueda oponerse a la deformacion, mutilacion u otra modificacion de la obra, sin manifestar
si debe implicar o no un perjuicio para su honor, y tampoco da el derecho a una
reparacion.

Ademas de lo anterior, en los paragrafos 1, 2, 3 y 4 del articulo 30 de la Ley 23 de 1982
de Colombia, se encuentran, disposiciones que amplianel rango de proteccién de estos
derechos:

Los derechos morales no pueden ser renunciados ni cedidos. Los autores al transferir el
ejercicio de sus derechos patrimoniales no conceden los derechos morales.
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» A la muerte del autor corresponde a su cényuge y herederos consanguineos el ejercicio
de los derechos de los apartes a) y b) del art. 30 de la Ley 23 de 1982, los cuales
consisten en poderreivindicar en todo tiempo la paternidad de la obray oponerse a toda
deformacién, mutilacion u otra modificacion de la obra. A falta de estos, el ejercicio de
estos derechos correspondera a cualquier persona natural o juridica que acredite su
caracter de titular sobre la obra. Esta disposicibn que esta expresa en la norma
Colombiana, no esta especificada en la ley Boliviana. Sin embargo, es igualmente
aplicable en Bolivia ya que la Decision 351 en el articulo 11 lo establece claramente, con
lo cual queda cubierto el vacio de la legislacion interna.

» En Colombia, cuando las obras no tengan titulares o causahabientes que puedan
defender los derechos morales, la defensa de la paternidad, integridad y autenticidad de
las obras de dominio publico, estara a cargo del Instituto Colombiano de Cultura.

Por dltimo, en el paragrafo del art. 182 de la misma ley se hace claridad que la
transmision del derechode autor y conexos, sea total o parcial, no comprende los
derechos morales consagrados en el articulo 30.

2.6 DERECHOS PATRIMONIALES

Los derechos patrimoniales otorgan la facultad de utilizar la obra de forma exclusiva. En
virtud estos derechos el autor posee un monopolio de explotacién sobre la obra, lo cual le
permite aprovechar la obra personalmente o autorizar o prohibir a terceros la realizacion
de determinados actos de explotaciéon sobre ella.

La Corte Constitucional colombiana define los derechos patrimoniales de la siguiente
manera:

“La segunda dimension es la de los denominados derechos patrimoniales,
sobre los cuales el titular tiene plena capacidad de disposicion, lo que hace
gue sean transferibles y por lo tanto objeto eventual de una regulacién
especial que establezca las condiciones y limitaciones para el ejercicio de la
misma, con miras a su explotacion econémica, (reproduccion material de la
obra, comunicaciéon publica en forma no material, transformacion de la
obra).

Los derechos patrimoniales de autor, en la concepcién juridica latina, son
tantos como formas de utilizacion de la obra sean posibles, ellos no tienen
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ma&s excepciones que las establecidas por la ley, pues las limitaciones han
de ser especificas y taxativas.”'”

Si bien los derechos patrimoniales no son taxativos y son tantos como formas de
explotacién de la obra sean posibles, las diferentes normas internacionales, comunitarias
y nacionales coinciden en otorgar proteccion expresa a ciertos derechos. En la legislacién
colombiana los derechos patrimoniales estan reconocidos en los articulos 12 y 76 de la
Ley 23 de 1982 mientras que en Bolivia se reconocen en el articulo 15 de la Ley 1322 de
1992 coinciden en la asignacion de la facultad exclusiva al autor de realizar, autorizar o
prohibir la ejecucion de los siguientes actos sobre su obra:

1. Reproduccion de la obra.

2. Efectuar una traduccién, una adaptacion,un arreglo o cualquier transformaciéon de
la obra.

3. Comunicar la obra en publico mediante representacion, ejecucion, radiodifusién, o
por cualquier otro medio de difusién

Ademas de estos derechos hay otros que tienen consagracion expresa en las normas de
un pais mientras que en el otro no, o incluso en ninguno de los dos, pero que tienen
aplicacion en el ordenamiento interno de cada pais en virtud de normas de derecho
comunitario y tratados internacionales. Algunos de estos derechos son los siguientes:

4., Derecho de distribucion
5. Derecho de alquiler
6. Droit de suite

A continuacién se dispone a presentar las caracteristicas esenciales de los derechos
enunciados anteriormente:

1. Derecho de Reproduccion

Es el derecho base, sobre el cual se edifico el derecho de autor. Ejemplo de ello es la
denominacién inglesa que reciben los derechos de autor copyright en virtud de la
principal facultad que tiene el autor de la obrade decidir sobre la realizacion, autorizacion
0 no de la copia de su creacién. El derecho de reproduccién es definido en la legislacion
boliviana de la siguiente manera:

“El derecho de reproduccion consiste en la multiplicacion y fijacion material
de la obra por cualquier procedimiento que permita hacerla conocer al
publico como la imprenta, fotografia, grabado, litografia, cinematografia,

L Corte Constitucional. Sentencia C- 276 de 1996.Magistrado Ponente: Dr. JULIO CESAR ORTIZ
GUTIERREZ. Bogota, 20 de junio de 1996
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fonografia, cinta magnética con sonidos, imagenes o ambos, o cualquier
otro medio de reproduccion.”®

A su vez el convenio de Berna al referirse al derecho de reproduccibn menciona que
cobija “cualquier procedimiento y bajo cualquier forma de reproduccion™3. En la ley
colombiana sobre derechos de autor no se realiza una descripcion especifica. Por lo cual
cualquier forma de reproduccion seria posible, al igual que en Bolivia y segun los términos
de la convencién de Berna de una campo para cualquier forma nueva de reproduccion
gue pueda existir en virtud de los avances tecnoldgicos.

2. Derecho de traduccion, adaptacion, arreglo u otra transformacion de la obra

Implica la autorizaciéon que otorga el autor de la obra a un tercero para que a partir de su
obra se cree otra nueva, en virtud de la realizacion de cualquier acto que implique la
transformacion de la obra como lo son la traduccién, adaptacién, u arreglo entre otros. Por
traduccién se entiende la expresion de una obra en un idioma diferente al de la version
original, mientras que por adaptacion se entiende la modificacion de una obra con el fin de
crear otra. Por ejemplo la adaptaciéon cinematografica de una novela, la parodia de una
obra literaria y en general cualquier modificacién de una obra para utilizarla con unos fines
diferentes a los originales.

No hay que confundir este derecho con el derecho moral de oponerse a toda deformacion
mutilacién o modificacion que atente contra el decoro de la obra o la reputacién del autor
pues como dice Rengifo “El primero es esencialmente una facultad patrimonial en virtud
de la cual el autor tiene la atribucién exclusiva de autorizar la explotacion de la obra
transformada; en tanto que en el segundo es una facultad extrapatrimonial que persigue
que la obra en todo momento refleje la personalidad de su creador, de ahi que el autor
puede siempre oponerse a cualquier modificacién que atente contra el decoro de la obra y

su reputacion™.

3. Comunicacion al publico

Es definida por la Decision 351 de la CAN art 15 “Como todo acto por el cual una
pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar, pueda tener acceso a la obra
sin previa distribucion de ejemplares a cada una de ellas”. A continuacion se presenta una
serie de actos que constituyen comunicacion al publico pero solo a titulo enunciativo ya

2Art.16 Ley 1322 de 1992 de Bolivia
*3Art 9.1 Convenio de Berna

*RENGIFO GARCIA, Ernesto. La Propiedad intelectual. El Moderno Derecho de Autor Segunda Reimpresion,
Universidad externado de Colombia. Bogota, Colombia, 2003.Pag., 173.
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que la Decision 315 articulo 15 literal i como, la Ley 23 de 1982 art 76 literal d numeral 4 y
la Ley 1322 art 17 literal f, mencionan que la comunicacion al publico comprende
cualquier acto de utilizacion publica sin importar el medio conocido o por conocer
utilizado.

Constituyen actos de comunicacién al publico:

a) La ejecuciobn de obras musicales, recitacién, declamacion, representacion
dramatica, dramatico musical, fonomimica, coreografia, conjuntos corales y
orquestales

b) La transmisién mediante radio, televisién o sistemas analogos.

c) La difusion por parlantes, telefonia con cable o sin él, o mediante uso de
fonogramas, aparatos reproductoras de sonido, palabra, o imagen, inclusive
mediante la recepcién de programas de radio y television.

d) Presentacion, exhibicion y exposicidon publicas de obras pictoricas, escultéricas,
fotograficas y similares

e) Proyeccién publica

f)  La utilizacién puablica por cualquier medio.
4. Derecho de distribucion

Es un derecho consagrado expresamente en el articulo 13 de la Decisién 351 de la
Comunidad Andina de Naciones y en el tratado de la OMPI sobre derecho de autor, mas
no en la legislacion interna de Colombia y Bolivia. Sin embargo, tiene aplicacion por la
primacia del derecho comunitario y a pesar de no tener consagracion expresa es de
necesaria aplicacion pues poco valor econémico revestiria el derecho de reproduccion si
el titular del derecho de autor no tuviera la facultad de autorizar la distribucion de los
ejemplares realizados con su consentimiento. La duracion de este derechos se limita a la
primera venta ya que una vez que un persona adquiere un ejemplar, podra disponer de él
para venderlo o regalarlo si asi lo desea.

5. Derecho de alquiler

Derecho a favor de los autores de programas de ordenador, obras cinematograficas y
obras incorporadas en fonogramas, el cual es consagrado expresamente en el tratado de
la OMPI sobre derecho de autor de 1996. Este derecho se justifica en la necesidad de
“impedir los abusos del derecho de reproduccion de que goza el titular del derecho de
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autor, pues con los progresos tecnoldgicos los clientes de tiendas de alquiler lo tiene f4cil

para copiar dichas obras™”.

6. Droit de suite (derecho de seguimiento)

Derecho aplicable en Colombia y Bolivia especificamente a favor de los autores de obras
arte, en virtud de la Decisién 351 de la CAN. El Droit de suite (derecho de seguimiento)
otorga la facultad a los autores de reclamar una parte de los ingresos obtenidos en virtud
de una venta posterior de su obra en subasta publica o por intermediacion de un
negociante profesional de obras de arte. Este derecho tiene origen en Francia y se
justifica en la necesidad de brindar una compensacion al autor que en un primer momento
pudo vender su obra a muy bajo precio y en condiciones de necesidad sin disfrutar de los
beneficios que le otorga su fama posterior.

Este derecho tiene como caracteristica el ser inalienable, como si fuera un derecho moral.
Para su aplicacion en los paises es necesario que se cuente con la reglamentacion por
normas internas, lo cual ain no se ha dado en Colombia por lo cual se torna inaplicable.
Sin embargo, en Bolivia la Ley 1322 de 1992 en el articulo 50 otorga este derecho al
creador de una obra artistica, gréfica, plastica o un manuscrito (proteccion mas amplia
que la Decision 351, siguiendo la definicién del articulo 14terdel convenio de Berna), para
que reciba una participacion equivalente al 5% del precio de la venta realizada en la
condiciones descritas anteriormente.

2.7VIGENCIA DE LA PROTECCION

Los derechos de autor no tienen una proteccion indefinida en el tiempo, por el contrario
tienen una vigencia especifica en el tiempo ya que se busca amparar el derecho al autor
pero a su vez garantizar el derecho de la poblacion de acceder al conocimiento y la
cultura que es un derecho consagrado en la declaracion universal de derechos del
hombre.

En el convenio de Berna para la proteccion de obras literarias y artisticas en su articulo 6
Bis y en la Decision 351 de la Comunidad Andina de Naciones se establece un término de
proteccion que abarca la vida del autor y 50 afilos mas después de su muerte.

55Organizacic’nn Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios Basicos del Derecho de Autor y Derechos
Conexos. Enhttp://www.wipo.int/export/sites/wwwi/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdfPagina
9. Consultado en Abril 15 de 2011.
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El plazo anterior no impide que los paises otorguen un término de proteccion superior
como se vera en el cuadro comparativo que se presenta a continuacion:

Tabla 16 Vigencia de los derechos de autor en Colombiay en Bolivia.

COLOMBIA

BOLIVIA

Vigencia proteccién para
el autor y sucesores

Vida del autor y 80 afios mas a
favor de quienes adquieran
legitimamente los derechos.*®

Vida del autor y 50 afios mas a
favor de herederos, legatarios,
cesionarios.>’

Vigencia proteccién para
Personas juridicas

Proteccion de personas juridicas
es de 50 aflos desde su
publicacién aplicando la Decision
351 ya que la Ley 23/82 art 27
establecia un plazo inferior.

Vigencia proteccién para
Terceros adquirentes de
los derechos

Proteccion durante la vida del
autor y 25 afios mas.

Herederos disfrutan el tiempo
que falta para que se cumpla los
80 afios; salvo estipulacion en
contrario.®

Vigencia proteccién para
Obras colectivas y en
colaboracion

Obras colectivas como
-Compilaciones
-Diccionarios
-Enciclopedias

Tiene una proteccion de 80 afios
desde su publicacion.*

Obras colectivas

obras en colaboracion
-audiovisuales

-fotograficas

-fonogramas

-programas de radiodifusién
-programas de ordenador

Tienen una protecciéon de 50
afios a partir de su fijacion,
publicacién exhibicion,
transmision o utilizacion.®

Vigencia proteccién para
Obras andénimas

Proteccion por 80 afios desde su
publicacion a partir de su
publicacion a favor de su
editor.®*

Proteccion de 50 afios desde
su divulgacién, pero si llega a
conocerse el autor se aplica el
termino comin a favor de
este.®?

La proteccion de las obras
cinematograficas sera por un
término de 80 afios contados

Las obras cinematograficas y
las obras fotograficas se
entenderan publicadas desde

Art. 21 Ley 23 1982
" Art.18 Ley 1322 1992
BArt. 23 Ley 23 1982
Art.24 Ley 23 1982
OArt. 19 Ley 1322 1992
TArt. 25 Ley 23 1982
2Art.19 Ley 1322 1992
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Vigencia protecciéon para | desde la terminacion de su |la primera fecha de su
Obras cinematogréficas produccion que se entiende | exhibicion al pablico.®*
desde el dia de su publicacion.®®

En algunos paises la proteccion que se otorga se inicia con la creacion de la obra
mientras que en algunos la proteccion estd sujeta a que la obra haya sido fijada en un
formato tangible. En virtud de pertenecer a la Comunidad Andina de Naciones el término
de proteccion, en Colombia y Bolivia, se cuenta a partir del primero de enero del afo
siguiente al de la muerte del autor o al de la realizacién, divulgacion, o publicacion de la
obra segun el caso, como lo ordena el articulo 20 de la Decision 351. Por su parte, en el
caso de las obras que han sido creadas en colaboracion y que pertenecen a varios
autores, el término de proteccion después de la muerte del autor se cuenta desde la
muerte del coautor que muere de ultimo.

Hay que recordar que una vez que el término de proteccion de las obras ha expirado,
estas ingresan a ser parte del dominio publico. Es decir, cuando sobre la obra dejan de
ser ejercidos derechos exclusivos como la explotacion, podra ser utilizada o explotada por
cualquier persona. Sin embargo, el dominio publico no significa que la obra sea de
propiedad del estado.

Ademas de la terminacion del plazo de proteccién, una obra ingresa a dominio publico
cuando un autor renuncia expresamente a sus derechos. En Bolivia, la obras folkloricas y
tradicionales de autores desconocidos y las obras de fallecidos sin sucesores y sin
causahabientes ingresan también a dominio publico. En Colombia no aplica este Ultimo
caso porque el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es heredero en el Gltimo orden
de sucesion que establece el cddigo civil colombiano. Es decir, cuando faltan herederos
como hermanos, padres y parientes en general o cualquier otro heredero por disposicion
testamentaria.

Finalmente, hay que recordar que los derechos morales tienen como caracteristica la
perpetuidad. Significa que el control “post mortenauctoris de la paternidad de la obra
corresponde a sus herederos y consanguineos”®, como menciona el articulo 30 Ley 23
de 1982 “a falta de su conyuge herederos o consanguineos, el ejercicio de estos derechos
corresponderd a cualquier persona natural o juridica que acredite su caracter de titular
sobre la obra respectiva” y luego cuando la obra pasa a dominio publico la defensa de la
paternidad de la obra esta a cargo del Instituto Colombiano de Cultura.

3Art. 26 Ley 23 1982

Art. 19 Ley 1322 1992

®*RENGIFO GARCIA, Emesto. La Propiedad intelectual. EI Moderno Derecho de Autor Segunda Reimpresion,
Universidad externado de Colombia. Bogota, Colombia, 2003.Pag., 125.
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2.8 DISPOSICION Y TRANSMISION DE DERECHOS PATRIMONIALES

Los derechos patrimoniales al tener como caracteristica su connotacion econémica, son
susceptibles de disposicion por parte del titular de los derechos, es decir, que a través de
un acto de disposicion bien sea un contrato, una licencia, un testamento o cualquier otro
segun la legislacion interna de cada pais, el titular podra disponer de sus derechos
patrimoniales. El autor puede otorgar sus derechos a otra persona para que explote la
obra dentro de los limites o parametros establecidos por quien dispuso de sus derechos.
Lo cual sucede a menudo ya que el autor por lo general no estd en condiciones de
explotar adecuadamente su obra, por ejemplo un escritor de un libro el cual otorga la
facultad a un editor quien tiene el conocimiento, infraestructura y contactos para que edite,
reproduzca y distribuya su libro en el mercado a cambio de un remuneracion
generalmente llamada regalia.

Las formas mas comunes de disponer de los derechos patrimoniales, son la cesion y las
licencias. Por la primera el titular cede el derecho a autorizar o prohibir determinados
actos que pueden ser concedidos de manera individual, fragmentaria o0 todos
simultdneamente. De tal manera que “si se ceden todos los derechos la persona a la que
hayan sido atribuidos pasa a ser el nuevo titular del derecho de autor’®®.En el caso de las
licencias (utilizadas en algunos paises porgue la cesion no es admitida), el titular de los
derechos conserva la propiedad sobre sus derechos pero autoriza a un tercero para que
realice determinados actos protegidos por los derechos de autor durante un término
especifico y con una finalidad especifica.

En Colombia y Bolivia se habla de cesién de derechos, aunque nada impediria que se
concedieran licencias ya que las formas de explotacién de derechos no son taxativas. Asi
que cualquier forma de disposicion podria ser posible siempre que se respeten las
formalidades que se exigen para la validez de los actos. La Decisién 351 de la CAN en los
articulos 29 y 30 relativos a la transmisién y cesion de los derechos patrimoniales, dejan a
cargo de la legislaciéon nacional de cada pais reglamentar las formas de disponer los
derechos patrimoniales.

A continuacién se presenta el contenido de las normas que regulan la materia en cada
pais:

Tabla 17 Normas sobre transmision de derechos de autor en Colombiay Bolivia.

66Organizacic’m Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios Basicos del Derecho de Autor y Derechos
Conexos. Enhttp://www.wipo.int/export/sites/wwwi/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub_909.pdfPagina
15. Consultado en Abril 15 de 2011.
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COLOMBIA

Dentro de las facultades exclusivas del autor
sobre su obra el art 3 dice: a) De disponer de
su obra a titulo gratuito u oneroso bajo las
condiciones licitas que su libre criterio le dicte.

Los titulares de los derechos de autor podran

BOLIVIA

El autor o sus causahabientes pueden
conceder a otra persona el derecho a utilizar la
obra, en su contenido patrimonial mediante el
uso de las formas de explotacion reservadas al
autor por la presente ley y ceder estos
derechos total o parcialmente.68

transmitirlo a terceros en todo o en parte, a

titulo universal o singular.®’
Los derechos patrimoniales del autor pueden
ser transmitidos por sucesion y pueden ser
objeto de legado o disposicion testamentaria.®®

Como se puede apreciar, las disposiciones son muy similares, en virtud de las cuales el
autor esta en capacidad de disponer libremente de sus derechos patrimoniales por acto
entre vivos 0 mortis causa, conservando en todo caso los derechos morales ya que ellos
son irrenunciables.

Hay que recordar que a la hora de analizar un acto en el que se dispongan derechos
patrimoniales, debe estar presente el principio de independencia de derechos, por el cual
la cesion de un derecho se entiende restringida al que se haga mencién expresa en el
acto y no se extiende a ninguno otro.

Los dos paises poseen disposiciones referentes a los tipos de contratos en que se
pueden disponer derechos patrimoniales y derechos conexos que también son
susceptibles de disposicion por parte de su titular. Estos contratos varian segun el tipo de
obra y facultades que se concedan. Dentro de los principales contratos tipificados se
tienen:

®7Art.182 Ley 23 de1982
%8 Art. 29 Ley 1322 de1992
Art.27 Ley 1322 de1992

79



llustracion 1 Principales contratos sobre derechos de autor y conexos

—

—

Principales
contratos

Contrato para la
ejecucion publica
de obras
musicales

Contrato de
inclusiéon
| fonografica

Contrato de fijacion
(para obras
cinematogréficas)

Contrato de Contrato de
edicion representacion

e Contrato de edicion

Es definido como el contrato en virtud del cual el autor de la obra literaria se obliga a
entregar la obra a un editor quien asume la obligacién de reproducir, distribuir vy
comercializar la obra por su cuenta y riesgo a cambio de una contraprestacion
econémica’™.

Se establece un regalia o remuneracién minima a favor del autor que se presume en un
20% del precio de la venta al publico de los ejemplares para el caso colombiano™ y que
para Bolivia’ se presume y no puede ser inferior al 10% del valor del precio de venta al
publico.

Las normas establecen obligaciones de las partes y elementos del contrato como: plazo,
estipulaciones sobre exclusividad o nimero de ejemplares, entre otros. La Ley 1322 de
Bolivia hace remision al codigo de comercio que tiene disposiciones sobre el contrato de
edicion.

OArt 105 Ley 23 de 1982 para Colombia y art. 30 Ley 1322 de 1992 para Bolivia
"L Art 106 Ley 23 de 1982
2 Art 31 Ley 1322 de 1992
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e (Contrato de representacion

Es aquel en virtud del cual el autor de una obra literaria, dramética, dramatico- musical,
coreografica o de cualquier género similar, autoriza a un empresario para que la haga
representar al publico a cambio de una remuneracion”.

Por lo general, se establece un plazo minimo de un afio dentro del cual se debe comenzar
la representacion de la obra™. Asi mismo, se establece una remuneracién minima en
caso de no haberse fijado por las partes, equivalente al 10 % de lo recaudado en cada
funcion y el 15% de lo recaudado en la funcion de estreno’™.

e Contrato de inclusion fonogrdfica

Por este contrato el autor de una obra musical autoriza a una persona natural o juridica
(productor de fonogramas) mediante una remuneracién a grabar o fijar una obra para la
reproduccion y venta de ejemplares™. Este contrato no otorga el derecho de ejecucién
publica.

El productor de fonogramas tiene la obligaciébn de consignar en los ejemplares que se
distribuyan la identificacion del autor e intérpretes.

e Contrato de ejecucién publica de obras musicales

En virtud del cual se autoriza la ejecucion publica por cualquier medio conocido o por
conocer bien sea en un recinto cerrado como un teatro, salas de concierto, cine, bares,
clubes y similares, incluso transmisiones radiales o de television’’.

Por lo general, se le impone la obligacion a la persona que tenga a su cargo la direccion
del establecimiento llevar una planilla donde se anote el titulo de cada obra ejecuta, su
autor, artistas ejecutantes y el nombre de la marca grabadora cuando se hace a partir de
una grabacion’®.

e Contrato de fijacién

3 Art 139 Ley 23 de 1982 para Colombia y art.36 Ley 1322 de 1992 para Bolivia
"“Art 141 Ley 23 de 1982 para Colombia y art. 37 Ley 1322 de 1992 para Bolivia
S Art 143 Ley 23 de 1982 para Colombia y art.38 Ley 1322 de 1992 para Bolivia
® Art 151 Ley 23 de 1982 para Colombia y art.33 Ley 1322 de 1992 para Bolivia
" Art 159 Ley 23 de 1982 para Colombia y art.47 Ley 1322 de 1992 para Bolivia
8 Art 163 Ley 23 de 1982 para Colombia y art.49 Ley 1322 de 1992 para Bolivia
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Se entiende por contrato de fijacion cinematogréfica cuando los autores de una obra, de
los guiones, del argumento, de la adaptacién conceden al productor el derecho exclusivo
para fijarla, reproducirla y explotarla econdmicamente’.

e Formalidades para los actos de disposicion de los derechos patrimoniales

Los actos por medio de los cuales el autor dispone de sus derechos, deben estar
revestidos de algunas formalidades para que sean validos y produzcan los efectos
buscados. El articulo 183 de la Ley 23 de 1982 para Colombia y en Bolivia los articulos 29
de la Ley 1322 de 1992 y art.3 ley Decreto Supremo 23907 consagran estas formalidades,
por lo cual a continuacion se presenta el contenido de estos articulos:

Tabla 18 Normas que en Colombiay Bolivia prescriben las formalidades para
transmitir derechos de autor.

COLOMBIA

Todo acto de enajenacién del derecho de autor
sea parcial o total, debe constar en escritura
publica, o en documento privado reconocido
ante notario, instrumentos que, para tener
validez ante terceros, deberan ser reqgistrados
en la oficina de registros de derechos de autor,
con las formalidades que se establecen en la

presente ley.*°

BOLIVIA

El autor o sus causahabientes pueden
conceder a otra persona el derecho a utilizar la
obra, en su contenido patrimonial mediante el
uso de una o de todas las formas de
explotacion reservadas al autor por la presente
Ley, y ceder estos derechos total o
parcialmente.

Para que estos actos sean oponibles a terceros
deberan hacerse por medio de contrato en
documento privado registrado _en la Direccién
General de Derecho de Autor, con las
formalidades establecidas en la presente Ley.

“...quien pretenda utilizar una obra que
generare beneficio de cualquier naturaleza,
debe tener autorizacibn del autor o sus
representantes, refrendada mediante contrato
escrito, donde se estipulen los alcances y
caracteristicas de la utilizacion.

Toda utilizacion completa o parcial de una obra,
asi como su transformacion por cualquier
método permitido por la Ley en la forma antes
sefialada, deberd hacer mencién del autor

™ Art 100 Ley 23 de 1982 para Colombia y art.43 Ley 1322 de 1992 para Bolivia

80Art.183 Ley 23 de 1982
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original, el titulo de la obra, afio de publicacion
0 ejecucion, nombre del editor o productor, si
los hubiesen, todo crédito pertinente y cualquier
otro dato que permita su identificacion...”.®*

De la lectura de los anteriores articulos se puede extraer que tanto en Colombia como en
Bolivia cualquier acto de disposicion sobre los derechos patrimoniales requiere estar
consignado en un escrito para su validez. Sin embargo, en Colombia se requiere que sea
a través de una escritura publica o documento privado reconocido ante notario. Asi
mismo, el registro no es un elemento esencial, es un requisito para dar publicidad y hacer
oponibles los actos ante los terceros.

Un acto de disposicion especial es el acto por el cual el autor hace renuncia a sus
derechos patrimoniales, el cual requiere ser presentado por escrito y publicarse para que
sea valido y surte efectos juridicos como lo es pasar a ser parte del dominio publico.

Respecto a la necesidad de consignar los actos dispositivos en documento escrito vale la
pena recordar el litigio entre Garcia Marquez y Velasquez resefiado anteriormente cuando
se presentaba el principio de proteccién de las formas mas no de las idea(seccion 2.3 );
ya que en él se esboza otro argumento de quien exigia el reconocimiento derechos
patrimoniales, consistente en la manifestacibn expresa de cesion de los derechos
patrimoniales al sefor Veldsquez consignado en el preAmbulo de la obra que dice asi:

“Los derechos de autor, en consecuencia seran para quien los merece: el
compatriota anonimo que debidé padecer diez dias sin comer ni beber en
una balsa...”®

Pero la sala desestimo las pretensiones con los siguientes argumentos:

reconocimiento econémico que para que pueda hacer valer el demandante
debe constar en escritura publica, o cuando menos en documento privado
reconocido ante notario, como lo disponia el articulo 52 de la ley 86 de 1946
y hoy lo establece el 183 de la ley 23 de 1982...Siendo asi las cosas, las
manifestaciones que hiciera el autor de la obra de ceder los derechos

8 Art.3 Decreto Supremo 23907.

8 Tribunal Superior de Bogota, Sala Civil. Sentencia Radicado No: 11985 de 1994.Magistrados Dr. (es)
RICARDO ZOPO MENDEZ, FRANCISCO JIMENEZ ROSERO Y LUIS MIGUEL CARRION JIMENEZ. Bogota,
del 27 de Enero de 1994
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patrimoniales, Unicos posibles de enajenar, por no constar bajo la
formalidad impuesta por la ley quedaron en la 6rbita de la mera liberalidad
como se afirma en la contestacion de la demanda, no pudiendo invocar en
consecuencia su eficacia juridica el demandante para derivar derechos
econémicos.”

2.9 LIMITACIONES Y EXCEPCIONES

Como se dijo anteriormente, los derechos de autor reconocen por una parte la proteccion
de los intereses morales y materiales que posee un creador respecto de sus obras. Por lo
cual se le otorgan facultades exclusivas de disposicidn y explotacion pero a su vez busca
gue todas las personas tengan acceso a la vida cultural, a la participacién en el progreso
cientifico. Es por ello que las distintas normas sobre derechos de autor establecen
limitaciones y excepciones al monopolio que sobre su obra posee el autor para que se
permita la realizacion de determinados actos sobre la obra sin la autorizacion y
remuneracion al autor en virtud de que estan relacionados con la concrecién del objetivo y
derecho de la poblacion de tener acceso al conocimiento y a la educacion.

Dentro del régimen de la limitaciones son aplicables tanto para Colombia como para
Bolivia lo que dispone la Decision 351 de la CAN en el art 22 (el cual establece unas
limitaciones minimas como el derecho de cita, reproduccion de obras para actuaciones
judiciales y administrativas, copia de ejemplar de reserva para bibliotecas, copia para uso
personal entre otras) y las normas de derecho interno, Ley 23 de 1982 para Colombia y
Ley 1322 para Bolivia. En este caso la norma comunitaria coexiste con la norma interna
en virtud de que la primera asigna competencia a las legislaciones internas de cada pais
para que regulen el asunto, tal como se desprende de la lectura del art 21 de la Decision
351. En este articulo de la Decision 351, a pesar de que se otorgue la libertad a los
Paises Miembros para establecer limitaciones y excepciones al derecho de autor, precisa
gue éstas se deben circunscribir a casos que no atenten contra la normal explotacién de
las obras 0 no causen perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular o titulares
de los derechos.

& Tribunal Superior de Bogota, Sala Civil. Sentencia Radicado No: 11985 de 1994.Magistrados Dr. (es)
RICARDO ZOPO MENDEZ, FRANCISCO JIMENEZ ROSERO Y LUIS MIGUEL CARRION JIMENEZ. Bogota,
del 27 de Enero de 1994
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Ahora, haciendo una comparacion entre Colombia y Bolivia, se puede apreciar que en la
Ley 23 de 1982 se presenta una enunciacién mas extensa de limitaciones y excepciones
a los derechos de autor, unas que son la reproduccién de las limitaciones expresamente
consagradas por la Decision 351 de la CAN igualmente aplicables para Bolivia a pesar que
la norma interna de este pais no las consagra expresamente y otras limitaciones que
existen Colombia para obras extranjeras y que Bolivia no las contempla. Sin embargo,
ambas legislaciones concuerdan o se equiparan en el derecho de cita (la inclusién en una
obra propia de pequefios fragmentos de una obra ajena), el cual debe reunir ciertos
requisitos que se presentan a continuacion:

Tabla 19 Elementos del derecho de cita en Colombiay Bolivia.

Elementos del derecho de cita COLOMBIA BOLIVIA
Se trate de obras ya divulgadas X X
Se indique la fuente y el nombre del autor X X
Que la transcripcién de pasajes sea de manera X X
honesta y razonable.
Que sea con fines docentes o de investigacion X

Cuadro elaborado a partir del articulo 31 Ley 23/82 y art. 24 Ley 1322/92

Como se puede apreciar, mientras que en Bolivia el texto del articulo 24 de la Ley 1322
limita el ejercicio de cita a fines educativos, la norma colombiana no hace esta aclaracion,
pues en otro articulo (art. 32 Ley 23 de 1982) se hace mencion a la posibilidad de utilizar
fragmentos de una obra artistica o literaria para fines de ensefianza, respetando los
elementos de la cita (fuente y nombre del autor y de acuerdo a los usos razonables). De
esta forma en Colombia la cita se ejerce con o sin fines de ensefianza, mientras que en
Bolivia segun la norma interna no se estipula de igual manera. Sin embargo, no se
considera que agquella aclaracion de la norma Boliviana aplique, debido a que incluso la
norma comunitaria, Decisidon 351 art 22, no hace esta distincién, limitando el ejercicio de
la cita a usos honestos.

Otra limitacion consagrada en la legislacion colombiana y boliviana es la que permite
decretar la expropiacion (en Colombia) o la utilizaciéon por razones publicas (en Bolivia),
de los derechos patrimoniales sobre una obra que se considere de gran valor cultural y de
interés cultural para el pais, previo pago de una justa indemnizacion al titular de los
derechos sobre la obra. Para que prospere esta limitacion se deben reunir los siguientes
requisitos adicionales a los anteriormente descritos:
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Tabla 20 Requisitos para expropiar derechos patrimoniales en Colombiay Bolivia.

LIMITACION COLOMBIA BOLIVIA
La obra debe haber sido publicada. X X
Los ejemplares de dicha obra deben estar X X
agotados
Que hayan transcurrido por lo menos tres X X
afios después de su Ultima publicacion.
Que sea improbable que el titular del X

derecho de autor publique nueva edicién.
Cuadro elaborado a partir del art. 80 Ley 23/82 yart.25 Ley 1322/92

En el art. 26 de la Ley 1322 de 1992 para Bolivia, se encuentra una limitacién adicional, y
se refiere a la restriccibn o imposibilidad de los herederos o causahabientes para poder
oponerse a que terceros publiquen las obras del causante ya divulgadas cuando dejen
transcurrir mas de cinco afios, computables desde la muerte del causante sin disponer su
publicacion.

En la ley colombiana, aunque no se haga referencia a una situacion como la del articulo
anterior, si existen limitaciones relacionadas al hecho de que no se haya publicado la obra
y esto le da derechos a terceros para hacerlo. Elart. 66 Ley 23 de 1982 aclara que estas
licencias sélo se otorgaran cuando el fin atiende a necesidades de ensefianza escolar y
universitaria y la obra provenga del extranjero. Asi lo expresa el articulo 58 de la Ley 23
de 1982: Cualquier persona natural o juridica podra pedir a la autoridad competente, una
vez expirados los plazos (que varian de 3 a 7 afios segun el tipo de obra), una licencia
para producir y publicar una edicion determinada de una obra en forma impresa o
cualquier forma analoga de reproduccién. Mas adelante en el articulo 59, se enlistan los
requisitos por los cuales se puede conceder una licencia, entre ellos se encuentra, que no
se haya puesto nunca en venta, en el pais por el titular del derecho de reproduccién o con
su autorizacion, que el solicitante ha comprobado que ha pedido la autorizacién del titular
y no lo ha obtenido, o que no pudo localizar al mencionado titular, y que por ese hecho no
se ha remitido copia de su peticién al editor que figure en la obra y a todo centro de
informacion (Banco de registro del ISSN) o al Centro Internacional de Informacion sobre el
Derecho de Autor de la UNESCO.

2.10 DERECHOS CONEXOS

El objetivo de los derechos conexos es proteger los intereses legales de determinadas
personas y entidades juridicas que contribuyen a la puesta a disposicién del publico de
obras 0 que hayan producido objetos que aunque no se consideren obras en virtud de los
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sistemas de derecho de autor de todos los paises, contengan suficiente creatividad y
dimensién técnica y de disposicion para merecer la concesion de un derecho de
propiedad que se asimile al derecho de autor.

Estos derechos se conceden para proteger los intereses de los artistas, intérpretes o
ejecutantes, de los productores de discos, casetes y discos compactos (productores de
fonogramas) y de los organismos de radiodifusion (radio y la televisidn), en relacion con
sus interpretaciones o0 ejecuciones, fonogramas y emisiones de radiodifusion,
respectivamente. Pero dicha mencion es puramente enunciativa, ya que no limita a
proteger a otros tipos de sujetos que promuevan la exposicion de la obra o la forma
especifica de exponerla, ya que también como ejemplo podria citarse a editores,
promotores, difusores de medios digitales no radiales, etc.

La Corte Constitucional explica los derechos conexos de la siguiente forma:

“La expresion derechos conexos hace referencia a las personas que
participan en la difusibn y no en la creacion de las obras literarias o
artisticas. Comprenden los derechos de los intérpretes, artistas y
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de
radiodifusion Asi pues, la razon de ser del derecho de los artistas,
intérpretes y ejecutantes, debe buscarse en la existencia de una creatividad
semejante a la que realiza el autor, porque sin duda, el artista da a su
interpretacion un toque personal y creativo."®*

La Convencién de Roma de 1961 es el soporte internacional sobre la cual se expresan
estos derechos y se promueve la proteccion por un plazo de 20 afios desde la adquisicion
del derecho, es decir, desde que se interpreto la obra, o desde que se difundié. También
existe otro acuerdo internacional mas especifico, los ADPIC (acuerdo relativo a derechos
de propiedad intelectual relativas al comercio) en el cual del mismo modo se han
establecido pautas de proteccion de estos derechos. El ADPIC establece proteccion de
los productores e intérpretes, en cuanto a sus derechos, de 50 afios y los derechos de los
radiodifusores de tan solo 20 afios.

En el afio de 1996 se realiz6 el tratado WPPT (tratado de la OMPI sobre interpretacion y
fonogramas que entrd en vigor en 2002), el cual amplié el alcance de la proteccién de los
derechos extendiéndola a la explotacion de obras protegidas en forma digital, incluido el
Internet.

84Corte Constitucional. Sentencia C-040/1994. M.P. Dr. Alejandro Martinez Caballero. Santa fe de Bogota,
D.C., tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
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A continuacion se hard una comparacion entre la legislacion Colombiana y Boliviana en
materia de derechos conexos:

Tabla 21 Disposiciones sobre derechos conexos en Colombiay Bolivia

DERECHOS

CONEXOS
Artistas,
intérpretes o
ejecutantes

Productores
de Fonograma

COLOMBIA

Art. 166 Ley 23 de 1982

Tienen el derecho de autorizar o
prohibir la fijacion, la reproduccion,
la comunicacién al publico, la
transmision o cualquier otra forma
de utilizacion de sus
interpretaciones y  ejecuciones.
Nadie podra, sin la autorizacion

realizar ninguno de los actos
siguientes:
a) La radiodifusion y la

comunicacion al publico;

b) La fijacién de la interpretacién o
ejecucion;

¢) La reproduccion de una fijacion
de la interpretacibn o ejecucion
cuando se hayan fijado inicialmente
sin  autorizacion; cuando la
reproduccién se hace con fines
distintos de los que fueron
autorizados por los artistas, y
cuando la interpretacibn o la
ejecucion se haya fijado
inicialmente de conformidad con las
disposiciones de esta Ley pero la
reproduccion se haga con fines
distintos de los indicados.

Art. 172

El productor del fonograma tiene el
derecho de autorizar o de prohibir
la reproduccion directa o indirecta
del mismo.
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BOLIVIA

Art. 53 Ley 1322 de 1992

Tienen el derecho de autorizar o prohibir
la fijacién y la reproduccion, asi como la
comunicacion al puablico, la transmisién o
cualquier otra forma de utilizacion de sus
interpretaciones 'y ejecuciones. En
consecuencia, hadie podrd sin la
autorizacién de los artistas, intérpretes o
ejecutantes, realizar ninguno de los actos
antes referidos.

El artista intérprete goza del derecho al
reconocimiento de su nombre sobre sus
interpretaciones y a oponerse, durante su
vida a toda deformaciéon, mutilaciéon o
cualquier otro atentado a su actuacion y
que lesione su prestigio o reputacion.

Art. 54

El productor fonografico tiene respecto de
sus fonogramas, el derecho exclusivo de
autorizar o prohibir la reproduccion,
alquiler y su comunicacién al publico,
inclusive la distribucion por cable,
emisién por satélite o cualquier otro
medio de utilizacion.



Organismos
de
Radiodifusion

Duracién de la
Proteccién

Art. 177

Los organismos de radiodifusion
gozaran del derecho exclusivo de
autorizar o prohibir los siguientes
actos:

a) La retransmisién de
emisiones de radiodifusion;

Sus

b) La fijacién de sus emisiones y

c) La reproducciéon de una fijacién
de sus emisiones de radiodifusion:
1. Cuando no se haya autorizado la
fijacion a partir de la cual se hace la
reproduccién, y
2. Cuando Ila emisibn de
radiodifusion se haya fijado
inicialmente de conformidad con las
disposiciones de esta Ley, pero la
reproduccién se hace con fines
distintos a los indicados.

Art. 29 Para los tres casos:

-Cuando el titular es persona
natural: durante su vida y 80 afos
mas a partir de su muerte.

-Persona juridica: el término de
proteccion sera de 50 afos,
contados a partir del dltimo dia del
alo en que tuvo lugar Ila
interpretacion o  ejecucion, la
primera publicacién del fonograma
0, de no ser publicado, de su
primera fijacion o la emision de su
radiodifusion.

Art. 180 Como condicién para la
proteccion de los fonogramas,
todos los ejemplares puestos a la
venta deberan llevar una indicacion
consistente en el simbolo (P)
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Art. 57

Los organismos de radiodifusién gozaran
del derecho exclusivo de autorizar o
prohibir los siguientes actos:

a) La retransmision de sus emisiones;

b) La fijacion de sus emisiones de
radiodifusion; y

c) La reproduccion de una fijacién de sus
emisiones.

Art. 53 Artistas, intérpretes y ejecutantes:
duracion de 50 afios, contados desde el 1
de enero del afio siguiente al de su
publicacién, de la fijacibn o al de la
interpretacion o ejecucion si no se
hubiera realizado dicha publicacion.

El ejercicio de los derechos del artista al
reconocimiento de su nombre sobre sus
interpretaciones y a oponerse a
deformacién, mutilacibn o acto que
lesione su prestigio, se ejercera por sus
herederos a su fallecimiento y durante el
plazo de 20 afios siguientes.

Art. 19 Los derechos patrimoniales sobre
los fonogramas y los programas de
radiodifusion duraran cincuenta afios a
partir de su publicacién, exhibicion,
fijacion, transmision y utilizacién, segun
corresponda o, si no hubieran sido
publicados, desde su creacion.



2.11 SOCIEDADES DE GESTION COLECTIVA DE DERECHOS DE
AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

En Colombia y Bolivia se regula la formacion de sociedades de gestién colectiva de
derechos de autor y derechos conexos, para la defensa de los intereses de los titulares. A
continuacion se hace una comparacion sobre el reconocimiento de personeria juridica de
las sociedades y sus atribuciones, y al final se enumeran las Sociedades Colectivas

existentes en ambos paises:

Tabla 22 Sociedades de gestion colectiva de derechos de autor en Colombiay

Bolivia

COLOMBIA

art. 11 Ley 44 de 1993

El reconocimiento de la personeria juridica a las
sociedades de gestidn colectiva de derechos de
autor y derechos conexos sera conferido por la
Direccion Nacional del derecho de Autor
mediante Resolucién motivada.

Art. 13 Son atribuciones de las sociedades:

1. Representar a sus socios ante las
autoridades jurisdiccionales y administrativas.

2. Negociar con los usuarios las condiciones de
las autorizaciones para la realizacion de actos
comprendidos en los derechos que administran
y otorgar esas autorizaciones.

3. Negociar con terceros el importe de la
contraprestacion equitativa que corresponda
cuando éstos ejercen el recaudo del derecho a
tales contraprestaciones.

4. Recaudar y distribuir a sus socios, las
remuneraciones provenientes de las derechos
gue le correspondan.

5. Contratar o convenir, en representacién de
Sus socios.

6. Celebrar convenios con las sociedades de
gestion colectiva extranjeras.

7. Representar en el pais a las sociedades
extranjeras con quienes tengan contrato de
representacion ante las autoridades
jurisdiccionales y administrativas.

8. Velar por la salvaguardia de la tradicion
intelectual y artistica nacional.

9 Las demés que la Ley y los Estatutos
autoricen.

BOLIVIA

Art. 27 no. 1 Decreto Supremo. 23907 de 1994
El reconocimiento de las sociedades, previo
tramite de su personalidad juridica por los
canales correspondientes, sera conferido
mediante Resolucidn de la Secretaria Nacional
de Cultura a través de la Direccion General de
Derecho de Autor.

Art. 27 no. 7 Son atribuciones de
sociedades:

a) Asumir la defensa del Derecho moral y
patrimonial de Autor.

las

b) Representar a sus socios, a los demas
autores o artistas de su género y a sus
respectivos  derecho-habientes, ante las
autoridades administrativas y judiciales vy
suscribir contratos en materia de derecho de
autor y derechos conexos.

¢) Recaudar y liquidar en favor de los autores e
intérpretes  las  percepciones  pecuniarias
provenientes de los derechos. Las sociedades
seran mandatarias de los autores e intérpretes
para todos los fines de esta materia, y para el
caso de los asociados, ademas, por el acto de
afiliacion.

d) Recaudar y entregar las percepciones
correspondientes a la utilizacién de obras del
Patrimonio Nacional y del Dominio Publico.

e) Celebrar convenios con las sociedades
nacionales de distinto género y con otras
extranjeras de la misma rama o afines, vy
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titulares de derechos conexos.

f) Representar en el pais a las sociedades
extranjeras y ser representada en el exterior.

g) Los demas actos que no contravengan lo
establecido por la Ley.

Las sociedades de derechos de autor que actualmente funcionan en Colombia y en
Bolivia son:

Tabla 23 Sociedades de derechos de autor en Colombia y Bolivia

Sociedades Colectivas en Colombia Sociedades Colectivas en Bolivia

1. Asociacion de Productores e Industriales | Sociedades Colectivas en Bolivia
Fonograficos de Colombia (ASINCOL)
2. Sociedad de Autores y Compositores de | Sociedad Boliviana de  Autores vy

Colombia (SAYCO) Compositores (SOBODAYCOM)

3. Asociacién Colombiana de Intérpretes y

Productores (ACINPRO) Asociacién Boliviana de Artistas Intérpretes
4. Centro Colombiano de Derechos y Ejecutantes de Musica (ABAIEM)

Reprograficos (CEDER)
Asociacion Boliviana de Productores de
Fonogramas (ASBOPROFON)

2.13 AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

Los derechos de autor implican un conjunto de actividades que incluyen: la administracion
del registro de las obras, la vigilancia e inspeccidn de las sociedades de gestion colectiva,
aplicar sanciones y en general velar por el cumplimiento de las disposiciones que tienden
a brindar una proteccion a los derechos de autor, razén por la cual la Decision andina
asigna todas estas funciones a una oficina competente dentro de cada pais para que
administre el sistemas de derechos de autor. Para el caso de Colombia la autoridad
competente es la Direccion Nacional de Derechos de Autor, mientras que para Bolivia lo
es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante SENAPI)
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85Colombia y la Direcciéon Nacional de Derechos de Autor

La Direccion Nacional de Derecho de Autor es un organismo del Estado Colombiano, que
posee la estructura juridica de una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio
del Interior y de Justicia. Es el érgano institucional que se encarga del disefio, direccion,
administracion y ejecucion de las politicas gubernamentales en materia de derecho de
autor y derechos conexos.

Son funciones de la direcciéon nacional de derechos de autor:

>

A\

AN NN N Y 4

v

Disefiar, administrar y ejecutar las politicas gubernamentales en materia de
derecho de autor y derechos conexos;

Recomendar la adhesion y procurar la ratificacion y aplicacién a los tratados
internacionales sobre derecho de autor y derechos conexos

Realizar el registro de las obras literarias, cientificas y artisticas, asi como todos
los actos en que se enajene derechos de autor y demas actos relacionados con
ellos.

Reconocimiento de las sociedad de gestion colectiva de derechos de autor y
derechos conexos

Respecto de las sociedades de gestidn colectiva y derechos conexos:
Inspeccidn y vigilancia

Control de los presupuestos

Control sobre los estatutos adoptados en la asamblea general

Asistir mediante un delegado a las asambleas

Negar la inscripcién de la designacién de dignatarios (miembros del consejo
directivo, comité de vigilancia, gerente, del secretario, del tesorero y del fiscal) por
violacion de disposiciones legales o estatutarias.

Conocer de la impugnacion de los actos de la asamblea general, las asambleas
seccionales y los actos administrativos del consejo directivo.

Imponer sanciones de amonestacion, multas, suspension y cancelacion personeria
juridica en caso de infracciones a normas legales y estatutarias

Recibir informes trimestrales de dichas entidades

8 Recuperado en :http://www.derechodeautor.gov.co/htm/registro/artisticas.htm. 27 de Enero 2011
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'SENAPI

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual 86BOIiVia y eI SENAPI

El SENAPI fue creado por Ley 1788 del 16 septiembre de 1997 como una érgano
desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Econémico y que a diferencia de la Direccion
Nacional de Derechos de Autor de Colombia tiene a su cargo administrar no sélo el
régimen de Derechos de Autor sino todo el régimen integrado de Propiedad Intelectual,
conformado por las normas de propiedad industrial, derecho de autor y derechos conexos,
con el alcance reconocido a estas materias internacionalmente.

En relacion con los derechos de autor y conexos son funciones del SENAPI:

>

Proteger el Derecho de Autor y los derechos conexos.

Verificar el correcto funcionamiento de las sociedades de autores y de titulares de
derechos conexos.

Llevar, controlar y conservar el Registro de la propiedad intelectual que
comprende el derecho de autor, los derechos de reserva y uso y el depdsito legal.
Adelantar el procedimiento administrativo de conciliacion y arbitraje

La Decision 351 otorga unas funciones generales para las oficinas competentes en
materia de aplicacibn de medidas cautelares y tendientes a la salvaguardia de los
derechos de autores que a continuacion se presentan:

>
>

El cese inmediato de la actividad ilicita;

La incautacioén, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, segun corresponda,
de los ejemplares producidos con infraccion de cualquiera de los derechos
reconocidos en la presente Decision;

La incautaciéon, embargo, decomiso o secuestro, de los aparatos o medios
utilizados para la comision del ilicito.

El pago al titular del derecho infringido de una reparacion o indemnizacion
adecuada en compensacion por los dafios y perjuicios sufridos con motivo de la
violacion de su derecho;

Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el
titular del derecho infringido;

El retiro definitivo de los canales comerciales, de los ejemplares que constituyan
infraccién del derecho;

8 Recuperado en :http://www.senapi.gob.bo/snpPrincipal.asp. 27 Enero 2011.
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» Las sanciones penales equivalentes a aquellas que se aplican a delitos de similar
magnitud.

Otra funcion de las oficinas nacionales es conceder la Reserva consistente en reservar la
facultad exclusiva de distinguir o identificar publicaciones periédicas, programas de radio
o television y estaciones de radiodifusion. Este derecho se concede durante el tiempo que
efectivamente se utilice y se explote la denominacion reservada que debe ser renovable
cada afio en Colombia y cada dos afios en Bolivia.

Para finalizar hay que hacer mencién al Registro Nacional de Derechos de Autor, que es
competencia de la autoridad nacional competente de Colombia y Bolivia y que debe
registrar actos relacionados con los derechos de autor.

En el siguiente cuadro se hard una comparacion de las obras que se pueden registrar:

Tabla 24 Obras registrables en Colombiay Bolivia.

COLOMBIA
Art. 3 Ley 44 de 1993

a) Las obras literarias, cientificas y artisticas;

b) Los actos en virtud de los cuales se enajene
el Derecho de autor, asi como cualquier otro
acto o contrato vinculado con los derechos de
autor o los derechos conexos;

c) Los fonogramas;

d) Los poderes de caracter general otorgados a
personas naturales o juridicas para gestionar
ante la Direccién Nacional del Derecho de
Autor, o cualquiera de sus dependencias,
asuntos relacionados con la Ley 23 de 1982.

BOLIVIA
Art. 26 Decreto Supremo. 23907 de 1994

a) Las obras que presenten sus autores para
ser registradas y obtener asi la mayor
proteccién que otorga la Ley.

b) Los convenios o contratos que de cualquier
forma confieran, transmitan, o extingan
derechos patrimoniales de autor o por los que
se autoricen modificaciones de una obra.

c) Los estatutos y reglamentos de las diversas
sociedades de autores, los de las sociedades
de artistas intérpretes o ejecutantes.

d) Los convenios 0 pactos que celebren las
sociedades de autores y de artistas intérpretes
0 ejecutantes con las sociedades extranjeras.

e) Los poderes otorgados a personas naturales
0 juridicas para realizar gestiones ante la
Direccion General de
Derecho de Autor, cuando la representacion
conferida abarque todos los asuntos que el
mandante haya de tramitar en la Direccion y no
esté limitado a la gestion de un sélo asunto.

f) Los nombres propios de los autores que,
utilizando seuddénimo, deseen conservar su
anonimato. Dicho depdsito deberd hacerse en
obre lacrado.
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3. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Como se sefialé en la primera parte del presente trabajo, la Propiedad Intelectual se
encuentra dividida en dos ramas: Derechos de autor y Propiedad industrial. Refiriéndose
al tema de Propiedad Industrial, ésta se puede entender como el sistema de normas que
acogen la proteccion sobre diferentes figuras relacionadas con la industria y el comercio,
entre las cuales se encuentran: las patentes, los modelos de utilidad, los disefios
industriales, o esquemas de trazados de circuitos integrados, las marcas, los nombres
comerciales, las ensefias comerciales, las denominaciones de origen y el régimen de
competencia desleal.

La aplicacion que tiene el término “industrial” se explica claramente en el Articulo 1.3 del
Convenio de Paris para la proteccion de la Propiedad Industrial: “La propiedad industrial
se entiende en su acepcion mas amplia y se aplica no sélo a la industria y al comercio
propiamente dichos, sino también al dominio de las industrias agricolas y extractivas de
todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco,
frutos, animales, minerales, aguas, cervezas, flores, harinas”. Lo anterior da a entender
que los derechos objeto de regulacion no estan limitados a la industria sino generalizados
a todos los sectores econdémicos.

La Propiedad Industrial es la proteccion de los productos del ingenio humano. Radica en
el derecho que tiene el titular sobre los bienes u objetos provenientes de su iniciativa
inventiva, para obtener provecho econémico de estos, siendo oponible frente a terceros, si
se han seguido las respectivas formalidades que exige la ley.

Este tipo de proteccion no sélo recae, desde el punto de vista practico, en la proteccion de
la actividad innovadora como se puede interpretar del concepto anterior, sino que en el
contexto del mercado, permite identificar productos y servicios de los titulares de dichos
derechos.

La Propiedad Industrial comprende a su vez dos ramas: Las nuevas creaciones y los
signos distintivos. Dentro de los signos Distintivos se encuentran las marcas, lemas,
nombres, y ensefias comerciales. Las Nuevas Creaciones comprenden las patentes,
modelos de utilidad, los disefios industriales y los esquemas de trazado de circuitos
integrados.

En relacion con el objeto de estudio, no se encuentran muchas diferencias en materia de
propiedad industrial entre Colombia y Bolivia, ya que ambos paises fundamentan su
normatividad en la Decisién 486 del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina. Es
por ello, que mas que hacer un paralelo sobre la regulacién establecida en ambos paises,
se hara en lo posible, una exposicion del acuerdo en sus distintos aspectos y criterios
sobre el area de proteccion de la propiedad industrial.
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Desde el punto de vista practico, se han asimilado de forma positiva las disposiciones de
la Decisidn 486, por poseer un caracter universal cuya normativa se encuentra acorde con
otras disposicionesde derecho internacionalrefrendadas mediante ley, tanto en Colombia
como en Bolivia, en materia de propiedad industrial.

En el caso de Bolivia las leyes que regulan la propiedad industrial son las de Privilegios
Industriales (1916) que regula el tema de patentes y la ley Reglamentaria de Marcas
(1918). Sin embargo, aunque ambas tienen vigencia constitucional, no cumplen con los
acuerdos minimos sefialados en el ADPIC (Acuerdos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio). Por ejemplo, el periodo de proteccién de las patentes en
la ley nacional boliviana es de 15 afios y en los acuerdos ADPIC se determina un minimo
de 20 afios, término que acoge la DecisionAndina 486. De ahi se deriva el hecho de que
actualmente los tramites efectuados en la Oficina de Propiedad Industrial de Bolivia
(SENAPI)son resueltosde acuerdo con lo estipulado por la Decisién 486, de aplicacion
preferente respecto a la norma nacional por mandato del acuerdo de Cartagena, es decir,
gue las disposiciones internas deben ser establecidas de modo que faciliten la aplicacion
de la Decision por su caracter supranacional.

En Colombia, por las mismas razones se aplica la Decision 486, pero el ordenamiento se
ha esmerado por reglamentar algunos de los procedimientos que acoge dicha norma
supranacional mediante la expedicion de Decretos.

A continuacion se presentaran los distintos campos relativos al tema de propiedad
industrial en Colombia y Bolivia. Primero se hara una comparacion del cuerpo normativo
sobre propiedad industrial que rige en ambos paises. Luego se desarrollaran las
diferentes clases de propiedad industrial comenzando con las Nuevas Creaciones en las
cuales se encuentran el tema de Patentes, de Modelos de Utilidad y de Disefios
Industriales. Posteriormente se tratara el tema de los Signos Distintivos, en los cuales se
encuentran las Marcas, el Nombre Comercial y las Indicaciones Geogréficas, éstas
tltimas divididas a su vez en Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia.
Finalmente se hard una exposicion de los aspectos mas importantes del tema de
Competencia Desleal.

3.1 CUERPO NORMATIVO SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL EN
BOLIVIA'Y COLOMBIA

En el siguiente cuadro se presenta lo concerniente al cuerpo normativo nacional y
supranacional que rige el tema de Propiedad Industrial tanto en Bolivia y en Colombia:
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Tabla 25 Cuerpo normativo sobre propiedad industrial en Colombiay Bolivia.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

NUEVAS CREACIONES

COLOMBIA

-Decision Andina 486 de
2000

-Decreto 2591 de 2000, el
cual reglamenta
parcialmente la Decisién
486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

-Resolucion 210 de 2001,

se reglamentan algunas
actuaciones de la
Superintendencia de

Industria y Comercio.

-Resolucion 17585 de 2001,
reglamenta procedimientos
en cuanto al tema de
licencias obligatorias.

-Decreto 2085 de 2002, el
cual reglamenta aspectos
relacionados con la
informacion  suministrada
para obtener registro
sanitario respecto a nuevas
entidades quimicas en el
area de medicamentos.
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BOLIVIA

-Decision Andina 486 de
2000

-Ley de Privilegios
Industriales de 1916:
regulacion en cuanto al
registro de patentes y todos
los derechos que de ello se
adquieren

-Decreto Supremo 5470 de
1960, el cual determina la
vigencia de las patentes

-Decreto Supremo 9364 de
1970, el cual declara
impatentables los productos
guimicos 'y bioguimicos
destinados a fines
medicinales.

-Decreto Supremo 09673 de

1971, se exceptia del
Decreto supremo
9364/1970 la concesion de
patentes para

procedimientos y sistemas
de elaboracion de productos
quimicos, farmacéuticos y
dietéticos acreditados
documentalmente por
autoridad competente del
pais que hubiese otorgado
la patente.

-Decreto Supremo 9530 de
1972, el cual establece que
los trdmites hechos ante la
oficina de Propiedad
Industrial estaran a cargos
de apoderado — abogado.



-Decreto Supremo 24367 de
1996, el cual modifica
algunas normas de
propiedad industrial sobre
procedimiento y registro

-Decreto  Supremo 29004
del 9 de Enero de 2007, el
cual establece la Anuencia
Previa

SIGNOS DISTINTIVOS E | No se encuentran normas | -Ley Reglamentaria de
INDICACIONES referentes a signos | Marcas de 1918
GEOGRAFICAS distintivos en Colombia
-Ley 1334 de 4 de Mayo de
1992 sobre las
denominaciones de origen.

Como se puede observar a partir del anterior cuadro comparativo, ambos paises
contienen muy poca legislaciébn nacional sobre el tema de propiedad industrial, y se
enfocan en regular temas especificos, como en el caso de Bolivia y sus Decretos
supremos que regulan lo concerniente a la concesién de patentes sobre productos
quimicos, o pequefas reglamentaciones sobre los tramites establecidos por la Decision
486, como es el caso de Colombia y la regulacion que hace de los procedimientos
efectuados ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Hay que tener en cuenta
que ambos paises se encuentran sometidos a lo establecido por la Decision 486, ya que
desde el inicio de la Comunidad Andina, se establecio el proceso andino con el propdésito
de armonizar las politicas de los paises miembros en lo referente al tratamiento de la
Propiedad Industrial, y por esta razén, tanto Colombia como Bolivia, no han producido
normas que se aparten de dicha regulacién o que amplien el rango de proteccion de la
misma.

3.2 NUEVAS CREACIONES

Las nuevas creaciones son la primera clasificacion de la Propiedad Industrial. Consisten
en invenciones o creaciones formales con aplicacion industrial dentro de las cuales se
pueden encontrar las patentes, los modelos de utilidad, los disefios industriales y los
esquemas de trazado de circuitos integrados. A continuacion se hara una explicacién de
cada uno de ellos teniendo en cuenta el régimen normativo aplicable, que en este caso,
es la Decision 486.
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3.2.1 PATENTES DE INVENCION

Segun la Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), “Una patente es un
derecho exclusivo concedido a una invencion, es decir, un producto o procedimiento que
aporta, en general, una nueva manera de hacer algo o una nueva solucion técnica a un
problema.”®’

La doctrina define la "invencién de producto" como aquella que consiste en un cuerpo
cierto o determinado.®*De la misma forma se define la "invencion de procedimiento” como
el sistema de operaciones o actividades técnicas que constituyen el ciclo que debe
efectuarse para obtener el resultado planeado, es decir, no se protege el resultado
obtenido sino ese conjunto de operaciones o actividades que se realizan para su
obtencion.

El derecho otorgado al inventor o a su causahabiente (considerado como un titular
secundario), consiste en un sistema de proteccion para impedir que terceros utilicen la
patente, con actos de produccion, distribucién, venta, etc. Para adquirir este derecho es
necesario un procedimiento formal de registro llevado a cabo ante oficinas competentes
de los Estados, las cuales otorgan ese derecho exclusivo y oponible a terceros, mediante
el analisis de ciertos requisitos, como es en el caso general, la utilidad, la novedad y la
aplicacion industrial. La proteccién sobre la invencion se da por un tiempo determinado,
gue segun las normas del ADPIC (Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) no puede ser menor de 20
afios.**Cuando termina la vigencia de proteccién de la patente, cualquier persona puede
hacer uso de ésta sin consentimiento del titular, entrando al campo del dominio publico.

La concesion de patentes es necesaria, ya que estas tienen comoobijetivoincentivar el
espiritu inventivo de las personas mediante el reconocimiento de su creatividad y las
recompensas materiales que de ello se deriva. Esto no sélo beneficia al titular del derecho
sino a la sociedad misma, ya que la innovacion desarrolla la calidad de vida de una
poblacion determinada mediante la introduccion de nuevos conocimientos y la posibilidad
de riqueza econémicamediante la distribucion de los mismos.

A continuacion se efectuara un analisis en lo relacionado al tratamiento de patentes en el
ambito legal de Colombia y Bolivia, comenzando por las generalidades donde se exponen
los requisitos necesarios para patentar un invento y se indican las materias que no son
patentables, se presentan las condiciones de titularidad, los derechos, limitaciones y

87Organizacic’m Mundial de la Propiedad Intelectual. ¢, Qué es una patente? En:
http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_fag.html Consultado en Abril 12 de 2010.
®CORPORACION DE ESTUDIOS SOBRE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL - CORPIC.
889eminario sobre patentes en la Comunidad Andina. Medellin, 2001. Pag. 33.

Art. 33 Duracion de la Proteccion. Acuerdos sobre los ADPIC.

99



http://www.wipo.int/patentscope/es/patents_faq.html

obligaciones que confiere la patente, el término de estos, y se presenta el derecho de
prioridad. Se continuard exponiendo las etapas del procedimiento, en el cual
sepresentauna sintesis del trdmite desde la solicitud hasta la Resolucion que otorga la
patente, y para concluir, se presenta un apartado de aspectos especiales donde se
explicara las figuras de transferencia, transmisién y concesion de licencias, el régimen de
licencias obligatorias, la nulidad de la patente, y la caducidad.

Tabla 26 Normatividad aplicable en Colombia y Bolivia sobre patentes

COLOMBIA BOLIVIA
-Decision Andina 486 de 2000 -Decision Andina 486 de 2000
-Decreto 2591 de 2000 -Ley de Privilegios Industriales de 1916:
-Resolucion 210 de 2001 -Decreto Supremo 5470 de 1960
-Resolucion 17585 de 2001 -Decreto Supremo 9364 de 1970
-Decreto 2085 de 2002 -Decreto Supremo 09673 de 1971

-Decreto Supremo 9530 de 1972
-Decreto Supremo 24367 de 1996

-Decreto Supremo 29004 del 9 de Enero
de 2007

3.2.1.1 Requisitos de la patente

Para constituir materia patentable, la invencion debe llenar ciertos requisitos. Segun
concepto proferido por la Superintendencia de Industria y Comercio, ésta manifiesta: “La
patente se constituye dentro del régimen de la propiedad industrial como el mecanismo de
proteccion de las invenciones, las cuales segun el articulo 14 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, pueden ser de productos o procedimientos, siempre y
cuando sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.”®°

90Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 01100368 del 08 de Enero de 2002. Bogota.
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Para que una creacion sea patentable, debera cumplir tanto en Bolivia como en Colombia
con los siguientes requisitos:

a) Novedad:

Segun el art. 16 de la Decision 486, una invencién se considerard nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica.

Se considera dentro del estado de la técnica:

1. Todo lo que ha sido accesible al publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud
de patente 0, en su caso, de la prioridad reconocida.

2. El contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina competente, cuya
fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de
prioridad de la solicitud que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté
incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el
plazo de 18 meses previstos en el articulo 40 de la Decision 486 de la Decision Andina.

Segln sentencia del Consejo de Estado®, son reglas para determinar la novedad de la
invencién las siguientes:

a) Concretar cudl es la regla técnica aplicable a la patente, para lo cual el examinador
técnico deberd valerse de las reivindicaciones.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparacién entre la invencion
y el estado de la técnica, que puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad
reconocida.

c) Determinar cudl es el contenido del estado de la técnica (anterioridades) en la fecha de
prioridad.

d) Comparar la invencién solicitada con la regla técnica.

b) Nivel Inventivo:

El art. 18 de la Decisién 486 indica que se considerara que una invencion tiene nivel
inventivo, si para una persona de conocimiento en la teméatica, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

glConsejo de Estado. Sentencia de 28 de enero de 2010. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.
Bogota.
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La misma sentencia antes citada del Consejo de Estado, manifiesta sobre este requisito:

“Este requisito ofrece al examinador la posibilidad de determinar si con los conocimientos
técnicos que existian al momento de la invencidn, se hubiese podido llegar de manera
evidente a la misma, o si el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la
materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente.”

c) Aplicacién Industrial

Se encuentra definido en el art. 19 de la Decision 486: “Se considerara que una invencién
es susceptible de aplicacion industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado
en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad
productiva, incluidos los servicios”.

En Colombia, el Consejo de Estado manifiesta®: “Este requisito de la invencién encuentra
su justificacién en el hecho de que la concesiéon de una patente estimula el desarrollo y
crecimiento industrial, procurando beneficios econémicos a quienes lo exploten, por esto,
s6lo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la
practica.”

3.2.1.2 Materias que no se consideran invencion

En Bolivia y Colombia no se consideran invenciones los siguientes elementos:

Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.
El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biolégicos naturales, el material biolégico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser
aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural;

Las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor;

Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
actividades econdmico-comerciales;

Los programas de ordenadores o el soporte l6gico, como tales; y,

92Consejo de Estado. Sentencia 28 de enero de 2010. Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno.
Bogota.
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» Las formas de presentar informacion.

3.2.1.3Materias no susceptibles de patentarse

En el art. 20 de la Decisién 486 se nombran las invenciones que no son patentables, las
cuales se presentan a continuacion:

» Las invenciones cuya explotacién comercial en el territorio del Pais Miembro respectivo
deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico o la moral.

» Las invenciones cuya explotacion comercial deba impedirse necesariamente para
proteger la salud o la vida de las personas o de los animales, o para preservar los
vegetales o el medio ambiente.

» Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente bioldgicos para la
produccién de plantas o animales que no sean procedimientos no bioldgicos o
microbioldgicos.

» Los métodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, asi como
los métodos de diagndstico aplicados a los seres humanos o a animales.

Un caso reciente que ilustra las materias no patentables en Bolivia lo presenta el gobierno
Boliviano, el cual ha tenido interés en patentar productos biologicos para fomentar e
incentivar la produccion de productos como la Quinua, que por ser un alimento natural no
es materia patentable segun el régimen andino y lo dispuesto por los tratados
administrados por la OMPI. En este sentido, el Gobierno Boliviano ha puesto sus
esfuerzos gubernamentales, en intentar sin éxito la obtencién de una patente internacional
para dicho producto.”

De otro lado, la historia de Bolivia cuenta que en un periodo anterior a la constitucion de la
Decisién 486, se regularon ciertas materias que no eran susceptibles de patentes, lo cual
se estableci6 en el Decreto Supremo 9364 de 1970, donde se declar6 como
impatentables los productos quimicos y biolégicos destinados a fines medicinales, asi
como toda composicion o férmula farmacéutica y los métodos, procedimientos y sistemas
utilizados en su elaboracién, ya que los privilegios industriales que tenian dichos

“www.elcomercico.com Evo Morales quiere patentar quinua. En:
http://elcomercio.pe/gastronomia/476080/noticia-evo-morales-quiere-patentar-quinua Consultado el 12 de Abril
de 2011.
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productos, restringian su produccion, elaboracién y comercializacion en el territorio
nacional.®* Sin embargo, este Decreto perdié su vigencia a partir de la entrada en vigor de
la Decision 486 de 2000.

3.2.1.4 Titulares de la patente

Segun el art. 22 de la Decisién 486, de la cual ya se mencioné que es aplicable en
materia de propiedad industrial y por tanto en patentes, para Colombia y Bolivia, el
derecho a la patente pertenece al inventor, como titular principal. Sin embargo, se da la
posibilidad de que el derecho pueda ser transferido por acto entre vivos o por via
sucesoria. Es por ello que los titulares de las patentes pueden ser tanto personas
naturales como juridicas.

Si varias personas hacen conjuntamente una invencion, el derecho corresponde en
comun a todas ellas. Sin embargo, si la misma invenciéon se hace por varias personas
pero de forma independiente, el derecho se otorgara a la primera que presente la solicitud
0 que invoque derecho de prioridad.

En la doctrina se distinguen tres sistemas para definir a quien corresponde el derecho a la
patente: el verdadero y primer inventor, el inventor y el primer solicitante.*®En el primer
sistema, el derecho a la patente lo tiene la persona que ademas de solicitar la proteccion
de su derecho, fue el primero en hacer el invento. En el segundo sistema, se exige que
sea el inventor pero no necesariamente el primero, y en el tercer sistema, el titular es la
primera persona que haya hecho la solicitud. Sin embargo, en el caso de la normatividad
andina, laDecisi6bn 486, acogid el sistema dela titularidad del primer solicitante. De
acuerdo con ello, si varias personas realizan un mismo invento de forma independiente,
en tiempos diferentes, se le otorgara el derecho a aquel que haya hecho primero la
solicitud.

En caso de que la invencion ocurra bajorelacion laboral, el empleador tendra la propiedad
sobre ésta. Sin embargo, el empleado siempre sera titular de los derechos morales como
inventor. El empleador podré ceder parte de los beneficios econémicos de las invenciones
en beneficio de los empleados inventores, para estimular la actividad de investigacion. Asi
lo estipula el art. 23 de la Decision 486. De esta forma, si los inventos son realizados bajo
dependencia laboral perteneceran a los empleadores. Sin embargo, segun el art. 24 el
inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.

%Art. 1 Decreto Supremo 9364 de 1970.
% MORLES HERNANDEZ, Alfredo. Curso de derecho mercantil, volumen 1. Universidad Catdlica Andrés
Bello. Caracas, Venezuela, 2007. Pag., 308.
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3.2.1.5 Duracion de la patente y derechos adquiridos

Como primera instancia, la patente otorga el derecho al titular, durante el periodo de
proteccién, delimitar la intervencién de terceros que efectuaren actos de uso sobre el
objeto o invencién. De la misma forma, concede el derecho al titular de poder disponer de
su invento, mediante el otorgamiento de licencias o permisos, o incluso vender el derecho
a la invencion, que de comun acuerdo realice con terceros.

La proteccion de la patente como monopolio de explotacion, tiene una duracion limitada
en el tiempo que una vez transcurrido, accedera al dominio publico logrando ser divulgada
y explotada por cualquier persona. Segun el art. 50 de la Decision 486, la patente tendra
un plazo de duracién de 20 afios contados a partir de la fecha de la presentacion de la
solicitud.

De acuerdo con lo establecido en el art. 52 de la Decision 486, el titular de una patente
tiene derecho a impedir que terceros realicen sin su consentimiento, cualquiera de los
siguientes actos:

a) Cuando en la Patente se reivindica un producto:

e Fabricar el producto;
o Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos
fines;

b) Cuando en la patente se reivindica procedimiento:

e Emplear el procedimiento; o
e Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto
obtenido directamente mediante el procedimiento.

Hay que tener en cuenta que el campo de proteccion otorgado por las patentes se
encuentra limitado por las reivindicaciones, de acuerdo al art. 51 de la Decisién, las cuales
determinan la materia de proteccion a través de la patente y presentan claramente sus
aplicaciones.

3.2.1.6 Derecho de prioridad

El derecho de prioridades aquel que se le da a la persona que presenta una solicitud de
patente en un pais y posteriormente hace una nueva solicitud en otro. Esta persona tiene
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derecho a que se le dé un plazo de 12 meses para solicitar patentes en otros paises con
la certeza de conservar la fecha del primer depoésito. El derecho de prioridad garantiza la
prevalencia de la primera solicitud evitando la invalidacion de la patente por hechos
ocurridos en el periodo entre la fecha de solicitud de la patente anterior y la de la patente
posterior, comunmente llamado periodo de prioridad.

El derecho de prioridad estd establecido en el Convenio de Paris. Segun el articulo 4:
“Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invencion... en
alguno de los paises de la Unién o su causahabiente, gozard, para efectuar el depésito en
los otros paises, de un derecho de prioridad, durante los plazos fijados mas adelante en el
presente.” El convenio determina que el plazo debe ser de 12 meses.

Un ejemplo permite entender las ventajas de este derecho: una persona A hace una
solicitud de patente en Ecuador, el primero de Enero de 2010, tiempo después otra
persona B hace una solicitud de la misma patente en Colombia en Septiembre de 2010.
Posteriormente A y B hacen actos de publicacién de la invencion. Sin embargo, esto no
afecta para que A pueda patentar su invento en Colombia después de la solicitud de B, ya
que tenia un periodo de prioridad, donde las publicaciones de B no hacen invalidar la
solicitud de A. Por su parte, B no podra patentar la misma invencion en Colombia.

En Colombia y en Bolivia, segun el art. 9 de la Decisiéon 486 de la Comunidad Andina, el
derecho de prioridad serd reconocido a la primera solicitud de patente validamente
presentada en otro pais miembro o ante una autoridad nacional, regional o internacional
con la cual el Pais Miembro estuviese vinculado por algun tratado que establezca un
derecho de prioridad analogo.

En cuanto a plazos, el mismo articulo establece que la solicitud debera presentarse dentro
de los 12 meses siguientes para las patentes de invencion y modelos de utilidad, y 6
meses para los registros de disefios industriales y de marcas, contados a partir de la
fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se invoca.

3.2.1.7 Limitantes alos derechos que otorga la patente

A pesar de que con la concesion de la patente, el titular adquiere ciertos derechos
expuestos con anterioridad, segun los arts. 53 a 58 de la Decisién 486, éste no podra
impedir los siguientes actos ejercidos por terceros:

Tabla 27 Derechos de terceros sin consentimiento del titular de la patente

ARTICULO DERECHOSDE TERCEROS SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR
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Art. 53

Art 54

Art. 55

-Actos realizados en el ambito privado con fines no comerciales;

-Actos exclusivamente con fines de experimentacién, respecto al objeto
de la invencion patentada;

-Actos realizados con fines de ensefianza o de investigacion cientifica o
académica;

-Actos referidos en el articulo 5Ster del Convenio de Paris el cual
establece que no se considerara que ataca a los derechos del titular de
la patente:

1. el empleo, a bordo de navios de otros paises de la Unién, de los
medios que sean objeto de su patente en el casco del navio, en las
maquinas, aparejos y demas accesorios, cuando dichos navios
penetren temporal o accidentalmente en aguas del pais, con la reserva
de que dichos medios se empleen exclusivamente para las necesidades
del navio;

2. El empleo de los medios que sean objeto de patente en la
construccion o funcionamiento de los aparatos de locomocién aérea o
terrestre de los demas paises de la Union o de los accesorios de dichos
aparatos cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el pais.”
-Actos cuando la patente proteja un material bioldégico excepto plantas,
capaz de reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo
material viable, salvo que requiera el uso repetido de la entidad
patentada.

Actos de comercio respecto de un producto protegido por patente,
después de que éste se hubiese introducido en el comercio en cualquier
pais por el titular o con su consentimiento. Se exceptla la patente que
proteja material biolégico obtenido por reproduccion, multiplicacién o
propagacion del material introducido en el comercio.

Actos de una persona que de buena fe y antes de la fecha de prioridad
0 de presentacion de la solicitud ya se encontraba utilizando o
explotando la invencién o hubiere realizado preparativos efectivos o
serios para hacerlo.

3.2.1.8 Obligaciones del titular de la patente

Las principales o
comercializacion.

bligacionesdel titular de una patente son: la explotacion, la distribucién y

El art. 59 de la Decisién 486 compromete al titular de la patente a explotar la invencion
patentada en cualquier Pais Miembro, directamente o a través de alguna persona
autorizada por él.
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Segln jurisprudencia del Tribunal Andino® “se entiende por explotacién, la produccién
industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del procedimiento patentado
junto con la distribucion y comercializaciébn de los resultados obtenidos, de forma
suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se entendera por explotacion
la importacion, junto con la distribucidon y comercializacién del producto patentado, cuando
ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la
patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no
seran exigibles los requisitos de comercializacién y distribucion.”

3.2.1.9 Tramite de concesion de una patente

A continuacién se expondran las distintas etapas del tramite necesarias para la concesién
de una patente de invencion:

a) Solicitud

El art. 25 expresa que la solicitud sélo podra comprender una invenciéon o un grupo de
invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un Unico concepto inventivo.
La solicitud se presentarda ante la oficina nacional competente. En Boliviala autoridad
competente es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual o SENAPI, el cual resuelve
los procesos de registro de patentes de invencion y todo lo que tiene que ver con
propiedad industrial. En Colombia se encuentra la Superintendencia de Industria y
Comercio como autoridad nacional e instituciébn que resuelve las solicitudes y tramites
sobre patentes y demas figuras de la propiedad industrial.

A continuacion se presenta un cuadro comparativo entre ambas instituciones:

Tabla 28 Entidades Nacionales Competentes de administrar la Propiedad Industrial.

Servicio Nacional de Propiedad

Intelectual o SENAPI
El Servicio Nacional de Propiedad
Intelectual es wuna institucion publica

desconcentrada que depende del Ministerio
de Desarrollo Productivo y Economia

Superintendencia de Industria y Comercio
o SIC

La Superintendencia de Industria y
Comercio es un organismo de caracter
técnico, adscrito al Ministerio de Comercio
Industria y Turismo, cuya actividad esta

% Tribunal de la Comunidad Andina. Proceso 36-1P-98. Quito, 10 de Noviembre de 1999. En:
intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/36-ip-98.doc Consultado en 18 de Abril de 2011.
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Plural, con competencia de alcance
nacional, tiene autonomia de gestidn
administrativa, legal y técnica; con la
misibn de  administrar en  forma
desconcentrada e integral el régimen de la
Propiedad Intelectual en todos sus
componentes.”’

Creada porla Ley 1788 de 1997

FUNCION PRINCIPAL:

Vigilancia de su cumplimiento y de una
efectiva proteccion de los derechos de
exclusiva referidos a la propiedad
industrial, al derecho de autor y derechos
conexos, constituyéndose en la oficina
nacional competente respecto de los
tratados internacionales y acuerdos
regionales suscritos y adheridos por el
pais, asi como de las normas y regimenes
comunes que en materia de Propiedad
Intelectual se han adoptado en el marco del
proceso andino de integracion.®®

orientada a fortalecer los procesos de
desarrollo

empresarial y los niveles de satisfaccion
del consumidor colombiano.

Creada por el Decreto 2974 de 1968

FUNCION PRINCIPAL:

Apoya el fortalecimiento de los procesos de
desarrollo empresarial y los niveles de
satisfaccion del consumidor colombiano,
para lo cual reconoce los derechos de
propiedad industrial; propicia la adecuada
prestacion de los servicios de los registros
publicos, cuya administracion ha sido
delegada a las cAmaras de comercio; vigila
el cumplimiento de los derechos de los
consumidores; promueve el mejoramiento
de la calidad y la seguridad en los bienes y
servicios, estimula la  competencia
mediante la aplicacion de las normas sobre
practicas comerciales restrictivas y
competencia desleal y mantiene los
patrones nacionales de medida para
garantizar el nivel metrolégico que
requieren los agentes econémicos.*

Para ambos paises los requisitos que debe contener la solicitud se encuentran en el art.
26 de la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina. Entre los
documentos minimos requeridos para presentar una solicitud de patente nacional se
encuentran los siguientes:

Tabla 29 Requisitos para presentar una solicitud de patente de invencién

REQUISITOS GENERALES REQUISITOS EXCEPCIONALES

9Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. ¢ Quiénes somos? En:
http://www.senapi.gob.bo/snpQuienesSomos.asp Consultado el 13 de Abril de 2011.

% Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. Marco Institucional. En:
http://www.senapi.gob.bo/snpMarcolnstitucional.asp Consultado el 13 de Abril de 2011.

99Superintendencia de Industria y Comercio. Mision. En:
http://www.sic.gov.co/index.php?idcategoria=372&ts=155fa09596c7e18e50b58eb7e0c6cchb4 Consultado el 13
de Abril de 2011.
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b)

d)
e)

f)
9)

El Petitorio el cual contiene la|a) De ser el caso, copia del contrato de
identificacion completa del peticionario acceso, cuando los productos o
y el nombre de la invencién, que procedimientos han sido obtenidos a
debera reflejar el objeto y el campo partir de recursos genéticos de los que
industrial con el cual se relaciona la cualesquiera de los Paises Miembros
patente. es pais de origen.

Descripcion de la patente, es una|b) De ser el caso, copia del documento
explicacién clara y completa de la que acredite la licencia o autorizacion
patente de tal forma que cualquier del conocimiento de las comunidades
experto en la materia pueda ejecutarla. indigenas.

Una o mas reivindicaciones, son las | c) De ser el caso, el certificado de
caracteristicas técnicas novedosas de depdosito del material biologico.

la patente, para las cuales se reclama | d) De ser el caso, documento donde
la proteccion conste la cesion del derecho de la

Los dibujos que sean pertinentes.
Resumen: informacion breve sobre la
invencibn de manera que se
comprenda el problema técnico
planteado, la solucién aportada y las
aplicaciones de la patente.

Los poderes que fuesen necesarios.

El comprobante de pago de las tasas
establecidas.

patente del inventor al solicitante.

Ademas de los anteriores requisitos,se debe tener en cuenta:

b) Ladescripcion de la Patente

En cuanto a la descripcion de la patente, debe ser una explicaciéon clara y completa de la
invencién, de tal forma que un técnico en la materia pueda efectuarla. El lenguaje requiere

ser
°

En

técnico, objetivo y neutral, y debe indicar segun el art. 28 los siguientes aspectos:
El sector tecnologico al que se refiere la invencion.
La tecnologia conocida por el solicitante Util para la comprension del examen de la
invencion, refiriéndose a los documentos y publicaciones anteriores relativas a
dicha tecnologia.
Descripcion de la invencion que permita la comprensién del problema técnico y la
solucién aportada.
Resefia sobre los dibujos, si los hubiere.
Indicacién de la manera en que la invencion satisface el requisito de aplicacién
industrial, si ello no fuese evidente.

caso de que la invencion se refiere a un producto o a un procedimiento relativo a un

material biol6gico que no pueda describirse de manera que sea comprendida y ejecutada

por

una persona capacitada en la misma técnica, se debera hacer depdsito de dicho

material, segun el art. 29 de la Decisién 486.
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c¢) Las Reivindicaciones

El art. 30 de la Decision Andina 486, introduce al tema de las reivindicaciones, las cuales
tienen como proposito determinar el alcance de la proteccion, definiendo el objeto de la
invencion para la cual se esta solicitando la patente, es decir, especificando qué es lo que
se quiere proteger, ya que no se puede reivindicar aquello que no aparezca descrito de
manera clara.

Una solicitud puede tener varios tipos de reivindicaciones, pero se debe mantener la
unidad de la invencion. Es decir, que se puede hacer referencia a un procedimiento para
lograr determinado producto, al producto en si y al aparato 0 mecanismo para
efectuardicho procedimiento.Los tipos de reivindicaciones son los siguientes:

Tabla 30 Tipos de Reivindicaciones

Reivindicacion Reivindicacion Reivindicacion
Independiente Dependiente dependiente multiple

Cuando define la materia | Cuando define la materia | Cuando define la materia
que se desea proteger sin | que se desea proteger | que se desea proteger
referencia a otra | refiriéndose a una | refiriéendose a dos o mas
reivindicacion anterior reivindicacion anterior reivindicaciones anteriores

d) El Resumen

El art. 31 de la Decision Andina 486 establece como requisito un resumen, consistente en
una sintesis de la divulgacion técnica contenida en la solicitud de la patente, cuya funcién
es brindar informacion acerca de la invencion para una comprension fécil del problema
técnico, la solucién que se aporta y los usos primordiales de la invencion.

En Bolivia, de acuerdo con el Decreto Supremo 29004 del 9 de Enero de 2007, se solicita
como informacion adicional, para conceder una patente de invencién sobre productos y
procedimientos farmacéuticos, una Anuencia Previa a la solicitud, la cual es un
mecanismo donde se analiza, por parte de las entidades competentes (SENAPI y
UNIMED) si la patente solicitada no interfiere con el derecho a la salud y el acceso a los
medicamentos. Si la anuencia previa de una solicitud conceptla que la patente no vulnera
dichos derechos, se seguira con el trdmite para su concesion.

e) Radicacion y Admision del Tramite

Una vez preparada la solicitud con los requisitos del art. 26 de la Decision 486, ésta se
debe presentar ante la oficina competente de patentes del respectivo pais, la cual
realizara un estudio de forma, segun el art. 38 de la Decision 486. En el caso de Colombia
la solicitud se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio. En Bolivia la
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solicitud se presenta en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual o SENAPI, como ya
se resefl0 anteriormente.

De acuerdo al art. 39 de la Decision 486, si hecho el examen de forma resulta que la
solicitud no contiene los requisitos expuestos en los items anteriores, la oficina nacional
competente informa al solicitante que su solicitud no puede obtener fecha de presentacion
y no serd admitida, y se le notificara para que complete dichos requisitos dentro del plazo
de 2 meses siguientes a la fecha de notificacion, prorrogables por un mismo término, sin
que pierda su prioridad.

Para que sea ingresada y obtener fecha de presentacion, la solicitud tiene que constar
como minimo de:

¢ Laindicacién de que se solicita la concesion de una patente.
e Los datos de identificacion del solicitante.

e La descripcién dela invencion.

¢ Dibujos pertinentes.

e Y el comprobante de pago de las tasas establecidas.'®

En el examen de forma se comprueba si la solicitud cumple con los requisitos minimos
para ser admitida a tramite y de esta forma, obtener la fecha de presentacién. Se tendra
como fecha de presentacion de la solicitud, la fecha de la recepcion en la oficina de la
Superintendencia de Industria y Comercio o en el SENAPI, segln sea el caso.

Durante el tramite el solicitante podra pedir'®*:
e Que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad,
cuando la naturaleza de la invencion lo permita.
¢ Que se modifique la solicitud.
¢ Dividir su solicitud en dos o0 mas fraccionarias.
¢ Fusionar dos o mas solicitudes en una sola.

Las anteriores modificaciones no implican la ampliacibn de la proteccion que
corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

f) Publicacion de la Solicitud

Si la solicitud se encuentra en orden y estd completa, se ordena su publicacion en la
Gaceta de Propiedad Intelectual. Tratandose de una patente de invencién, la publicacion

190Art. 33 Decisién 486 CAN
1pe acuerdo a los articulos 34 a 37 de la Decision 486 CAN
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se realiza después de 18 meses contados desde la fecha de prioridad. Sin embargo, el
solicitante podra pedir que se haga la publicacién de la solicitud en cualquier tiempo
siempre que se haya concluido con el examen de forma. En tal caso, la oficina nacional
competente ordenard su publicacion segun el art.40 de la Decision 486.

Los terceros que crean que el registro afectard sus derechos pueden oponerse. Una
solicitud de patente no podra ser consultada por terceros antes de transcurrir los 18
meses contados a partir de su fecha de presentacion, salvo que medie consentimiento
escrito por parte del solicitante. El expediente tendrd caracter publico una vez termina
dicho plazo.

La Gaceta de Propiedad Industrial corresponde a la publicacién oficial donde aparecen los
extractos de las solicitudes y titulos otorgados en relaciéon con: marcas, lemas, ensefias y
nombres comerciales, patentes de invencion, modelos de utilidad y disefios industriales. %

g) Oposiciones

La publicacién es realizada con el propésito de informar a terceras personas sobre la
solicitud, para que puedan presentar oposicién fundamentada, si tiene legitimo interés
para desvirtuar la patentabilidad.

Se confiere un término de 60 dias al opositor, contados desde de la fecha de publicacion,
para que haga presentacion de las oposiciones. Dicho término es prorrogable por el
mismo periodo de tiempo a solicitud del oponente para que la oposicion sea sustentada
debidamente de acuerdo al art. 42 de la Decision 486.

Finalizado el término de oposicion, la oficina competente notifica al solicitante a través de
un requerimiento por fijacion en lista, para que conteste la oposicion, presente
documentos, o redacte de nuevo las reivindicaciones o la descripcion, si lo estima
conveniente.

El solicitante tiene un plazo de 60 dias a partir de la fecha de notificacién para dar
respuesta a dicha oposicion, prorrogable por otro periodo de tiempo igual.

h) Examen de Patentabilidad

Seis meses después de la publicacion, habiéndose o no presentado oposiciones, el
interesado debe solicitar que se realice el examen de patentabilidad. Si no lo pide, la
solicitud sera declarada abandonada. La oficina competente procederd a realizar un
examen de fondo de la respectiva solicitud. Dicho examen consiste en un estudio
detallado realizado por un examinador de la solicitud de patente (profesional en el area

192\ ww.encolombia.com Glosario de Propiedad Industrial. En:
http://encolombia.com/economia/Guiadise%C3%B1oindustrial/Glosariol.htm Consultado el: 13 de Abril de
2011
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correspondiente). Tiene por objeto establecer si la invencion propuesta contiene todas las
condiciones y requisitos de patentabilidadconsagradas en la ley. La solicitud del examen
de patentabilidad se debe realizar por escrito y se debe anexar el recibo de pago de la
tasa correspondiente a esta solicitud.

De acuerdo con el art. 45, si se encuentra que la invencién no es objeto de patente o
incumple con alguno de los requisitos establecidos en la Decision 486 para la concesion
de la patente, se natificara al solicitante las veces que sea necesario. La invencién debe
cumplir con las siguientes condiciones de patentabilidad: debe constituir materia
patentable, ser susceptibles de aplicabilidad industrial o utilidad y la novedad.

Para saber si la patente en tramite tiene novedad internacional, nivel inventivo aceptable o
aplicacion industrial, las oficinas requieren hacer una busqueda a nivel mundial. Exige una
minuciosa revision de gacetas, CD-ROM vy discos épticos, para encontrar informacion.

Si del examen definitivo se concluyera que la solicitud de patente relne todos los
requisitos, se otorgara titulo de la misma. Si fuere parcialmente favorable, se otorgara el
titulo solamente para las reivindicaciones aceptadas y si fuere desfavorable se
denegara.’®

i) Tituloy Resolucion

Si la solicitud es procedente, se prepara una Resolucion administrativa que autoriza la
patente. Ademas se emite un titulo de patente. El director de propiedad intelectual firma la
Resolucion administrativa y el titulo. Finalmente, la persona recibe el registro de patente.

j) Actos Posteriores a la Concesion

A continuacion se ensefian los actos que puede solicitar el titular a la oficina nacional
después de que se le ha concedido la patente, segun los articulos 70 al 73 de la Decisién
486:
¢ Modificar la patente para consignar cambios en el nombre, direccion, domicilio u
otros datos del titular, o para modificar el alcance una o mas reivindicaciones.
Podré& pedir la correccién de un error material en la patente.
¢ Renunciar a una o mas reivindicaciones, o a la patente en su totalidad, que surtira
efecto desde la fecha de recepcién de la declaracién respectiva.
e Dividir en dos 0 mas patentes fraccionarias.
e Fusionar dos o mas patentes.

A continuacién se presenta un grafico que ilustra el tramite de la solicitud de una patente
de invencion:

193art. 48 Decision 486 CAN
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llustracion 2 Tramite de la solicitud de una patente de invencion.

Transcurridos 18 meses desde lo presentacion de lo solicitd,
g oficing competente debe publicaria. El solicitante puede
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Examen de cumplimiento de los
regiisitos de forma de la solicitied.
Presentacion de solicitud

| 30 dias 18 meses

Respuestn favorable y obtencion

Dentro de los 6 meses siguientes o lo
eI e Ese rgurentes oo de la patente

publicacian el salic e debe pedir
FUE € EXOIN e 5§ 50 invencion es
patentable

& Ieses |
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. T .

Si el examnen o reune los
requisitos establecidos en los
articilos 26 y 26 de la decision
486 la oficing com petente
notificara al solicitante para gue
complete la solicitud en un
termino de 2 meses,
prorrogables por un periodo

Dentro de los 60 dias siguientes a la |
publicacion se aeeptan oposiciones,
a solicitud de parte el plazo se
prorroga wina vez por 60 dias mas
POPE SUstentar oposicion.

£ila oficing competente encuentrn qie
la invencion no es patentable, el
solicitante cuenta con 60 dins desde la
natificacion para responderEste
teriing es prorragable porotros 30
dins.

igiial o peticion de parteSi no se
completa la solicitud en el plazo
establecido se considera

Desde notificacion de oposicion ef
solicitante puede hocer valer sus
ArGLIR entos en un termino de 60

De ser necesario para el examen de

abandonada v perdera su

igieeeel,
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dins prorrogables por otiro periodo

patentabilidad el solicitante
suminiserara la informacion reguerida
poir la oficing competente dentro de wit
terming de 3 meses.

Elaboracion propia a partir de los articulos 38 al 49 de la Decision 486 de la CAN.

Transmision, Transferencia Y Licencias Sobre La Patente

Para explicar las figuras de transmision, transferencia y licencias de la patente, se plantea

el siguiente cuadro:

Tabla 31 Transmisién, transferencias y licencias sobre la patente.

Transmision y Transferencia Art. 56 Decision
486

Concesion de Licencias
Art. 57 Decision 486

La patente concedida o en tramite podra
ser transferida por acto entre vivos o por
via sucesoria (transmision).

El titular de una patente concedida o en
tramite podra dar licencia a uno o mas
terceros para la explotacion de la

invencion.

Tanto las transferencias como las licencias deben registrarse ante la oficina nacional
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competente. La falta de registro ocasiona que no surtan efectos frente a terceros. A
efectos del registro, deben constar por escrito, cualquier persona interesa puede solicitar
el registro de una licencia/transferencia.

3.2.1.10 Licencias obligatorias

Segun concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio: “El titular de una patente
debe explotar la invencién protegida, lo cual puede hacerlo ya sea directamente o por
medio de un licenciatario. De conformidad con lo anterior, si el titular de la patente no
cumple con dicha obligacién, la norma andina establece una sancion, como lo es la de
permitirle a la oficina nacional competente otorgar licencias obligatorias a terceros que
pueden llevar a cabo la explotacién.”**

El articulo 61 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que la
Superintendencia de Industria y Comercio o el SENAPI, segun sea el caso, oficinas
nacionales competentes, podran otorgar licencias obligatorias si el titular de la patente no
la hubiese explotado en un término de 3 afios contados a partir de la concesién o cuatro
afios contados a partir de la solicitud, prevaleciendo el que resulte mayor.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que la licencia obligatoria no sera concedida
cuando el titular pueda justificar la omision por motivos como la fuerza mayor o caso
fortuito, caso en el cual tendrd 60 dias habiles contados desde el momento en que se le
notifica sobre la licencia.

La oficina competente es la encargada de establecer la extensién de la licencia y su
periodo de concesion, el objeto, el monto, y las condiciones de remuneraciéon econémica.

La licencia se podra revocar, si el licenciatario no explota la invencién dentro de los 2
afos contados a la fecha de concesion, salvo que justifique su inaccion por razones de
caso fortuito o fuerza mayor.'%

3.2.1.11 Nulidad de la patente

Segun el art. 75 de la Decision 486, la autoridad nacional competente decretara de oficio
0 a solicitud de cualquier persona, la nulidad absoluta de una patente en los siguientes
casos:

104Superintendencia de Industria y Comercio. Concepto 01043915 del 14 de Junio de 2001.Bogota.
1% Art. 63 Decisién 486 CAN

116



REFERENTE A
REQUISITOS
SUSTANCIALES

- el objeto de la patente

no constituyese una
invencion;

- la invencibn no
cumpliese con los
requisitos de

patentabilidad;

- la patente se hubiese
concedido para una
invencién comprendida
en el articulo 20 de las
no patentables;

-la patente no divulgara
la invencion;

Tabla 32 Nulidades de una patente.

REFERENTE A REQUISITOS
FORMALES

- las reivindicaciones no
estuviesen enteramente
sustentadas por la descripcion;

- la patente concedida
contuviese una divulgacion mas
amplia que en la solicitud inicial
y ello implicase una ampliacion
de la proteccion;

- no se hubiere presentado la
copia del contrato de acceso,
cuando los productos o
procedimientos cuya patente se
solicita han sido obtenidos o
desarrollados a partir de
recursos genéticos o de sus
productos derivados de los que
cualquiera de los Paises
Miembros es pais de origen;

- no se hubiere presentado la

copia del documento que
acredite la licencia o]
autorizacion de uso de los

conocimientos tradicionales de
las comunidades de los Paises
Miembros, cuando los
productos 0 procesos cuya
proteccion se solicita han sido
obtenidos o desarrollados a
partir de dichos conocimientos;
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- se configuren las
causales de nulidad

absoluta previstas
en la legislacion
nacional para los
actos

administrativos.
Los vicios de
actos
administrativos que
no llegaren a
producir la nulidad
absoluta, quedaran
afectados de
nulidad relativa.
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La autoridad nacional competente para estos casos de nulidad notificara al titular de la
patente para que presente sus argumentos y las pruebas que estime convenientes dentro
de los 2 meses siguientes a la notificacion, prorrogables por el mismo periodo. Vencido el
plazo la oficina decidira sobre la nulidad de la patente lo cual se comunicara a las partes
mediante Resolucion.

3.2.1.12 Caducidad de la patente

El art. 80 indica que para mantener vigente la patente o la solicitud de patente en tramite,
debera pagarse las tasas anuales, de conformidad con las disposiciones de la oficina
nacional competente.

La fecha de vencimiento de cada anualidad sera el ultimo dia del mes en que fue
presentada la solicitud. La falta de pago de una tasa anual conforme a este articulo
producira de pleno derecho la caducidad de la patente o de la solicitud de patente.

3.2.2 MODELQOS DE UTILIDAD

Junto a la patente de invencion, existe la patente de modelo de utilidad que es regulada
tanto en Colombia como en Bolivia por los articulos 81 al 85 de la Decision 486 de la
CAN; el articulo 81 de la Decisién 486 define el modelo de utilidad en los siguientes
términos:

“Toda nueva forma configuracion o disposicion de elementos de algun artefacto,
herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto de alguna parte del mismo,
que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién del
objeto que le incorpore, o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto
técnico que antes no tenia'®®”

En palabras mas sencillas un modelo de utilidad es una mejora de un producto, la
Resoluciéon de un problema técnico o practico basado en una nueva disposicion de
formas, que brindan confort, utilidad practica como lo fue el maletin con clave, el lapiz
borrador'®’, el dispositivo de los dispensadores de agua o los abrelatas de los envases de
bebidas gaseosas. Un modelo de utilidad resuelve problemas practicos mientras que una
invencion protegida por Patente de Invencidon requiere mucho esfuerzo y generalmente
produce un salto tecnoldgico. A pesar de que en teoria la diferenciacion de estos dos tipos

106Art.81 Decision 486 CAN
W7YRIBE ARBELAEZ, Martin. Propiedad Industrial, Neoliberalismo y Patente de la Vida. EDICIONES
DOCTRINAYLEY. Bogotd, 2002. Pag. 31.
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de creaciones aparentemente es clara, en la practica se presentan dificultades razén por
la cual el solicitante de una patente de un modelo de utilidad puede pedir que su solicitud
se convierta en una solicitud de patente de invencion o incluso de un disefio industrial.

Tanto en Colombia como en Bolivia la norma que rige la patente de modelo de utilidad es
la Decisién 486 de la comunidad andina, en sus articulos 81 al 85.

e Requisitos de la patente de modelos de utilidad: Novedad y Aplicacion industrial

Se dice que para otorgar patentes de modelos de utilidad el nivel inventivo no es
evaluado, aunque si debe haber ingeniosidad de lo contrario cualquier persona hubiera
creado el modelo de utilidad o este conocimiento ya estaria en el estado de la técnica’®.
Los requisitos para que se otorgue patente a un modelo de utilidad son la novedad y
aplicacion industrial, donde la novedad es una novedad relativa donde lo que se aprecia
no es lo nuevo de la forma sino la aplicacién utilitaria diferente del producto del ingenio del
creador, mientras que la aplicacion industrial implica que la creacion sea susceptible de
ser producida o aplicada en cualquier tipo de industria, tal como lo enuncia el articulo 19

de la Decision 486.
e Materia no protegible

Tanto en Colombia y Bolivia en virtud de la Decision 486 art 81 son considerados modelos
de utilidad y susceptibles de ser protegidos mediante la patente, las obras que cumplan
los requisitos de novedad y aplicacién industrial resefiados anteriormente. El articulo 82
de la misma norma, enuncia una serie de obras que no son materia protegible como
modelo de utilidad las cuales se presentan a continuacion:

Tabla 33 Materia no protegible como modelo de utilidad

Materia no protegible como modelo de Colombia Bolivia
utilidad

Obras plasticas

Obras arquitectonicas

Objetos con caracter meramente estético

XXX X
XXX | X

Ningun procedimiento o materia excluidas por
las patentes de invencion, en el art 20 Decision
486 CAN.

Cuadro elaborado a partir del art.81 Decisién 486 CAN.

e Duracion de la proteccion

%8yRIBE ARBELAEZ, Martin. Propiedad Industrial, Neoliberalismo y Patente de la Vida. EDICIONES
DOCTRINAYLEY. Bogoté, 2002. Pag 32.
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La proteccion de los modelos de utilidad se obtiene a través de patentes otorgadas por la
autoridad nacional competente, es decir, la Superintendencia de industria y comercio en
Colombia y el SENAPI en Bolivia. El plazo de proteccion que se otorga para los modelos
de utilidad es de diez afios contados desde la fecha de presentacion de la solicitud en la
oficina respectiva de cada pais, para Colombia y Bolivia en virtud el articulo 84 de la
Decision 486.

e Derechos del titular de la patente

Las patentes de modelos de utilidad por disposicion expresa del articulo 85 de la Decision
486 CAN, le son aplicables las normas sobre patentes de invencion. Por lo tanto quien
sea titular de una patente de modelos de utilidad podra ejercer los mismos actos respecto
de su creacién de la misma forma que lo hace el titular de una patente de invencion, como
lo son limitar a terceros realizar sin su consentimiento cualquiera de los siguientes actos
contemplados en el articulo 52 de la Decision 486 relativo a las patentes de invencion:

a) Cuando en la Patente se reivindica un producto:

e Fabricar el producto;
o Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos
fines.

b) Cuando en la patente se reivindica procedimiento:

e Emplear el procedimiento.
e Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto
obtenido directamente mediante el procedimiento.

TRAMITE DE LA PATENTE

El tramite de la patente de modelo de utilidad en Colombia y Bolivia es exactamente el
mismo ya que fue creado a partir del régimen comun, establecido por la Decisién 486 de
la Comunidad Andina de Naciones. El trAmite para obtener la patente es similar al de las
patentes de invencion salvo algunas excepciones concernientes al tiempo en que se
desarrollan los trdmites.

a) Presentacion de la solicitud

A las solicitudes de patentes de modelos de utilidad son aplicables las disposiciones
relativas a las patentes de invencion. Por lo cual, la solicitud debera reunir los mismos
elementos, los cuales se presentan a continuacion:
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Tabla 34 Elementos de la solicitud de patente de modelo de utilidad

)
K)

Elementos solicitud

El petitorio

La descripcion

Una o mas reivindicaciones

Uno o mas dibujos, cuando fuesen
necesarios para comprender la
invencion, los que se consideraran
parte integrante de la descripcion.

El resumen

Los poderes que fuesen necesarios

El comprobante de pago de las tasas
establecidas

De ser el caso la copia del contrato de
acceso

De ser el caso la copia del documento
gue acredita la licencia o autorizacién
de uso de los conocimientos
tradicionales de las comunidades
indigenas, afroamericanas o locales de
los paises miembros.

De ser el caso el certificado de depésito
de material biolégico.

De ser el caso, la copia del documento
en el que conste la cesién del derecho
a la patente del inventor al solicitante o
Su causante

b) Tramite de la solicitud
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Elementos petitorio

a) El requerimiento de concesién de la
patente.

b) EI nombre y Ila direccion del

solicitante.

c) La nacionalidad y domicilio del
solicitante. Cuando este fuese una
persona juridica, debera indicarse el
lugar de constitucion.

d) El nombre de la invencion.

e) El nombre y domicilio del inventor,

cuando no fuese el mismo
solicitante.
f) El nombre y la direcciébn del

representante legal del solicitante.

g) La firma del solicitante o de su
representante legal.

h) La fecha, el nimero y la oficina de
presentacion de toda solicitud de
patente u otro titulo de proteccion
gue se hubiese presentado u
obtenido en el extranjero por el
mismo solicitante o su causante y
gue se refiera total o parcialmente
a la misma invencion reivindicada
en la solicitud presentada en el pais
miembro.



El trAmite de la solicitud de una patente de modelo de utilidad esta sometido a los mismos
pasos de una patente de invencion, por lo cual la oficina competente en Colombia o en

Bolivia en virtud del articulo 85 de la Decision 486, debe someter la solicitud a las
siguientes actuaciones:

Examen del cumplimento de los requisitos de forma y admisién de la solicitud
Publicaciones de la solicitud

Recepcion de oposiciones y argumentos del solicitante
4. Examen de patentabilidad y otorgamiento de la patente

W NhR

La diferencia entre el trdmite de la solicitud de patente de modelos de utilidad con la de
una patente de invencién radica en que los términos establecidos para la ultima se ven
reducidos a la mitad, excepto el de publicacién, que se reduce a 12 meses cuando se
trate de modelos de utilidad. A continuacién se presenta un grafico ilustrativo del tramite
de la solicitud de una patente de modelo de utilidad:

llustracion 3 Tramite de la solicitud de una patente de modelos de utilidad.

Transcurridos 12 mieses desde ln presentacion de la

solicitued, la oficing competente debe publicarla. El solicitante
puede pedir la publicacion antes de este termino si el examen de los
reguisitos de formia ya ha concluido.

S U, (5, SRR T S,
Re st favoiraoie ¥ ootencion

Fresentacion de solicitud

15 dias 12 meses 3 meses |
. 1 » » p

$ila solicitud no reune los Dentro de los 30 dins sigufentes a la
reguisitos de forme, la oficing publicacion se aceptan oposicions: o Sila oficing competente encuentra
competente notificara al solicitud de parte el plazo se prorroge guie o creacion no es patentable e
solicitante para gie complete una vez por 30 dias mas para solicitante cuentn con 30 dins desde
su solicitud en el termino de un sustentar la oposicion. la notificacion para responder.Este
mes prorrogable por wn terming es prorrogable por otros
termino igual al inicial a I 15 dins.

peticion de parteSino se

completa la solicitud se Desde la notificacion de la oposicion
considerara abandonada y el solicitante puede hacer valer sus
perdera su prelacion. arglirientos en un terming de 30 dias

De ser necesario para el examen de
patentabilidad. el solicitante
suministrara o informacion
requerida por la oficing com petente
dentro de un termino de mes y

mi edio.

prorrogables por otro periodo igual.
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Elaboracion propia a partir del articulo 85 y aplicables a patentes de invencion de la
Decisién 486 de la CAN

e Disposiciones sobre patentes de invencion aplicables a las patentes de modelos de
utilidad

Debido a la similitud entre las patentes de invencion y modelos de utilidad, el articulo 85
de la Decisién 486, norma aplicable tanto en Colombia como en Bolivia, dispone que las
normas que regulan las patentes de invencion son aplicables a las patentes de modelos
de utilidad, excepto el trdmite de la anuencia previa requerido en Bolivia, ya que el
Decreto 29004 de ese pais solo establece este tramite para patentes de invencién de
productos farmacéuticos. Por lo tanto, los modelos de utilidad se rigen por las mismas
disposiciones aplicables a las patentes de invencion en las siguientes materias:

Titularidad de la patente
Obligaciones del titular de la patentes
Régimen de licencias obligatorias
Actos posteriores a la concesion
Nulidad de la patente

Caducidad de la patente

SR R

3.2.3 DISENOS INDUSTRIALES

Los disefios industriales comprenden el aspecto estético, ornamental de la presentacién
de un objeto o producto. La Decisién 486 norma que regula la materia, tanto en Colombia
como Bolivia define el disefio industrial como:

“la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunion de
lineas o combinacidn de colores, o de cualquier forma externa bidimensional
o tridimensional, linea, contorno, configuracion textura o material, sin que
cambie el destino o finalidad de dicho producto™.

Esta definicion aunque no lo dice expresamente contiene la descripcién tradicional de las
dos formas de disefio industrial que es planteada de manera expresa en otras naciones,
compuesta por los modelos industriales que tienen la cualidad de ser tridimensionales y
por otro lado incluye los dibujos industriales con una connotacion bidimensional.

e Requisitos para el registro

1%9art. 113 Decision 486 CAN
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La proteccién de un disefio industrial tanto en Colombia como en Bolivia se obtiene a
través de un registro y no de una patente como en el caso de las patentes y los modelos
de utilidad. Asi mismo, depende de dos requisitos; que el disefio sea nuevo y tenga
aplicacion industrial. A continuacion se describe cada uno de los requisitos:

a) Novedad

El tener un caracter novedoso es una exigencia indispensable para el registro de un
disefio industrial, la novedad debe ser absoluta ya que no se considera nuevo un disefio
industrial “por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a
realizaciones anteriores 0 porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas
realizaciones™°.Ademas no se consideran nuevos aquellos disefios que para la fecha de
la solicitud del registro o de la prioridad invocada, ya hubieren sido hechos accesibles al
publico mediante descripcion, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio. Aunque
esta regla admite las excepciones del articulo 17 de la Decision 486, es decir, que en
casos en que la puesta al publico del disefio se haya realizado durante el afio anterior a la
solicitud, no se afecta el requisito de novedad. Por lo cual, el solicitante debe manifestar
gue la puesta al publico provino del inventor o causahabiente, de una oficina nacional
competente o un tercero que hubiese obtenido la informacion directa o indirectamente del
inventor o su causahabiente.

b) Aplicacién industrial

La Decision 486 no hace mencion expresa de este requisito para el registro de un disefio
industrial en Colombia o Bolivia. Sin embargo, puede deducirse del articulo 118 de la
norma comunitaria que incluye como elemento del petitorio la indicacion del tipo o género
de productos a los cuales se aplicara el disefio, de esta manera se establece que el
disefio industrial debe estar destinado a una actividad productiva. Asi mismo, se debe
resaltar que la importancia de la proteccion del disefio industrial por las normas de
propiedad industrial radica en el papel decisivo que juega la apariencia de un producto en
la preferencia del consumidor y a la hora de elegir el producto a comprar. En general, se
considera que “Lo que determina la eleccidon del consumidor es el precio y el aspecto
estético™” por lo cual la proteccion de este elemento distintivo es de vital importancia

9Art.115 Decision 486 CAN

lllOrganizaci()n Mundial de la Propiedad Intelectual. Principios Basicos de la propiedad industrial disponible
En: http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/freepublications/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf Paginal3.
Consultado en Abril 10 de 2011.
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para el empresario y el éxito de su producto. Por esta razon, el disefio industrial se incluye
dentro del derecho de propiedad industrial.

e Diserios No Registrables

El articulo 116 de la Decisiébn 486 enuncia algunos disefios que en ningln caso son
registrables por las oficinas competentes de Colombia o Bolivia. A continuacién se
presentan los disefios que no son registrables:

Tabla 35 Disefios industriales no registrables.

COLOMBIA BOLIVIA

a) Los disefios industriales cuya explotacién comercial
en el pais en que se solicite el registro debe
impedirse necesariamente para proteger la moral o X X
al orden publico.

b) Los disefios cuya apariencia estuviese dictada
exclusivamente por consideraciones de orden
técnico o por la realizacion de alguna funcién X X
técnica que no incorpore ningln aporte arbitrario
del disefador.

¢) Los disefios industriales que consista Unicamente
en una forma cuya reproduccion exacta fuese
necesaria para permitir que el producto que
incorpora el disefio sea montado mecanicamente o X X
conectado con otro producto del cual fuera parte.

Esta grafica fue realizada a partir del contenido del art.116 de la Decision 486 CAN

e Titulares del registro

Tanto en Colombia como en Bolivia en virtud del articulo 114 de la Decisibn 486, se
considera titular del registro a su disefiador o la persona a la cual ha transferido sus
derechos, a través de un acto entre vivos o mortis causa. Asi mismo, se considera que
puede haber dos o mas titulares del registro cuando el disefio ha sido producto del
esfuerzo comun de varias personas.

La norma es clara al prohibir otorgar el registro sobre un mismo disefio industrial a varias
personas, a pesar de que lo hubieran hecho independientemente las unas de las otras.
Ante esta situacion la oficina nacional competente debe conceder el registro a quien
primero presente la solicitud correspondiente o quien invoque la prioridad de fecha mas
antigua.
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e Vigencia de la proteccion

Colombia y Bolivia otorgan un mismo término de proteccién a quien obtiene el registro del
disefio industrial. La proteccién del disefio industrial tiene una duracién de 10 afios
contados desde la fecha de presentacion de la solicitud ante la oficina nacional
competente.

e Derechos que otorga el registro

El registro de un disefio industrial en los dos paises en mencion, por disposicidn expresa
del art 129 de la Decisidn 486, otorga la faculta de excluir a terceros de la explotacién
(fabricacion, importacion e introduccién al comercio) del correspondiente disefio o
productos que incorporen el disefioprotegido. El titular del registro tiene incluso la facultad
de perseguir y actuar contra quien explote un disefio que sélo tenga variaciones
secundarias con el disefio protegido.

La proteccion que se otorga no incluye aquellas caracteristicas del disefio que sean
eminentemente de orden técnico. Ademas, el registro no otorga el derecho de impedir a
un tercero realizar actos de comercio respecto a productos que incorporen ese disefio,
después de que este ha sido introducido en el comercio por consentimiento de su titular o
por otra persona vinculada econémicamente a él.

e Tramite del registro de un Disefios Industrial

Para obtener el registro de un disefio industrial, se debe presentar una solicitud ante la
oficina nacional competente, la Superintendencia de industria y Comercio para Colombia y
el SENAPI en Bolivia. A continuacion se presentan los elementos de la solicitud y el
trAdmite que realiza la oficina nacional competente antes de otorgar el registro:

e Solicitud

Quien desee obtener el registro de un disefio industrial debe presentar una solicitud a la
oficina competente con los siguientes elementos:

Tabla 36 Disefios industriales no registrables

ELEMENTOS SOLICITUD ELEMENTOS PETITORIO
a) El petitorio -Requerimiento de registro del disefio
industrial
b) La representacion grafica o fotogréafica
del disefio industrial. Tratandose de -Nombre y direccién del solicitante
disefios

-Nacionalidad o domicilio del solicitante.
¢) Los poderes que fuesen necesarios. Si es persona juridica se debe indicar
lugar de constitucion.
d) El comprobante de pago de las tasas
establecidas. -La indicacion del tipo o genero de
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e) De ser el caso la copia del documento
en el que conste la cesion del derecho
al registro del disefio industrial al
solicitante.

f)y De ser el caso, la copia de toda
solicitud de registro de disefio industrial
u otro titulo de proteccion que se
hubiese presentado u obtenido en el
extranjero.

productos a los cuales se aplica el
disefio y de la clase y subclase de
estos productos

-El nombre y el domicilio del disefiador
del esquema de trazado si no es el
mismo solicitante.

-De ser el caso la fecha, el nimero y la
oficina de presentacion de toda
solicitud de registro.

-De ser el caso el nombre y la direccién
del representante legal del solicitante

-La firma del solicitante o su
representante legal de ser el caso.

Se considera como fecha de presentacién de la solicitud, la fecha de recepcion por parte
de la oficina competente. Si al momento de recepcion la solicitud contiene los siguientes

elementos:

Tabla 37 Elementos para tener en cuenta la fecha de solicitud de registro de disefio

industrial.
COLOMBIA BOLIVIA
a) Laindicacién de que se solicita el registro
de un disefio industrial. X X
b) Datos que permitan la identificacién del
solicitante o que permitan a la oficina
competente la comunicacion con él. X X
c) La representacién gréfica y fotogréfica del
disefio industrial
X X
d) El comprobante de pago de las tasas
. X X
establecidas

Esta grafica fue realizada a partir del contenido del art

.119 de la Decisiéon 486 CAN

Si la solicitud no redne estos requisitos se considerard como no admitida por la oficina

competente y no se le asigna fecha de presentacion.

e Trdmite de la solicitud por la oficina competente
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La oficina nacional competente se encarga dentro de los 15 dias siguientes a la recepcién
de la solicitud, de revisar el cumplimiento de los requisitos de forma: el petitorio, la
representacion grafica, los comprobantes de pago y demés.

e Examen de forma de la solicitud

Si el examen de forma concluye que la solicitud no contiene todos los elementos
necesarios, la oficina competente notifica al interesado para que en el término de 30 dias
desde la notificacién complete dichos requisitos. Este término puede ser prorrogado por
una sola vez por un término igual al inicial. Si el solicitante no completa los requisitos se
entenderdq abandonada la solicitud y se perdera su prelacion. Si la solicitud retune los
requisitos, la oficina competente procede a ordenar su publicacion.

e Publicacion

Dentro del plazo de 30 dias siguientes a la fecha de publicacion, prorrogables por una
sola vez por un término igual al inicial a solicitud de parte, se admiten las oposiciones
fundamentadas para desvirtuar el registro del disefio industrial.

Si se presentan oposiciones la oficina debe notificar al solicitante para que haga valer su
argumentos en un término de 30 dias desde la notificacion, prorrogables por otros treinta
dias a solicitud de las partes.

Vencido el plazo para argumentar o si no se hubieren presentado oposiciones, la oficina
competente debe examinar que el disefio que se quiere registrar se acoge a la definicién
que el articulo 113 de la Decision 486 da sobre un disefio industrial y que ademas no se
encuentre dentro de los disefios no registrables establecidos en el articulo 116 de
Decision Andina 486 de 2000.

e Registro

Asi mismo, es importante resaltar que la oficina competente no realiza de oficio ningln
examen de novedad, salvo en el caso de oposiciones y cuando el disefio carezca
manifiestamente de novedad, pues en este caso puede denegar de oficio la solicitud. Si la
solicitud retne todos los requisitos, la oficina competente concede el registro del disefio
industrial y expide el certificado correspondiente.

Hay que destacar que el reglamento interno del SENAPI en su articulo 25 prescribe que
luego de la publicacion de la solicitud, si no se hubiesen presentado oposiciones al
registro por parte de terceros, la autoridad administrativa, se pronunciara en el plazo de 6
meses.

A continuacién se presenta una grafica que ilustra el tramite de una solicitud de disefio
industrial:
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llustracion 4 Tramite de la solicitud de registro de disefos industriales

Sila solicitud reune los requisitos establecidos
lw officing nacional competente ordenara su publicacion

Concesion del registra del diseiio
La oficing competente no realiza de inaus trial y otorgamiento del
oficio ningun examen de novedud de certificado.
Ia solicitud salvo gie se presente un
oposicion sustentads.

Examven de cumplimiento de los
regiisitos de forma de la solicitud.

Presentacion de solicitud

| 15 dins

» -

—

Siel examen no reune los
regiisitos establecidos en los
articilos 117 y 118 de la decision
486, la oficing competente
notificara al solicitante para gue
complete la solicitud en un
termine de 30 dias
prorragables por un periodo
igual a peticion de parte.Si no se
completa la solicitud en el plazo
establecido se considera
abandonada y perdera su

I s Vpiieiio el pluzo de las oposiciones

Dentro de los 30 dias siguientes ala
publicocion se aesptan oposiciones,
a solicitud de parte el plazo se
prorroga una ves por 30 dins mas
POra sustentar oposicion.

Desde notificacion de oposicion el
solicitante puede hacer valer sus
argumientos en un terming de 30
dins proreogables porotro periodo

a o sina se hubiesen presentado, la
aficing nacional competente
examingra si el objeto de la
solicitun se aeoge o la dgfinicion de
de diserio industrial v no esta en los
diseiios gie no son registrables

igyuee,
prelacionm

Elaboracion propia a partir de articulos 117 al 126 Decisién 486 de la CAN.

e Nulidad del registro

El registro de un disefio industrial puede ser declarado nulo de oficio o a solicitud de
cualquier persona, cuando se presente alguno de los siguientes eventos:

Tabla 38 Eventos en que se configura la nulidad de un registro de disefio industrial.

COLOMBIA BOLIVIA

El objeto de registro no constituye un disefio
industrial de acuerdo a la definicién del articulo
113 de la Decision 486. X X

El disefio no relne los requisitos de proteccion
(carencia de novedad).

X X
El registro fuese concedido a un disefio no
registrable segln el articulo 116 de la Decisién
486. X X
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Se configuren las causales de nulidad absoluta
previstas para los actos administrativos.
X X

Esta grafica fue realizada a partir del contenido del art.132 de la Decisién 486 CAN

Normas sobre patentes aplicables a diserfios industriales

El articulo 133 de la Decisiébn486 menciona que son aplicables a los disefios industriales
las disposiciones relativas a patentes de invencion en los siguientes asuntos:

» Determinacion de la patentabilidad cuando la creacion ha sido divulgada
dentro del afio anterior a la presentacion de la solicitud a la oficina nacional
competente.

Modificacién de la solicitud en cualquier momento.

Limitaciones del derecho del titular del registro cuando los actos realizados no
tienen una connotacion comercial.

Transferencia de patentes por acto entre vivos por via sucesoria.
Otorgamiento de licencias a terceros.

Actos posteriores a la concesion del registro.

Nulidad absoluta del registro

Y VY

YV VYV

3.2.4 ESQUEMAS DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS

La proteccion de los esquemas de trazado de circuitos integrados ha sido un asunto
conflictivo. Esto se debe principalmente a la discusién que se presenté a la hora de definir
qué tipo de proteccién y a qué régimen debia pertenecer, al de derechos de autor o al de
propiedad industrial**?. Incluso se llegé a pensar en asignarlo dentro de la competencia
desleal. A raiz de esto se celebrd el 29 de mayo de 1989 el tratado de Washington que
establece un régimen de proteccion para los esquemas de trazado. Lastimosamente este
tratado no ha entrado en vigencia. Paises como Estados Unidos y Japon™®, lideres en la
produccién de este tipo de creaciones no ratificaron el tratado ya que no les

M2pevista de derecho informatico Alfa Redi disponible en: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml|?x=1461.
Consultada en Abril 10 de 2011
"3Revista de derecho informatico Alfa Redi disponible en: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1461.
Consultada en Abril 10 de 2011
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favorecianalgunas disposiciones como la concerniente a las licencias obligatorias o
importacion de productos con semiconductores™*,

Sin embargo, el contenido y algunos principios del tratado de Washington subsisten
gracias al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
Relacionados con el Comercio ADPIC que recogi6 sus disposiciones y la Decision 486 de
la comunidad andina que incorpora los esquemas de trazado de circuitos integrados
dentro del régimen de propiedad industrial.

El articulo 86 de la Decisidén 486 define circuito integrado en los siguientes términos:

“Un producto en su forma final o intermedia, cuyos elementos , de los cuales
al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones,
forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza material ,
y que esta destinada a realizar una funcioén electrénica.”

Mientras que define esquema de trazado como:

‘la disposicion tridimensional, expresada en cualquier forma, de los
elementos, siendo al menos uno de ellos activo, e interconexiones de un
circuito integrado, asi como esa disposicion tridimensional preparada para
un circuito integrado destinado a ser fabricado.***”

Los circuitos integrados estan presentes en la mayoria de productos que se utilizan en
nuestra vida diaria como lo son los relojes, lavadoras, automéviles o computadores. Son
un conjunto de elementos interconectados apoyados generalmente en una base de
silicona que cumplen una funcién eléctrica**®. Mientras que el esquema o topografia de
circuitos integrados como también se le suele llamar constituye el mapa, el disefio y
distribucion de la ubicacion de los diferentes elementos que cumplen una funcién
electrénica dentro de un circuito integrado. El objetivo y la importancia de una topografia
es encontrar una disposicién cada vez mas pequefia de los elementos del circuito para
que ocupen menos espacio y se utilice cada vez menos materiales lo cual es fundamental
a la hora de la produccién ya que disminuye costos de produccion y transporte lo cual
influye decisivamente en las ganancias del productor.

La facilidad con que se puede copiar un esquema de trazado puede dar al traste con la
inversion y esfuerzos destinados para su creacién. Por lo cual se hizo necesario otorgar

14 Revista de derecho informatico Alfa Redi disponible en: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1461.

Consultada en Abril 10 de 2011

Y5Art. 86b Decision 486 CAN

116 Revista de derecho informatico Alfa Redi disponible en: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=1461.
Consultada en Abril 10 de 2011.
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proteccion a este tipo de creaciones. En Colombia como en Bolivia en virtud de la
Decision 486 norma que reglamenta los esquemas de trazado de circuitos integrados, se
brinda la proteccion al disefiador de estas creaciones a traves de un registro que realiza la
entidad competente en virtud de la solicitud de registro y luego del desarrollo de un tramite
en gue se evalla la concesion o no del registro al solicitante.

e Requisitos para el registro

La proteccion de un esquema de trazado tanto en Colombia como en Bolivia se obtiene a
través del registro que realiza la autoridad nacional competente, la Superintendencia de
Industria y Comercio y el SENAPI respectivamente. Para que un esquema sea susceptible
de registro debe ser original tal como lo plantea el art. 87 de la Decision 486, y ademas
debe presentarse en un lapso de tiempo que se cuenta desde el momento en que fue
explotado comercialmente o haya sido creado. A continuacibn se presentan estos
requisitos comunes en Colombia y Bolivia:

a) Originalidad

Para que un esquema de trazado de circuito integrado sea objeto de proteccion en
Colombia o en Bolivia, se requiere que sea original. El requisito de originalidad se
considera cumplido cuando el esquema es producto del esfuerzo intelectual propio del
creador y no fuese corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados. Este
requisito de originalidad no impide que haya circuitos idénticos ya que de la lectura del
articulo 103 de la Decision486 se puede deducir que se puede otorgar el registro a dos
personas con circuitos idénticos. Por lo cual ninguna de las dos puede impedir a la otra la
realizacion de determinados actos que si podrian impedir a otras personas.

b) Tiempo para presentar la solicitud de registro

El articulo 97 de la Decision 486 dispone que la solicitud de registro debe presentarse
ante la oficina competente dentro de los 2 afios siguientes a la fecha de la primera
explotacién del esquema, de lo contrario el registro sera denegado. Para los esquemas
que nunca han sido explotados comercialmente, debe presentarse la solicitud de registro
dentro de los 15 afios siguientes a su creacion, término que se cuenta desde el Ultimo dia
del afio de la creacion del esquema.

e Titulares del registro

En Colombia y Bolivia por disposicion del articulo 88 de la Decision 486, se tiene como
titular del registro al disefiador del esquema o quien haya adquirido los derechos en virtud
de un acto entre vivos o0 por via sucesoria. En el caso de que el disefio haya sido producto
de un esfuerzo comun de varias personas, el derecho sera comun. Cuando el esquema
ha sido creado dentro de una relacion laboral o en cumplimiento de una prestacion de un
servicio o una obra, el titular de los derechos seré quien encargo la obra o el empleador.
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e Duracion de los derechos otorgados por el registro

Los derechos que otorga el registro tienen una duracion de 10 afios para los dos paises
en mencién. Estos 10 afios se cuentan a partir de la fecha mas antigua entre las
siguientes:

a) El ultimo dia del afio en que se haya realizado la primera explotacion comercial del
esquema de trazado.

b) La fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional
competente.

En todo caso la proteccion de un esquema de trazado registrado caduca al vencer el
término de 15 afios que se cuenta desde el Ultimo dia del afio en que se cre6 el esquema.

e Derechos y limitaciones que otorga el registro

Quien obtiene el registro de un esquema de trazado ya sea en Colombia o en Bolivia en
virtud de lo dispuesto por el art.99 de la Decisién 486, adquiere la facultad de impedir a
terceros la realizacién delos siguientes actos:

a) Reproducir por incorporacién en un circuito integrado o de cualquier otro modo el
esquema de trazado protegido.

b) Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el
esquema de trazado o un circuito integrado que incorpore ese esquema.

c) Comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma un
articulo en el que se encuentre incorporado el circuito integrado protegido, solo en
la medida que este siga conteniendo un esquema de trazado ilicitamente
reproducido.

Los anteriores actos no son considerados ilicitos y no se tendran como una infraccion
cuando el que los realice no supiere o0 no tuviera motivos razonables para saber que ese
esquema de trazado habia sido reproducido ilicitamente.

Las facultades que se otorgan al titular del registro, como impedir la reproduccion o
comercializacion del esquema de trazado, hacen referencia a la prohibiciébn o
impedimento de determinados actos a terceros cuando estos tengan una connotacion
comercial o industrial. Por lo tanto quien se ve amparado por el registro no puede impedir
los siguientes actos que carecen de ese caracter comercial:

Tabla 39 Limitaciones al titular del registro de un esquema de trazado.
COLOMBIA BOLIVIA

a) Actos realizados en el ambito privado y con
fines no comerciales X X
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b) Actos realizados con fines de evaluacion,
analisis o0 experimentacion.

X X
c) Actos realizados exclusivamente con fines de
ensefianza o de investigacion cientifica o
académica. X X

d) Actos referidos en el articulo 5ter del convenio
de Paris.(Empleo de medios u objetos que X X
constituyen una patente en aeronaves navios o
aparatos de locomocion terrestre cuando estos
pasen o penetren temporalmente paises de la
unién)

Esta grafica fue realizada a partir del contenido del art. 100Decision 486 CAN.

De igual forma el registro de un esquema de trazado no da derecho de impedir a un
tercero realizar actos de comercio respecto de esquemas de trazado protegidos, de
circuitos integrados que los incorporen o de articulos que contengan esos circuitos
integrados luego de que hubiesen sido introducidos en el comercio por el titular de los
derechos o por otra persona con su consentimiento o econémicamente vinculada a él, tal
como lo dispone el art.101 de la Decision 486.

Ademas el articulo 103 de la Decision 486, prescribe que el titular del registro de un
esquema de trazado no podra ejercitar las facultades que le otorga el registro respecto de
otro esquema de trazado original creado independientemente por un tercero protegido, a
pesar de que sean similares o idénticos.

TRAMITE DEL REGISTRO DE UN CIRCUITO INTEGRADO

El tramite para el registro de un esquema de circuito integrado en Colombia y Bolivia es
exactamente el mismo por el régimen comin establecido por la Decisiobn 486 de la
comunidad andina de naciones. A continuacion se presentan los aspectos mas
importantes del tramite:

e Solicitud

Quien desee tener el registro de un esquema de trazado de circuito integrado en
Colombia o en Bolivia debe presentar una solicitud ante la oficina nacional competente del
respectivo pais con los siguientes elementos comunes en virtud de la Decision 486 arts.
89y 90:
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Tabla 40 Elementos de solicitud de registro de un esquema de trazado.

ELEMENTOS SOLICITUD ELEMENTOS PETITORIO

a) El petitorio -Requerimiento  concesion  del

b) Una copia o dibujo del esquema de registro
trazado, y una muestra del circuito
integrado cuando haya sido -Nombre y direccién del solicitante
explotado comercialmente.

c) De ser el caso una declaraciéon -Nacionalidad o domicilio del
indicando la fecha de la primera solicitante. Si es persona juridica se
explotacion del circuito integrado debe indicar lugar de constitucion.
en cualquier lugar del mundo.

d) De ser el caso una declaracion -El nombre y el domicilio del
indicando el afio de la creacién del disefiador del esquema de trazado
circuito integrado. si no es el mismo solicitante.

e) Una descripcibn que defina la
funcion electrénica del circuito -De ser el caso la fecha, el nUmero
integrado que incorpora el esquema y la oficina de presentacion de toda
de trazado. solicitud de registro u otro titulo de

f) Copia de toda solicitud de registro u protecciéon gque se hubiere
otro titulo de proteccibn que se presentado y obtenido en el
hubiese obtenido presentado en el extranjero.
extranjero por el solicitante.

g) Poderes si son necesarios. -La firma del solicitante o su

h) Copia del comprobante de pago de representante legal de ser el caso.

la tasa establecida.

Segun el articulo 92 de la Decisién 486 se considera como fecha de presentacion de la
solicitud, la fecha de su recepcién en la oficina nacional competente si la solicitud cumple

con los elementos que se presentan a continuacion:

Tabla 41 Elementos para tener en cuenta la fecha de solicitud de registro de un
esquema de trazado.

REQUISITOS COLOMBIA BOLIVIA

a) Una indicacion expresa o implicita de que se solicita

el registro de un esquema de trazado X X
b) Datos que permitan la identificacion del solicitante o

que permitan a la oficina competente la X X

comunicacion con él.
¢) Una representacion grafica del esquema de trazado

cuyo registro se solicita. X X
d) Comprobante de pago de la tasa correspondiente.

X X
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Esta grafica fue realizada a partir del contenido del art.92 de la Decisién 486 CAN
e Trdmite de la solicitud ante la oficina competente

La oficina nacional competente del respectivo pais, la Superintendencia de Industria y
Comercio en Colombia y el SENAPI en Bolivia, deben verificar que la solicitud redna los
requisitos formales enunciados en los arts. 89 y 90 y que el esquema de trazado cuyo
registro se solicita, se adapte a la definicién dada en el articulo 86 de la Decision 486. Asi
mismo, se debe resaltar que la oficina no evalia de oficio la originalidad del esquema
salvo que se presenten oposiciones. Las etapas del trAmite se presentan a continuacion:

e Examen de forma de la solicitud

Si se encuentra en la solicitud alguna deficiencia u omision en los requisitos de los
articulos 86, 89 y 90, es decir, si la creacion no obedece a la definicion de circuito o falta
de elementos que debe contener la solicitud, se notifica al solicitante para que dentro de
un término de tres meses corrija las deficiencias. Si las correcciones no se realizan dentro
del término establecido se considera que el solicitante abandond la solicitud y la oficina
competente archiva el tramite.

e Publicacion

Luego de haberse realizado el examen de la solicitud, la oficina nacional competente
procede a realizar su publicacion y los costos de la misma son asumidos por el
interesado. Cualquier persona interesada podra presentar sus oposiciones
fundamentadas. Para estos eventos son aplicables las disposiciones relativas a las
patentes de invencion.

El reglamento interno del SENAPI en su articulo 25 prescribe que luego de la publicacién
de la solicitud, si no se hubiesen presentado oposiciones al registro por parte de terceros,
la autoridad administrativa, se pronunciara en el plazo de 6 meses.

e Registro

Al final del proceso si se cumplen con todos los requisitos necesarios la oficina nacional
competente procedera a realizar el registro del esquema de trazado, expidiendo un
certificado con los datos incluidos en el registro.

A continuacion se presenta un grafico que ilustra el tramite de la solicitud de registro:
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llustracion 5 Tramite de la solicitud de registro de un esquema de trazado.

Transcurridos 18 meses desde la presentacion de la solicitud,
la aficing com petente debe publicarla. El solivicante puede
pedir la publicocion antes de este termine si el examen de los
reqiisitos de formaya ha concliddo.

Examen de cumplimiento de los
requisitas de forma de la solicitud.

Presentacion de solicitud

| 18 meses

trozado salvo,
presenie oposic

esqiema de trazaao de circuit
integrada.

s

La oficing competente si el abjeto de
la solicitud constitiuye wn esguema
de trazado conforme ala definicion
del art.86 de la decision 486.Ademas
evaluara los reguisitas de formay
si llegare a faltar alguno se notifica
al solicitante para gue en un
terming de 3 meses corrija su
solicitud De no corpegirse ln
solicitud se considerara
abandonaday se archiva de oficio.

¢ g
I

Dentra de los 60 dias siguientes a la
publicacion se aceptan oposiciones,
a solicitud de parte el plazo se
prorroga wna vez por 60 dias mas
DOrG sustentar oposicion.

Desde notificacion de apasicion el
solicitante puede hacer valer sus
argunentos en wn termino de 60
dins prorrogables por otro periodo
fguial.

Elaboracion propia a partir de los articulos 93 al 96 de la Decision 486 de la CAN.

e Licencias obligatorias

En Colombia y Bolivia por disposicion del art.107 de la Decisién 486 se otorgan licencias
obligatorias por falta de explotacién de la invencion, por razén de interés publico, en
particular por razones de emergencia nacional, salud publica o seguridad nacional, o para
remediar préacticas anticompetitivas. A las licencias obligatorias son aplicables las

disposiciones relativas a las licencias obligatorias de patentes de invencion.

e Nulidad del registro

El registro de un esquema trazado puede ser declarado nulo de oficio o a solicitud de

cualquier persona, en cualquier momento en los siguientes eventos:

Tabla 42 Eventos en que se configura la nulidad de un registro de esquema de

trazado.
COLOMBIA BOLIVIA
a) El objeto de registro no constituye un esquema de
trazado de acuerdo a la definicion del articulo 86 de la X X

Decisién
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b) EI objeto d registro no cumple con lo elementos de
proteccion es decir ser original (producto del esfuerzo X X
personal y no ser corriente)

c) El registro se hubiere concedido luego de vencidos los
plazos dentro de los cuales se puede hacer la solicitud. X X

d) Se configuren las causales de nulidad absoluta previstas
en la legislacién nacional para los actos administrativos. X X

Fuente: Esta grafica fue realizada a partir del contenido del art.108 de la Decisién 486 CAN

3.3 SIGNOS DISTINTIVOS

Los Signos Distintivos son la segunda rama de la Propiedad Industrial. Segun la OMPI:
“los signos distintivos son medios identificadores que utiliza el empresario para distinguir
en el trafico mercantil su empresa, su establecimiento de comercio, los productos que
fabrica o comercializa o los servicios que presta™"’.

Los signos distintivos son activos intangibles muy importantes para una empresa ya que
permiten al publico distinguir los productos o servicios que se entregan al mercado
encontrandose ligados directamente a las actividades industriales y comerciales.

Los signos distintivos se caracterizan porque**:
» “Se separan del objeto que los exhibe:

Los derechos que otorga la propiedad industrial sobre los signos distintivos no recaen
sobre aquello que los exterioriza. Lo que se resguarda es la especial forma de utilizacién
compuesta por el creador del signo distintivo.

> Son de Contenido Patrimonial:

Los signos distintivos son bienes mercantiles y por ello, son enajenables, renunciables,
etc.

117Organizaci(’)n Mundial de la Propiedad Intelectual. Taller Itinerante de la OMPI sobre Propiedad Intelectual y

las Pequefias y Medianas Empresas (PYME). Tegucigalpa, 2002. P4g9.
En:http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/es/ompi_pi_teg_02/ompi_pi_teqg_02_2.pdfConsultado en Abril 18 de
2011.

HM8MEDINA CASAS, Héctor Mauricio y PACHECO, Eduardo José. Nombres de Dominio, signos distintivos y la
politica uniforme de solucién de controversias en materia de nombres de Dominio. Bogota, 2000. Pag. 44.
Trabajo de Grado (Abogado)En:http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere2/Tesis01.pdfConsultado
en Abril 18 de 2011.
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> Son de Acceso Publico:

El objetivo de los signos distintivos es que cualquier persona pueda acceder a ellos, ya
gue para sus titulares los signos son el vehiculo por el cual se penetra en el mercado, y
entre mas conocidos sean, mejores son las posibilidades de demanda por el publico y
mayores las ganancias financieras.”

Los signos distintivos incluyen los nombres comerciales, las marcas registradas y las
indicaciones geograficas.El tratamiento legal aplicable para Bolivia y Colombia es la
Decision 486 del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina que contiene la
normatividad referente a la proteccion y el registro de signos distintivos y hace referencia
a los derechos y obligaciones que de ello se adquiere. De esta forma se tomara como
referencia dicha disposicion para exponer lo referente al tema.

A continuacién se hara una explicacién de cada uno se los signos distintivos.

3.3.1 MARCAS

3.3.1.1Concepto

Segun la OMPI: “Una marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o
servicios han sido producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada.
El sistema de registro y proteccion de marcas ayuda a los consumidores a identificar y
comprar un producto o servicio que por su caracter y calidad, indicados por su marca
Unica, se adecua a sus necesidades.”**®

Sin separarse mucho del concepto brindado por la OMPI, la Decisién 486 de la Comision
de la Comunidad Andina establece el concepto de marca como: “el signo que sea apto
para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marca los
signos susceptibles de representacién gréafica.”*?°

De acuerdo con lo anterior, la marca es uno de los tipos de signos distintivos que usa el
empresario para darle identidad en el mercado a sus productos o servicios con el objeto
de diferenciarlos y evitar el riesgo de confusién o error acerca del origen o la calidad de
estos, con los productos y servicios de sus competidores.

119Organizaci()n Mundial de la Propiedad Intelectual. ¢ Qué es una Marca? En:

http://www.wipo.int/trademarks/es/trademarks.html Consultado en Abril 18 de 2011.
T20Art. 134 Decision 486
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De esta forma, una marca comercial cumple con las siguientes funciones:**!

¢ Individualizar los productos y los servicios.

e Indicar a los consumidores el origen empresarial de dichos productos y servicios.

e Informar que todos los productos y servicios identificados por la misma marca,
tienen una calidad constante.

e Condensar el prestigio o la buena fama de los productos y los servicios por ellas
identificados, adquieren en el mercado.

e Realizar y reforzar una funcién publicitaria.

El tratamiento legal aplicable para Bolivia y Colombia es la Decision 486 del Acuerdo de
Cartagena de la Comunidad Andina que contiene todo lo referente a la proteccion y el
registro de marcas y todos los derechos y obligaciones que de ello se adquiere. De esta
forma se tomara como referencia dicha disposicion para exponer lo referente al tema de
marcas.

Tabla 43 Normatividad aplicable en Colombiay Bolivia sobre marcas.

COLOMBIA BOLIVIA

-Decision Andina 486 de 2000 -Decision Andina 486 de 2000

-No se encuentran normas nacionales | -Ley Reglamentaria de Marcas de 1918
referentes a Marcas en Colombia

3.3.1.2 Sighos que pueden constituir marcas

De acuerdo con el articulo134 de la Decisién 486, pueden constituir marcas, entre otros:

e Las palabras o combinacion de palabras.

e Las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos.

e Los sonidos y los olores.

e Las letras y los niumeros.

e Un color delimitado por una forma, o una combinacién de colores.

2IEyndacion Prodintec. Disefio Industrial: Guia Metodoldgica. Asturias: Fundacion Prodintec, 2005. Pag.70.

En:http://es.scribd.com/doc/18816953/diseno-industrial-guia-metodologicaConsultado en Abril 18 de 2011.
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e Laforma de los productos, sus envases o envolturas.
e Cualquier combinacion de los signos o medios indicados.

De esta manera, las marcas pueden representarse de forma gréfica, sonora e incluso de
forma que se identifiquen por medio del olfato.

3.3.1.3 Clases de marcas

Tal y como lo explica la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, en atencién a la
naturaleza o estructura del simbolo utilizado como marca, ésta puede ser denominativa,
gréafica, mixta o tridimensional.*?

A continuacion se presenta una clasificacién sobre las principales clases de marcas:
» Marcas denominativas

Segun el Tribunal Andino de Justicia, son las constituidas por un signo acustico o fonético
formado por varias letras que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o
no poseer significado conceptual.'??

» Marca gréficas

Son las definidas como un signo visual porque se dirigen a la vista a fin de evocar una
figura que se caracteriza por su configuracion o forma externa'#.

> Marca Mixtas

Estan compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento
grafico (una o varias imagenes)'#sexistiendo siempre un elemento predominante que, se
ha denominado "la dimensidn caracteristica de la marca mixta y que consiste en la
identificacidon de uno de los elementos componentes de la marca como principal, lo que en
otras palabras significa que entre el elemento gréafico y el denominativo, hay siempre uno
0 mas importante que el otro, el mas llamativo.”%

> Marca tridimensional

22Tribunal de la Comunidad Andina. Proceso 1-IP-87. Quito, 3 de Diciembre de 1987. En:
intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/1-ip-87.doc Consultado en Abril 18 de 2011.
12Tribunal de la Comunidad Andina, Proceso 9-1P-94. Quito, 24 de Marzo de 1995. En:
intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/9-ip-94.doc Consultado en Abril 18 de 2011.
124 hidem

125 Ihidem

126Tribunal de la Comunidad Andina, Proceso 41-1P-2000. Quito, 5 de Marzo de 1999. En:
intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/41-ip-98.doc Consultado en Abril 18 de 2011.
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Corresponden a la forma de los productos o sus empagues, envases o envoltorios, si lo
hacen distintivo frente a los demas. La proteccidon de estos signos depende, de que no
estén constituidos por formas usuales o necesarias, y en segundo lugar, que la forma de
que se trate no cumpla, de forma esencial, una funcién técnica.

3.3.1.4 Requisitos de la marca

De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Andino de Justicia!¥’, la marca para que
pueda ser objeto de registro, debe cumplir con los siguientes requisitos:

a) Perceptibilidad

El requisito de perceptibilidad se encuentra contenido de forma tacita en el articulo 134 de
la Decision 486: “toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado es
necesario que pase a ser una impresiéon material identificable a fin de que, al ser
aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente
de los consumidores o usuarios.”?®

b) Susceptibilidad de representacion grafica

Es la caracteristica que tiene el signo para ser reproducido en palabras, imagenes,
férmulas u otros soportes, es decir, la forma en que se hace perceptible para que pueda
ser captado por el consumidor o usuario.

¢) Ladistintividad

Esta caracteristica permite que el signo no se confunda con otros productos o servicios
del mercado, permitiéndole al consumidor diferenciar, individualizar e identificar.

Segun el Tribunal Andino: “Es considerada como caracteristica esencial que debe reunir
todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para
que ésta cumpla su funcion principal de identificar e indicar el origen empresarial y en su
caso Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrinseca” como una capacidad
distintiva “extrinseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo,
mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos.”**

27 Tribunal de la Comunidad Andina, Proceso 104-1P-2010. Quito, 11 de Noviembre de 2010. En:
intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/104-1P-2010.doc Consultado en Abril 18 de 2011.
28| hidem

129Ibl'dem
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3.3.1.5 Signos no susceptibles de registro

El art. 135, 136 y 137de la Decisidén 486 indican que no podra registrarse como marcas

los siguientes signos:

Tabla 44 Signos no susceptibles de registro.

POR CARACTERISTICAS INHERENTES DEL
SIGNO (art. 135)

-aquellos que no puedan constituir marca
conforme al art. 134 ya examinado
anteriormente;

-carezcan de distintividad;

-consistan exclusivamente en formas
usuales de los productos, o en formas o
caracteristicas impuestas por la naturaleza
o la funcién de dicho producto o del
servicio de que se trate;

-consistan exclusivamente en formas u
otros elementos que den una ventaja
funcional o técnica al producto o al servicio
al cual se aplican;

-consistan exclusivamente en un signo o
indicacién que pueda servir en el comercio
para describir la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geografica,
la época de produccién u otros datos;

-consistan exclusivamente en un signo o
indicaciébn que sea el nombre genérico o
técnico del producto o servicio de que se
trate;

-consistan exclusivamente  en una
designacion comuan o usual del producto o
servicio de que se trate en el lenguaje
corriente o en la usanza del pais;

-consistan un color aisladamente
considerado, sin que se encuentre
delimitado por una forma especifica;

en

POR AFECTAR DERECHOS DE TERCEROS
(art. 136 y 137)

-sean idénticos o se asemejen, a una
marca solicitada para registro o registrada,
para los mismos productos o servicios, 0
para productos o servicios respecto de los
cuales el uso de la marca pueda causar un
riesgo de confusion o de asociacion;

-sean idénticos o se asemejen a un nombre
comercial protegido, o, a un rétulo o
ensefia, siempre que su uso pudiera
originar un riesgo de confusion;

-sean idénticos o se asemejen a un lema
comercial;

-sean idénticos o se asemejen a un signo

distintivo de un tercero, cuando el
solicitante sea o0 haya sido un
representante, un distribuidor o una

persona expresamente autorizada por el
titular del signo protegido;

-el signo afecte la identidad o prestigio de
personas juridicas o personas naturales;

-el signo infrinja el derecho de propiedad
industrial o el derecho de autor de un
tercero, salvo que medie consentimiento;

-consistan en el nombre de las
comunidades indigenas, afroamericanas o
locales; vy,

-constituyan una reproduccion, imitacion,
traduccion, transliteracion o transcripcion,
total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un
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-reproduzcan, imiten o contengan una | tercero.

denominacién de origen protegida para los

mismos productos o0 para productos | -Se hubiere solicitado el registro para

diferentes; perpetrar, facilitar o consolidar un acto de
competencia desleal.

3.3.1.6 Tramite de registro de marcas

El trdmite de solicitud se compone de las etapas que se describen a continuacion:
e Solicitud

El tramite de registro inicia con la presentacién de la solicitud ante la Superintendencia de
Industria y Comercio o el SENAPI, segun sea el caso, Colombia o Bolivia
respectivamente. Segun el art. 138 de la Decisién 486, la solicitud de registro debera
comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes
requisitos:

e EIl petitorio, que comprende el requerimiento de registro de marca, el nombre y
direccién del solicitante, la nacionalidad y domicilio, la indicacién de la marca que
se pretende registrar cuando se trate de una marca puramente denominativa, la
indicacion de los productos o servicios y la clase a la cual corresponden, y la firma
del solicitante.**®

e La reproduccion de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con
grafia, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin
color.

e Los poderes que fuesen necesarios.

o El comprobante de pago de las tasas establecidas.

e Las autorizaciones requeridas en los casos previstos en los art. 135 y 136 ya
expuestos, cuando fuese aplicable.

e de ser el caso, el certificado de registro en el pais de origen expedido por la
autoridad que lo otorgd y, de estar previsto en la legislacion interna, del
comprobante de pago de la tasa establecida.

Se considerard como fecha de presentacion de la solicitud la de su recepcion por la
oficina nacional competente, siempre que en el momento de la recepcion hubiere

contenido por lo menos: ™!

e Laindicacion que se solicita el registro.

130art. 139 Decision 486CAN
181art. 140 Decision 486 CAN
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e Los datos de identificacion del solicitante.

e La marca cuyo registro se solicita y su representacion.

¢ Laindicacién de los productos y servicios que se quieren proteger.
o El comprobante de pago de las tasas establecidas.

También se podra invocar como fecha de presentacién de una solicitud de registro aquella
en que dicha marca haya distinguido productos o servicios en una exposicion reconocida
oficialmente y realizada en cualquier pais, siempre que sea solicitada dentro de los 6
meses contados a partir del dia en que tales productos o servicios se exhibieran por
primera vez con dicha marca. En ese caso, se podra tener como presentada la solicitud,
desde la fecha de exhibicion.**

Si existe registro en otro pais, el solicitante puede hacer uso del derecho de prioridad,
siempre gue presente el certificado de registro de la marca en el pais de origen dentro de
los 3 meses para mantener la fecha de presentacion inicial.**

El solicitante puede pedir durante el tramite, segun el art. 143:

¢ Que se modifique la solicitud.
e Que se haga correccion de errores materiales.

De la misma forma, la oficina competente podra sugerir al solicitante las modificaciones
necesarias en cualquier momento del trdmite. Las modificaciones no pueden implicar el
cambio de aspectos sustantivos del signo o la ampliacion de los productos o servicios.

e Examen de Forma

La oficina nacional examinara dentro de los 15 dias contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud, si la misma cumple con los requisitos de forma, de acuerdo al
art. 144 de la Decisién 486.

Si la documentacion se encuentra completa, y la solicitud contiene los requisitos
establecidos en la ley, se remitira la solicitud para su publicacién. En el caso contrario, el
solicitante tiene un plazo de 60 dias para que subsane errores u omisiones que contenga
la solicitud. La solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacién, si la persona
no completa los requisitos en el tiempo establecido.

e Publicacion

Si la solicitud se encuentra completa y en orden se ordenara su publicacién en la Gaceta
de la Propiedad Intelectual para que terceros que se crean con derechos puedan

132Art. 141 Decision 486 CAN
133Art. 142 Decision 486 CAN
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oponerse al registro. Quien tenga legitimo interés puede presentar su oposicion dentro del
plazo de 30 dias a partir de la publicacién, prorrogables por el mismo periodo a solicitud
de las partes, para presentar las pruebas que sustenten la oposicion.***

También tienen legitimo interés para presentar oposiciones, aquellos titulares de marcas
idénticas o similares para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca
solicitada pueda inducir al publico a error.

La interposicion de una oposiciébn con base en una marca previamente registrada
facultara a la oficina competente para denegar el registro de la segunda marca. Si
estuviere basada la oposiciobn en una solicitud de registro previamente presentada,
suspenderd el registro de la segunda, hasta que el de la primera sea concedido.

Presentada la oposicién, se notificara al solicitante para que en un término de 30 dias
haga valer sus argumentaciones y presente pruebas.'®*® A solicitud de las partes, este
periodo podra ser prorrogable por 30 dias mas.

De acuerdo al art. 149 de la Decision 486, no se admitiran las oposiciones en los
siguientes casos:

e Se presenten sin indicar los datos esenciales del opositor y de la solicitud contra la
cual se opone.

e Se presente extemporaneamente.

¢ No se haya pagado las tasas de tramitacion.

e Examen de Fondo

Una vez trascurrido el término de presentacién de oposiciones, la oficina competente
realizara un estudio de fondo en el cual resuelve si concede o niega la marca mediante
Resolucion.**®

El reglamento interno del SENAPI en su articulo 25 prescribe que luego de la publicacion
de la solicitud, si nho se hubiesen presentado oposiciones al registro por parte de terceros,
la autoridad administrativa, se pronunciara en el plazo de 6 meses.

e Resolucion

La Resolucién se dictara una vez culminado el examen de fondo, y sera en todo caso
motivada, ya sea en el caso de que conceda o deniegue el registro solicitado.
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e Impugnacion de la Resolucion

Todo solicitante tiene el derecho de impugnar la Resolucion dictada. Contra ésta
proceden los recursos de reposicién y de apelacidén. La Decision final podra confirmar o
revocar el fallo originalmente dictado.

e Duracion del registro

Una vez aceptada la solicitud, se le asignard un numero de registro a la marca. La
duracion de este registro sera de diez afios contados a partir de la fecha de concesion, y
podra renovarse por periodos sucesivos iguales, segun el art. 152 de la Decision 486. El
titular del registro o quien tenga legitimo interés, debe solicitar la renovacion dentro de los
6 meses anteriores a la expiracion de éste.

Hay que tener en cuenta que el derecho al uso exclusivo de una marca solo se adquiere
por el registro de la misma, segun el art. 154 de la Decision 486, y no por el simple uso de
ésta. Por eso para que se otorgue proteccion a una marca en Bolivia y Colombia, es
necesario que se cumpla con el tramite de registro.

A continuacién se presenta una grafica que resume el tramite que se realiza a una
solicitud de registro de marca:

llustracion 6 Tramite de la solicitud de registro de un marca.
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dias prorrogables por otro periodo
igual.

Elaboracion propia a partir de los articulos 144 al 149 de la Decisién 486 de la CAN.

e Derechos y limitaciones de las Marcas

147



Una vez se obtiene el registro, el titular ademéas de adquirir el derecho al uso exclusivo de
la marca, puede impedir a cualquier tercero realizar algunos actos sin su consentimiento.
Sin embargo, existen ciertos actos que los terceros pueden ejercer sin que el titular de la

marca lo impida. A continuacién se exponen ambas situaciones:

Tabla 45 Limitaciones al titular del registro de una marca.

ACTOS DE TERCEROS QUE PUEDE
IMPEDIR EL TITULAR Art. 155

-Aplicar o colocar la marca o un sigho
distintivo idéntico o semejante sobre
productos para los cuales se ha registrado
la marca; sobre productos vinculados a los
servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales
productos;

-Suprimir o modificar la marca con fines
comerciales, después de que se hubiese
aplicado o colocado sobre los productos
para los cuales se ha registrado la marca;
sobre los productos vinculados a los
servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales
productos;

-Fabricar etiquetas, envases, envolturas,
embalajes u otros materiales que
reproduzcan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales;

-Usar en el comercio un signo idéntico o
similar a la marca respecto de cualesquiera
productos o servicios, cuando tal uso
pudiese causar confusién. Tratandose del
uso de un signo idéntico para productos o
servicios idénticos se presumira que existe
riesgo de confusion;

-Usar en el comercio un signo idéntico o
similar a una marca notoriamente conocida
respecto de cualesquiera productos o

ACTOS QUE PUEDEN EJECUTAR TERCEROS
SIN CONSENTIMIENTO DEL TITULAR Art.
157 y 158

-Los terceros podran, sin consentimiento
del titular de la marca registrada, utilizar en
el mercado su propio nombre, domicilio o
seudénimo, un nombre geografico o
cualquier otra indicacion cierta relativa a la
especie, calidad, cantidad, destino, valor,
lugar de origen o época de produccion de
sus productos o de la prestacién de sus
servicios u otras caracteristicas de éstos;
siempre que se haga de buena fe y no
constituya uso a titulo de marca, y tal uso
se limite a propdsitos de identificacion o de
informacién y no sea capaz de inducir al
publico a confusién sobre la procedencia
de los productos o servicios.

-El registro de la marca no confiere a su
titular, el derecho de prohibir a un tercero
usar la marca para anunciar, inclusive en
publicidad comparativa, ofrecer en venta o
indicar la existencia o disponibilidad de
productos 0 servicios legitimamente
marcados; o para indicar la compatibilidad
0 adecuacion de piezas de recambio o de
accesorios utilizables con los productos de
la marca registrada, siempre que tal uso
sea de buena fe, se limite al proposito de
informacion al publico y no sea susceptible
de inducirlo a confusion sobre el origen
empresarial de los productos o servicios
respectivos.
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servicios, cuando ello pudiese causar al
titular del registro un dafio econémico o
comercial injusto por razén de una dilucion
de la fuerza distintiva o del valor comercial
o publicitario de la marca, o por razon de
un aprovechamiento injusto del prestigio de
la marca o de

-Usar publicamente un signo idéntico o
similar a una marca notoriamente conocida,
aun para fines no comerciales, cuando ello
pudiese causar una dilucion de la fuerza
distintiva o del valor comercial o publicitario
de la marca, o un aprovechamiento injusto
de su prestigio.

e Licenciasy transferencias

A continuacién se presenta una descripcién de las transferencias y licencias del registro

de la marca:

Tabla 46 Normas de la Decision 486 de la CAN sobre transferencia de derechos.

TRANSFERENCIAS
art. 161 de la Decision 486

Un registro de marca concedido o en
tramite de registro podra ser transferido por
acto entre vivos 0 por via sucesoria.
Debera registrarse ante la oficina nacional
competente toda transferencia del registro
de marca. La falta de registro ocasionara
que la transferencia no surta efectos frente
a terceros. La transferencia debera constar
por escrito.

e (Cancelacion del registro

LICENCIAS
art. 162 de la Decision 486

El titular de una marca registrada o en
tramite de registro también podra dar
licencia a uno o mas terceros para la
explotacion de la marca
respectiva. Debera registrarse ante la
oficina nacional competente toda licencia
de uso de la marca. La falta de registro
ocasionara que la licencia no surta efectos
frente a terceros. La licencia debera
constar por escrito.

La oficina nacional competente cancelara el registro de una marca a solicitud de la
persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado por su
titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres afios
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consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acciéon de cancelacion. No podra
iniciarse la accién de cancelacién antes de transcurridos tres afios contados a partir de la
fecha de notificacion de la Resolucion que agote el procedimiento de registro de la marca
respectiva en la via administrativa.

Se entenderd que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que
ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado
bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en
cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se
efectGia su comercializacion en el mercado.*®

De la misma forma, la oficina competente, decretara de oficio o a solicitud de las partes, la
cancelacion del registro de una marca o la limitacién de su alcance, cuando su titular
hubiese tolerado que ella se convierta en un signo comun o genérico, es decir, que haya
perdido su caracter distintivo como indicacién de procedencia empresarial, para identificar
uno o varios productos o servicios. Deberan concurrir los siguientes hechos con relacion a
esta marca, segun el art. 169:

e La necesidad de los competidores de usar el signo para desarrollar sus actividades
por no existir otro nombre o0 signo adecuado.

e El uso generalizado de la marca por el pablico como signo comuln o genérico.

e EIl desconocimiento o bajo reconocimiento por el publico de que la marca significa
una procedencia empresarial determinada.

Una vez recibida la solicitud de cancelacion, la oficina notificara al titular de la marca, para
que dentro de los 60 dias siguientes, haga valer los alegatos y las pruebas que estime
convenientes. Vencido el plazo se decidira sobre la cancelacién mediante Resolucion.

e Renuncia del registro

De acuerdo al art. 171 de la Decisién 486, el titular de un registro de marca podra
renunciar en cualquier momento a sus derechos sobre el registro. No se admitira la
renuncia si sobre la marca existen embargos o derechos reales de garantia inscritos en la
oficina nacional competente, salvo que exista consentimiento expreso de los titulares de
dichos derechos.

e Nulidad del registro

La figura de la Nulidad del Registro se encuentra en el art. 172 de la Decision 486. La
autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona y en
cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese

137Art. 166 Decision 486 CAN
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concedido en contravencion con lo dispuesto en los articulos 134 primer parrafo y 135 de
la Decisidén 486, en cuanto a los requisitos de conformacién de las marcas.

La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la
nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravencion
de lo dispuesto en el articulo 136, es decir, cuando afecte derechos de terceros o cuando
éste se hubiera efectuado de mala fe.

e Caducidad del registro

El registro de la marca caducara de pleno derecho si el titular o quien tuviera legitimo
interés no solicita la renovacion dentro del término legal, incluido el periodo de gracia.

Asimismo, sera causal de caducidad la falta de pago de las tasas.'®®

3.2.2NOMBRE COMERCIAL

Por nombre comercial se entiende cualquier signo que identifica una actividad econémica,
una empresa 0 a un establecimiento mercantil. El nombre comercial no debe coincidir
necesariamente con la denominacion social o la razon social de la empresa, puede
utilizarse otra denominacion diferente para identificar comercialmente a la empresa o el
establecimiento de comercio. En materia de nombre comercial la norma aplicable en
Colombia y Bolivia es la Decisién 486 en sus articulos 190 al 199, dejando suspendida la
aplicacion de las normas internas de cada pais que estan contenidas en los respectivos
cadigos de comercio, que no se diferencian sustancialmente a lo que propone la Decision,
salvo el articulo 470 del codigo de comercio Boliviano que prescribia el derecho al uso del
nombre comercial a la persona que primero solicitara el registro ante la oficina
competente.

e Forma de adquirir el derecho sobre el nombre comercial

La Decision 486 en su articulo 191 establece que el derecho exclusivo sobre el nombre
comercial se adquiere a través del primer uso en el comercio y termina con el cese del
uso del nombre o el cese de actividades de la empresa o establecimiento que lo usa. Por
lo cual normas contrarias como el 470 del cédigo de comercio de Bolivia que disponia la
prioridad en el registro para adquirir el derecho. Queda sin efectos en virtud de la primacia
de la norma comunitaria.

138Art. 174 Decision 486 CAN
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A pesar de lo anterior el nombre comercial es susceptible de registro o depdsito, pero ello
solo tiene efectos declarativos. La obtencion del registro se sujeta a que el nhombre
comercial no sea cobijado por las siguientes circunstancias:

Tabla 47 Eventos en que un nombre comercial no es susceptible de registro o
depdsito.

COLOMBIA BOLIVIA
Cuando consista en un signo contrario a la moral
publica. X X
Cuando consista en un signo contrario a la moral
publica. X X
Cuando consista en un signo contrario a la moral
publica. X X
Cuando el uso del nombre comercial pueda
causar confusion en los medios comerciales o en
el publico sobre la identidad, naturaleza, las X

actividades o giro comercial o cualquier otro X
aspecto de la empresa o0 establecimiento
designado con ese nombre.

Cuando su uso sea susceptible de causar
confusiébn en los medios comerciales o en el
publico sobre la procedencia empresarial, el

origen u otras caracteristicas de los productos o X X
servicios que la empresa produzca o

comercialice.

Cuando exista un solicitud o registro de nombre

comercial anterior. X X

Esta grafica fue realizada a partir del contenido del art.194 de la Decisién 486 CAN

e Derechos del titular de un nombre comercial

El titular de los derechos sobre un nombre comercial tiene la facultad de impedir a
cualquier tercero el uso en el comercio de un signo distintivo idéntico o similar cuando ello
pueda causar confusién o riesgo de asociacién con la empresa del titular del signo
distintivo. EI titular de un nombre comercial tiene las mismas facultades que otorga el
registro de una marca como lo es impedir el uso por terceros del signo distintivo en
productos destinados al mismo objeto comercial que el titular de la proteccion y en
general la prohibiciéon de cualquier uso comercial del signo sin la debida autorizacién. De
la misma forma el uso del nombre comercial tendra las mismas limitaciones de las
marcas, contempladas en los articulos 157 y 158 de la Decision 486.

e Duracion del registro
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El registro de un nombre comercial, que se obtiene ante la Superintendencia de Industria
y Comercio en Colombia y el SENAPI en Bolivia, tiene un término de duracion de diez
afos a partir de la fecha de registro, renovable por periodos iguales, renovacion que se
debe solicitar dentro de los seis meses anteriores a la fecha de expiracién, con un periodo
de gracia de seis meses contados desde la fecha anterior, dentro de la cual se debe
acreditar el pago de las tasas establecidas. El titular del registro de un nombre comercial
puede transferir y renunciar al registro, actuacion que tiene efectos desde su registro ante
la oficina nacional competente, con la limitacién de que la transferencia del nombre
comercial s6lo es viable cuando se transfiera conjuntamente con la empresa o
establecimiento de comercio con el cual se venia usando.

3.2.3 INDICACIONES GEOGRAFICAS

De acuerdo con la definicién de la OMPI: “Una indicacion geografica es un signo utilizado
para productos que tienen un origen geogréafico concreto y poseen cualidades o una
reputacion derivadas especificamente de su lugar de origen.”***

Habitualmente, la indicacion geogréfica consiste en el nombre de la localidad, region o
pais de origen de los productos. Las indicaciones geogréficas se usan la mayoria de
veces para identificar productos agricolas, por ejemplo, el queso “Roquefort, en el caso de
Francia™®. Sin embargo, la utilizacién de dichas indicaciones no sélo se limita a esta
clase de productos, ya que la importancia de este tipo de denominacién radica en que el
producto sea resultado de factores humanos propios del lugar de origen (que puede ser
un pueblo, una ciudad, una regién o un pais), como del conocimiento y las técnicas de
fabricacion.

De esta forma, es importante que la reputacion y cualidad del producto sean atribuibles a
dicho lugar de origen. De esta forma se puede destacar la existencia de un "vinculo"
especifico entre los productos y su lugar de produccién original.

El objetivo de proteger las indicaciones geograficas se encuentra en impedir que terceros
la utilicen de forma deshonesta y perjudicial para los consumidores y productores
legitimos. Este uso ilegitimo, segun la OMPI: “Induce a engafo a los consumidores, que
creen estar comprando un producto genuino con cualidades y caracteristicas especificas,
cuando en realidad se trata de una imitacion sin valor. Perjudica asimismo a los
productores, que pierden una parte importante de sus ganancias y ven mermada la
reputacion de sus productos. Por esta razon se protegen las indicaciones geogréficas.”

139Organizacic’m Mundial de la Propiedad Intelectual. ¢ Qué es una Indicacion Geogréfica? En:
mp://www.wipo.int/about—ip/es/about geographical _ind.htmlConsultado en 19 de Abril de 2011.
Ibidem.
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Segun lo observado sobre la regulacién de las Marcas, existen ciertas similitudes con las
Indicaciones Geograficas, como es el enfoque de distinguir bienes y servicios de otros
competidores, para evitar que terceros utilicen dichas denominaciones sin consentimiento.
Sin embargo, mientras la marca hace referencia a la empresa por la cual dichos productos
y servicios son producidos y prestados, la indicacion geogréafica reivindica el lugar de
origen o punto geogréfico, en el cual se fabrican los productos.

Varios tratados internacionales estipulan la proteccién de las indicaciones geogréficas,
como el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial de 1883, y el
Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccion de las Denominaciones de Origen y su Registro
Internacional. De igual forma, en el Acuerdo sobre los ADPIC se ocupan de la proteccién
internacional de las indicaciones geogréficas en el marco de la Organizacion Mundial del
Comercio (OMC).

En general, las indicaciones geogréficas se subdividen en Denominaciones de Origen e
Indicaciones de procedencia.

NORMATIVIDAD APLICABLE EN COLOMBIA Y BOLIVIA SOBRE INDICACIONES GEOGRAFICAS

La normatividad nacional aplicable en Colombia y en Bolivia referente a las indicaciones
geogréficas es la siguiente:

Tabla 48 Normatividad aplicable en Colombiay Bolivia indicaciones geograficas.

COLOMBIA BOLIVIA
-Decision 486 de 2000 -Decision Andina 486 de 2000
-Decreto 3081 de 2005 -Ley 1334 de 4 de Mayo de 1992 sobre

las denominaciones de origen.
-Resolucion 33190 de 2007 de la
Superintendencia de  Industria y
Comercio

-Decreto 117 de1994

3.2.4 DENOMINACIONES DE ORIGEN
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El articulo 201 de la Decision 486, define como denominacién de origen de la siguiente
forma: “Una denominacién de origen es una indicacion geografica constituida por la
denominacién de un pais, de una regiéon o de un lugar determinado, o constituida por una
denominacién que sin ser la de un pais, una region o un lugar determinado se refiere a
una zona geografica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y
cuya calidad, reputacion u otras caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al
medio geografico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.”

La jurisprudencia del Tribunal Andino*#* al respecto menciona que "Las denominaciones
de origen estan constituidas por el nombre de un pais, de una regién, localidad o sitio
especifico que sirve para designar el origen de un bien, cualidades y caracteristicas
exclusivas relativas al ambiente geogréfico, y a factores naturales o humanos de la regién
en que es producido el bien. La utilizacién de denominaciones de origen, con relacién a
productos naturales agricolas, artesanales o industriales, queda en consecuencia
reservada, exclusivamente, para los productores, fabricantes y artesanos de la localidad o
region evocada por dicha denominacién de origen."

e Elementos

De acuerdo con los conceptos ya referidos anteriormente, los elementos de la
denominacion de origen son:

* Que exista un area geografica a la cual se puede aplicar la misma.

* Que exista un vinculo entre las cualidades y caracteristicas del producto y el area
geografica, que lo hagan exclusivo de ésta.

e Condiciones requeridas para su proteccion.
Segun el art. 202 la denominacién de origen debe llenar las siguientes condiciones:

e Acoger la definicion del art. 201.

¢ No debe ser comln o genérica.

e No debe ser contraria a las buenas costumbres o al orden publico.

¢ No pueden inducir a error al publico sobre la procedencia geogréfica, la naturaleza,
el modo de fabricacion, o la calidad, reputacion u otras caracteristicas de los
respectivos productos.

141Tribunal Andino de Justicia. Proceso 18-1P-99. Quito, 27 de Octubre de 1997. En:
intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/15-ip-99.doc Consultado en 19 de Abril de 2011.
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El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su jurisprudencia*** ha manifestado
gque es necesario que concurran los siguientes presupuestos:

¢ Que el signo consista en una indicacion de procedencia o un simbolo que directa o
indirectamente designe un lugar geogréafico determinado.

o Que el lugar geogréfico directa o indirectamente designado, se caracterice por la
fabricacion de los bienes respectivos, es decir, que exista un estrecho vinculo entre
el lugar geogréfico y éstos.

e TRAMITE

Segun el art. 203 de la Decisién 486, la declaracion de proteccion de una denominacion
de origen se puede hacer de oficio o a peticion de las partes.

Se entiende que tienen interés legitimo para solicitar la proteccion las siguientes
personas:

e Las personas naturales o juridicas que se dediquen a la extraccion, produccion o
elaboracion del producto asi como las asociaciones de productores.

e Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales cuando se
trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones.

Asi mismo, la solicitud para la declaracién de proteccién debe contener los siguientes
requisitos™*?:

e Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del solicitante, asi como la
demostracion de su interés legitimo.

¢ La denominacion de origen objeto de la declaracion.
e Zona geogréfica delimitada de la produccion, extraccion o elaboracion del producto.
e Los productos designados por la denominacion de origen, y

e Una resefia de las calidades, reputacién u otras caracteristicas esenciales de los
productos designados por la denominacién de origen.

121 ribunal de la Comunidad Andina. Proceso 102-1P-2008. Quito, 11 de Febrero de 2009.
intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/102-1P-2008.doc Consultado en 19 de Abril de 2011.
1%3Art. 202 Decision 486 CAN
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Admitida la solicitud, la oficina nacional competente analizara, dentro de los 30 dias
siguientes, si cumple con los requisitos establecidos en la Decision 486 y los establecidos
por las legislaciones internas de los Paises Miembros, siguiendo posteriormente el
procedimiento relativo al examen de forma de la marca.

e Derechos que otorga la denominacién de origen

Queda reservada exclusivamente la utilizacion de denominaciones de origen a los
productores, fabricantes y artesanos que tengan sus establecimientos de produccién o de
fabricacion en la localidad o regién designada por dicha denominacion, segun el art. 212.

El uso de las denominaciones de origen por personas no autorizadas que creen
confusion, podran considerar como infraccién al derecho de propiedad industrial. También
existe la posibilidad de decretar medidas cautelares.

e Duracion de la protecciéon

La vigencia de la declaracion de proteccion de una denominacién de origen estara
determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron. La oficina nacional
competente puede declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se
mantuvieran.'*

e Autorizaciones de uso

De acuerdo con el art. 207 de la Decision 486, la autorizacion de uso de una
denominacién de origen puede ser solicitada por:

e Personas que se dediquen a la extraccion, produccion o elaboracién de los
productos.

e Realicen dicha actividad dentro de la zona geografica.

¢ Cumplan con otros requisitos establecidos por las oficinas competentes.

La autorizacién de uso tiene una duracion de 10 afios, prorrogables por periodos iguales.
Caduca si no se solicita su renovacion dentro de los plazos previstos para la renovacion
de las marcas.

La Nulidad de la autorizacion de uso se podra declarar de oficio o a solicitud, si fue
concedida en contravencion a las disposiciones de la Decision 486. Asi mismo, se aplican
por analogia las normas referentes a marcas.

14Art. 206 Decision 486 CAN
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De la misma forma, se puede cancelar la autorizacién de uso, si la misma se utiliza en el
comercio de una manera que no corresponde a lo indicado en la declaracion de
proteccion respectiva.

3.3.5 INDICACIONES DE PROCEDENCIA

En la Decision 486, ademas de las denominaciones de origen, se encuentra la figura de
las indicaciones de procedencia, que segun el art. 221, se entienden como cualquier
denominacién o representacion grafica que identifique y distinga un producto o servicio
como originario de un pais, region o lugar concreto.

A pesar de que el concepto de Indicacion de Procedencia, se puede prestar para
confusiones con las denominaciones de origen, ya que ambas figuras tienen el requisito
del vinculo entre el producto y la regidén geografica respectiva, se pueden diferenciar en
cuanto a un segundo elemento: que dicho producto goce de una alta calidad o reputacion
y que esta se deba exclusiva o esencialmente al medio geografico en el cual se produce
incluidos los factores naturales o humanos que lleven a ello. Este aspecto sélo se
encuentra en la denominacion de origen siendo la principal diferencia con la indicaciéon de
procedencia.

Por ejemplo: si se denomina “Café de Chile” a un producto, seria una indicacion de
procedencia, ya que soélo estd indicando que un café proviene de Chile, sin relatar la
calidad del mismo, lo cual si ocurriria con “Café de Colombia”, que podria ser catalogado
como una denominacion de origen, ya que se refiere a un producto de un punto
geografico determinado, con una calidad reconocida a nivel mundial, que se deriva de las
condiciones geogréficas de sus cultivos.

Las disposiciones de la Decision 486 establecen muy poco sobre esta figura. En su art.
222, menciona que no podra usarse una indicacién de procedencia en el comercio en
relaciébn con un producto o servicio, cuando fuese falsa o engafiosa con respecto a su
origen o cuando su uso pudiera inducir al publico a confusién respecto del origen,
procedencia o calidad del producto. También el que hiciere publicidad o cualquier
documentacion comercial relativa a la venta, exposicion u oferta de productos o servicios.

En el art. 223 se establece que cualquier persona puede indicar su hombre o domicilio
sobre los productos que comercialice, incluso cuando provengan de un pais diferente,
siempre que haya una indicacion precisa del pais o lugar de fabricacién o produccion.
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3.3.6 COMPETENCIA DESLEAL

El convenio de Paris para la proteccion de la propiedad industrial establecié en su articulo
10 bis, la obligacion para los Estados de adoptar medidas tendientes a la proteccion de la
propiedad industrial contra la competencia desleal. El convenio define la competencia
desleal como:

‘todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial.”

Ademas presenta una lista no taxativa de actos desleales que se deben prevenir:

a) cualquier acto capaz de crear una confusién, por cualquier medio que sea,
respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor;

b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de
desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o
comercial de un competidor;

¢) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio,
pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricacién, las caracteristicas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos.

La Decision 486 de la comunidad andina por su parte regula la competencia desleal en los
articulos 258-268, integrando las mismas definiciones del Convenio de Paris,
estableciendo un término de prescripcion de 2 afios para las acciones por competencia
desleal contados desde la Gltima vez que se cometié el acto desleal y dejando a la
autoridad nacional competente el conocimiento de las acciones pertinentes.

A continuacion se presentan las principales nociones que sobre competencia desleal
establece cada pais en particular:

Colombia

En Colombia la competencia desleal en el campo de la propiedad industrial es regulada
por la Decision 486 de la comunidad andina junto con la Ley 256 de 1996 que establece el
régimen de competencia desleal, tal como lo dispone el articulo 22 del Decreto 2591 de
2000 que reglamenta parcialmente la Decision 486.
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La Ley 256 define la competencia desleal como todo acto o hecho que se realice en el
mercado con fines concurrenciales, cuando resulte contrario a las buenas costumbres
mercantiles, al principio de buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial o
comercial o bien cuando este encaminado a afectar o afecte la libertad de Decision del
comprador o consumidor o el funcionamiento concurrencial del mercado.

A continuacion se presenta la clasificacion quela Ley 256 realiza sobre actos que
constituyen competencia desleal, algunos derivados de las disposiciones del convenio de
Paris referenciadas anteriormente:

a) Actos de desviacion de clientela

El articulo 8 de la Ley 256 de 1999 prescribe que “se considera desleal toda conducta que
tenga como objeto o efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones mercantiles o
establecimientos ajenos, siempre que sea contraria a las sanas costumbres o a los usos
honestos”.

b) Actos de confusién:

En concordancia con el punto 1 del numeral 3 del articulo 10 bis del convenio de Paris.
Son aquellos actos que tengan por objeto crear confusion con la actividad, las
prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos. El objeto mas preciso de los actos de
confusion lo componen “los medios de identificacion empresarial, esto es, los signos
distintivos y, en general, los elementos que permitan establecer el origen empresarial de
una determinada prestacion mercantil y diferenciarla de otras ofertas que concurren al
mercado, ejemplo de lo cual es la presentacién de los empaques de un producto (creacion
formal)'*®”.

c) Actos de engario:

De conformidad con el punto 3 del numeral 3 del articulo 10 bis del convenio de paris, son
todos aquellos actos que tengan por objeto inducir al error sobre la actividad, las
prestaciones mercantiles o establecimientos ajenos.

d) Actos de descrédito

En concordancia con lo establecido por el punto 2 del numeral 3 del articulo 10 bis del
Convenio de Paris, es considerada desleal la utilizacion o difusion de indicaciones o
aseveraciones incorrectas o falsas, la omision de las verdaderas o cualquier tipo de

145Superintendencia de Industria y Comercio, Grupo de trabajo competencia desleal, sentencia 001-2011,

expediente: 04060765, Pag., 21.
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practica que tenga por objeto desacreditar la actividad, prestaciones, el establecimiento o
las relaciones mercantiles de un tercero.

e) Actos de comparacion

Se considera ilegal la comparacion publica de una actividad, prestacion mercantil o
establecimiento que sea falsa, utilice aseveraciones incorrectas omita las verdaderas o
que se refiera a extremos que no sean analogos.

f) Actos de imitacion

Se considera desleal la imitacion exacta y minuciosa de las prestaciones de un tercero
cuando genere confusibn acerca de la procedencia empresarial o comporte un
aprovechamiento indebido de la reputacién ajena. Precisando mas el objeto de un acto de
imitacion se dice que recae “sobre el producto o servicio en si mismo, que corresponde a
las creaciones que, encaminadas a satisfacer una necesidad técnica o estética,
constituyen la propia prestacién (creacién material)™*°.

g) Explotacion de reputacion ajena

El articulo 15 de la Ley 256 de 1996 prescribe que “se considera desleal el
aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputacién industrial,
comercial o profesional adquiridas por otro en el mercado”

h) Violacion de secretos

Se considera desleal la divulgacién o explotacion sin autorizacién de su titular de secretos
industriales o de cualquier otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido
acceso legitimamente pero con deber de reserva o ilegitimamente. También es desleal la
adquisicion de secretos por medio de espionaje o procedimientos analogos.

Acciones derivadas de la competencia desleal

Para la proteccion contra actos de competencia desleal la Ley 256 contempla 2 tipos de
accion, una llamada Accidn declarativa y de condena que permite al perjudicado que se
declare la ilegalidad de los actos desleales y se ordene al infractor el cese y remocion de
los efectos producidos por sus actos y la indemnizacion de los perjuicios causados. Por
otro lado, esta la Accion preventiva o de prohibicién mediante la cual, la persona que

146Superintendencia de Industria y Comercio, Grupo de trabajo competencia desleal, sentencia 001-2011,

expediente: 04060765, Pag., 21.
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piense que puede verse afectada por actos de competencia desleal, puede solicitar que
se evite la realizacion de la conducta desleal que aun no se ha perfeccionado. Ademas,
quien se considere afectado por un acto constitutivo de competencia desleal puede
solicitar la practica de una diligencia preliminar que compruebe la practica de actos
desleales que de estar comprobados facultan al interesado para solicitar la practica de
medidas cautelares tal como lo consagran los articulos 26 y 31 de la Ley 256 de 1996.

Asumen el conocimiento de estas acciones los jueces civiles del circuito art. 24 Ley 256 y
la Superintendencia de Industria y Comercio art 14.1 Decreto 3523 de 2009 y arts. 143 y
144 Ley 446 de 1998.

Prescripcion de la accion

Las acciones contra competencia desleal en virtud del articulo 23 de la Ley 256 de 1996
prescriben a los dos afios desde que el legitimado para iniciarla tuvo conocimiento de la
persona gue realiz6 el acto de competencia desleal y en todo caso prescribe a los 3 afios
desde el momento de realizacién del acto. Termino més favorable que el establecido por
la Decisién andina. Por lo cual prevalece la norma nacional sobre la comunitaria.

Bolivia

El cbdigo de comercio Boliviano contempla en el articulo 69, disposiciones sobre la
competencia desleal y considera como desleales los siguientes actos:

a) Violar las disposiciones que protegen el nombre comercial, marcas de fabricas,
patentes de invencion, avisos, muestras, secretos y otras de igual naturaleza.

b) Se sirva de nombres supuestos, deforme los conocidos u adopte signos distintivos
gque se confundan con los productos, actividades o propaganda de otros
competidores; (Art. 192 C. de Comercio).

c) Utilizar medios o sistemas tendientes a desacreditar los productos o servicios de
un competidor o los altere con el propésito de engafiar;

d) Utilizar una denominacion de origen o imite y aproveche las cualidades de los
productos ajenos en beneficio propio;

e) Emplear ponderaciones o exageraciones cuyo uso pueda inducir a errores en el
publico;

f) Sobornar a los empleados de otra empresa para que ahuyenten a la clientela o
ejerza maquinaciones para privar de los técnicos y empleados de confianza de sus
competidores;

g) Utilizar medios o sistemas dolosos destinados a desorganizar el mercado
comercial;

Efectle cualquier otro procedimiento en detrimento de otros empresarios, que sea
contrario a la ley y costumbres mercantiles.
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El articulo 70 del codigo de comercio prescribe que quien se pueda ver perjudicado por
cualquiera de las anteriores practicas constitutivas de competencia desleal, puede acudir
al juez competente y en tramite sumario ordenar las siguientes medidas:

1) La abstencién del acto denunciado y la destruccion de los materiales empleados.

2) Rectificacion publica en caso de afirmaciones inexactas o falsas.

3) Demandar pago de perjuicios y otorgamiento de garantias para responder por los
actos de competencia desleal.

En Bolivia la autoridad nacional competente SENAPI, s6lo conoce de acciones por
competencia desleal para dar un tramite conciliatorio tal como lo consagra el articulo 15
del reglamento interno del SENAPI.

A parte de lo dispuesto por el cdédigo de comercio no existe otra norma o ley que regule la
materia en Bolivia. Por lo cual la norma andina es la aplicable. En consecuencia el término
de prescripcion de las acciones por competencia desleal en Bolivia es el de 2 afios
contados desde la Ultima vez que se cometio el acto desleal.

La accion de competencia desleal frente a la derivada de las normas sobre propiedad
industrial (concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio)

El titular de derechos de signos distintivos cuenta con dos medios de defensa contra actos
de reproduccién, imitacién o utilizacién indebida y sin autorizacién, como lo son las
acciones contra la competencia desleal y las acciones propias de la propiedad industrial
gue buscan la proteccion de bienes juridicos diferentes y exigen una carga argumentativa
diferente cuando se hace uso de ellas.

Al respecto la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, al resolver una

demanda de competencia desleal donde también era viable la accién por propiedad

industrial, manifesto:
“Ciertamente, la tutela que las normas sobre propiedad industrial confieren
al titular de signos distintivos “hace nacer un tipo de proteccion reforzada,
basada en la técnica del derecho subjetivo, sujeta a los principios de
formalidad, tipicidad y publicidad, consistente en la concesion de una
exclusiva erga omnes, que puede ser actuada contra cualquier imitador
autométicamente, sin tener que probar otras circunstancias que la
existencia de la lesion del derecho”, de manera que, como el sistema de
proteccion que ahora se comenta esta orientado a materializar el
iusprohibendiemanado de un derecho de exclusividad, el afectado
Unicamente tiene la carga de demostrar “(i) la existencia del derecho
infringido vy, (ii) la infraccion de tal derecho, que tiene lugar cuando los
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terceros realizan las conductas que expresamente se prohiben por las
normas que delimitan el alcance de ese derecho”.

“De otro lado, la proteccién que ofrecen las normas prohibitivas de la
deslealtad en la competencia no estd encaminada a la defensa del signo
distintivo en si mismo, sino a garantizar la libre y leal competencia
econbémica ...de donde se sigue, entonces, que la disciplina que ahora se
comenta se ocupe del “‘mantenimiento de mercados altamente
transparentes y competitivos, se afiade, una evidente preocupacion para
evitar que practicas concurrenciales incbmodas para los competidores
puedan ser calificadas, simplemente, por ello, de desleales”. En esta
medida, la prosperidad de la accibn de competencia desleal esta
condicionada a que el demandante acredite, entre otras cosas, (i) la
legitimacion de las partes, (ii) la existencia de un acto concurrencial en el
mercado (iii) ejecutado vulnerando la buena fe comercial concretada,
ademas, en la infraccion de los deberes de conducta tipificados en la ley de
competencia desleal™"’.

Esta manifestacion de la Superintendencia de Industria y Comercio era relativa a signos
distintivos, pero incluso en las patentes de invencion se podria dar una dualidad con la
competencia desleal como en el caso del espionaje para obtener un secreto industrial que
revele la clave para obtener determinado producto o invencion patentada. Por lo cual
quien se ve afectado por los actos de un tercero debe preguntarse qué tipo de proteccién
quiere obtener, cudl tipo de proteccion le es mas conveniente, para que al momento de
presentar las acciones correspondientes lo haga de acuerdo con las exigencias que la
naturaleza de cada una exigen y no incurra en un error que conlleve un pronunciamiento
adverso a sus pretensiones por parte de la entidad nacional competente.

Secreto Empresarial

Los secretos empresariales son objeto de proteccion en el capitulo segundo del titulo XVI
de la Decision 486 de la CAN. Esta disposicion aplicable tanto en Colombia como en
Bolivia considera como secreto empresarial a “Cualquier informacion no divulgada que
una persona natural o juridica legitimamente posea, que pueda usarse en alguna
actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a un
tercero.”*®

147 Superintendencia de Industria y Comercio, Grupo de trabajo competencia desleal, sentencia 008-2011,

expediente: 05116154, Pag., 7.
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Para que la informacion sea considerada un secreto empresarial debe reunir los
siguientes requisitos:

1. Secreta: Es decir, que no sea generalmente conocida ni facilmente
accesible por quienes se encuentran en los circulos que normalmente
manejan la informacién respectiva.

2. Tenga un valor comercial por ser secreta.

3. Haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo
poseedor para mantenerla secreta.'*

Todos estos elementos deben configurarse, de lo contrario quien pretenda pedir la
proteccion o demandar a un tercero por violacion de su secreto empresarial puede verse
vencido como le ocurrié a Chicle Adams S.A, productores del chicle Clarksque actué como
demandante en ejercicio de una accién de competencia desleal declarativa y de condena
contra la sociedad Confites Ecuatorianos C.A y Confitecol S.A. productores del chicle
Tumix, ya que segun la accionante sus competidores “obtuvieron en forma ‘ilegitima” la
informacién acerca del disefio, presentacion y empaque del producto “Clarks” mucho antes
de su lanzamiento oficial en el mercado nacional.”™*

La Superintendencia de industria y Comercio nego las pretensiones del demandante con
los siguientes argumentos:

“segun relat6 la testigo Maria MezaMeza, durante el referido evento, varios
clientes recorrieron la planta de produccion de la actora y obtuvieron
muestras de “Clarks”, “cuando estabamos dando la vuelta en la planta me
regalaron una cajita. Yo la guardé (...)....De todo lo anterior, es posible
colegir en concordancia con lo expuesto por la pasiva al sustentar la
excepcion que denomind “falta de legitimacion en la causa por activa”, que
el empaque, disefio y presentacion externa del chicle de la accionante no
podia considerarse como secreto, no solo por su propia naturaleza sino,
porque ademas, no fue de dificil acceso a terceros desde antes del

lanzamiento del producto®*”

Como se pudo apreciar no hubo secreto empresarial pues Chicle Adams S.A permitio el
acceso de sus clientes a sus instalaciones permitiendo conocer el disefio, la presentacion

149 Art. 261 Decision 486 CAN

150 Superintendencia de Industria y Comercio, Grupo de trabajo competencia desleal, sentencial6-2006,
expediente 0304478, Pag. 7.
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y empaque del producto “Clarks”, cuestion demostrada en el proceso y que le implicé el
rechazo de sus pretensiones, por ausencia de los elementos constitutivos del secreto, el
caracter secreto de la informacion que se perdié debido a la falta de medidas tendientes
para mantener la informacion en ese estado.

La proteccion del secreto empresarial depende de la permanencia de las condiciones de
la informacion anteriormente resefiadas, pudiendo ser indefinida en el tiempo o tener un
fin, todo depende de que la informacion permanezca secreta, con un valor comercial y
toma de medidas razonables para mantenerla en ese estado para que asi quien tenga
control sobre el secreto pueda pedir la proteccion ante la autoridad competente
(Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia y el SENAPI en Bolivia) contra
los siguientes actos considerados como constitutivos de competencia desleal por violar el
secreto empresarial:

1. explotar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, un secreto
empresarial al que se ha tenido acceso con sujecibn a una
obligacion de reserva resultante de una relacion contractual o
laboral;

2. comunicar o divulgar, sin autorizacién de su poseedor legitimo, el
secreto empresarial referido en el inciso a) con animo de obtener
provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;

3. adquirir un secreto empresarial por medios ilicitos o contrarios a los
usos comerciales honestos;

4. explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha
adquirido por los medios referidos en el inciso c);

5. explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona
sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunico
adquirié el secreto por los medios referidos en el inciso ¢), o que no
tenia autorizacion de su poseedor legitimo para comunicarlo;

6. comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al
inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al
poseedor legitimo del secreto empresarial.

3.4 AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

Como se habia dicho anteriormente en el capitulo sobre derechos de autor, el SENAPI es
el 6rgano encargado en Bolivia que administra la propiedad intelectual, tanto en materia
de derechos de autor como en propiedad industrial. La direcciéon de propiedad industrial
del SENAPI tiene como funcién conocer de las solicitudes de registro de signos
distintivos, patentes de invencion, modelos de utilidad, esquemas de trazado de circuitos
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integrados o disefios industriales. Asi como, lo concerniente a las oposiciones del registro,
nulidades, cancelacion y caducidad del mismo.

El SENAPI a su vez es competente para conocer de las acciones por infraccion de los
derechos de propiedad industrial, contemplados en el titulo XV capitulos | y Il de la
Decision 486 de la CAN y de las medidas de frontera a favor de los titulares de marcas.

Otro tramite especial que adelanta el director de propiedad industrial del SENAPI es la
conciliacion en los procesos de infraccion de los derechos de propiedad industrial, la cual
se realiza en una audiencia entre las partes a solicitud de la parte interesada que
denuncia la infraccién, en cualquier etapa del proceso hasta antes de que se dicten autos
para la Resolucién tal como lo indica el articulo 82 del Reglamento de procedimiento
interno de propiedad industrial y observancia del servicio nacional de propiedad
intelectual.

Por su parte la Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad encargada de
administrar la propiedad industrial en Colombia, esta institucion dentro de su estructura
organizacional posee dos divisiones una direccién de signos distintivos que es la que se
encarga del registro de marcas, lemas comerciales y todas las solicitudes y recursos
relacionados, mientras que la direccién de nuevas creaciones se encarga de atender las
solicitudes sobre patentes de invencion, modelos de utilidad, disefios industriales,
esquemas de trazado de circuitos integrados. Asi mismo, el superintendente delegado
para asuntos jurisdiccionales es el competente para conocer de los procesos e
investigaciones que se adelanten por concepto de competencia desleal.

Para finalizar este apartado sé6lo basta recordar que el SENAPI y la Superintendencia de
Industria y Comercio tienen aspectos comunes en virtud de la Decisiébn 486, que se
presentan en la siguiente tabla:

Tabla 49 Autoridades nacionales competentes

Funciones - Industria y Comercio

4
SUPERINTENDENCIA - SENAPI

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual

|- Ministerio de Comercio, Industria y Turismol
Replblica de Colombia

Ordenar el cese de actos
gue constituyen infraccion a X X
la propiedad industrial.
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Ordenar la indemnizacién
de dafios y perjuicios.

Ordenar el retiro de los
circuitos comerciales de los
productos resultantes de la
infraccion.

Prohibicion de importacién y
exportacion de productos
que resultantes de la
infraccion.

Ordenar medidas cautelares
con el fin de evitar que se
cometa una infraccion.
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4. Casos Particulares de Propiedad
Intelectual

El articulo 20 literal ¢) de la Decisién 486 de la CAN prescribe que “no seran patentables
las plantas, animales y los procedimientos esencialmente biolégicos para la produccién de
plantas o animales que no sean procedimientos no bioldégicos o microbiolégicos”. Por lo
cual quien desarrolle una nueva variedad vegetal a partir de un procedimiento bioldgico
como lo es la seleccion de semillas, la hibridacion o cruzamiento, no podria proteger su
invencion a través del régimen de patentes.

Debido al caracter estricto y limitado del régimen juridico de propiedad industrial y
derechos de autor, otro tipo de invenciones del intelecto humano, no son cobijadas bajo la
proteccion de patentes de invencién, ni por medio de registro ante la autoridad nacional
competente para que el creador sea titular de derechos como sucede con los disefios
industriales, los esquema de trazados de circuitos integrados o las obras literarias.

Esta situacion, creé la necesidad de adoptar un sistema sui generis, para la proteccion de
las invenciones del hombre que no son protegidas por los regimenes tradicionales de
propiedad intelectual. En el presente capitulo, se presenta el régimen juridico aplicable
tanto en Colombia como en Bolivia a los obtentores de variedades vegetales, recursos
genéticos y conocimientos tradicional, todas ellas formas especiales de propiedad
intelectual.

4.1 OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

Las plantas poseen al igual que cualquier otro ser vivo, un conjunto de cualidades o
caracteristicas que se manifiestan en su parte externa (fenotipo), pero que tiene su
fundamento en factores genéticos-hereditarios (genotipo)**?, producto de la evolucién y
determinadas en mayor parte por el ambiente y agentes externos, que hacen que una
determinada planta tenga determinado, tamafio, color, aroma, forma, propiedades
nutricionales entre otras.

Caracteristicas como la capacidad para soportar las plagas y enfermedades, resistir las
condiciones hostiles del clima y del ambiente como el calor, ausencia de agua o bajas
temperaturas, la mayor produccion de frutos y su o6ptima calidad, son cualidades

152 Recuperado en http://uvigen.fcien.edu.uy/utem/genmen/02primeralLey.htm. Consultado en: 1 Marzo 2011
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deseadas que se pueden obtener de una planta de manera deliberada a través de un
proceso cientifico, intelectual de una persona llamada obtentor o fitomejorador,
especializada en crear variedades vegetales con esas caracteristicas deseadas y
buscadas segun las necesidades planteadas.

Tanto en Colombia como en Bolivia, la persona natural o juridica que a través de su
esfuerzo (que implica tiempo, dinero, trabajo, investigaciones etc.), logra crear una nueva
variedad vegetal, puede acceder a la proteccidon que le otorga el régimen de proteccion de
obtentores vegetales, accediendo a un registro que lleva la autoridad nacional competente
y que lo certifica como titular de los derechos sobre esa variedad lo cual le permite ejercer
ciertos derechos exclusivos de caracter monopolico durante un periodo de tiempo
determinado.

Las normas aplicables en materia de proteccién de obtentores vegetales en Colombia y
Bolivia son las siguientes:

Tabla 50 Normatividad aplicable en Colombiay Bolivia sobre proteccion de
obtentores de variedades vegetales

COLOMBIA BOLIVIA

1) Convenio Internacional para la 1) Convenio Internacional para la
Proteccion de las Obtenciones Proteccion de las Obtenciones
Vegetales, de 22 de diciembre de 1961, Vegetales, de 22 de diciembre de
Modificado por el acta de 23 de octubre 1961, Modificado por el acta de 23 de
de 1978; Adoptado por ley de 243 de octubre de 1978; Adoptado por Ley
diciembre de 1995. 1968 de 24 de marzo de 1999.

2) Decision CAN 345 de 21 de octubre de 2) Decision CAN 345 de 21 de octubre
1993 de 1993

3) Decreto 533 del 8 de marzo de 1994 3) Resolucion 040 del 2 de abril del 2001

4) Decreto 2687 de 2002 4) Resolucién 042 del 2 de abril de 2001

5) Resolucion ICA 1974 del 27 de mayo 5) Resoluciéon 045 del 14 de marzo de
de 1994 2005

6) Resolucién ICA 1893 del 29 de junio de
1995

7) Resolucién ICA 3123 del 30 de octubre
de 1995

8) Resolucion 2808 del 28 de octubre de
1996

9) Resolucion ICA 2046 de 30 de julio de
2003
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A continuacién se presentan las nociones principales que sobre obtentores vegetales
existen en los dos paises.

e Definicion de variedad vegetal

La variedad vegetal es la creacion en virtud de la cual el obtentor se hace titular de
derechos exclusivos para ejercer actos de explotacion exclusivos. Antes de presentar los
derechos, requisitos de registro, titularidad y demas elementos que tiene el régimen
juridico de proteccion de obtentores vegetales, es necesario definir el fundamento de este
régimen especial dentro de la propiedad intelectual.

El convenio de la UPOV que es la norma internacional por excelencia en la materia no
sugiere ninguna definicion sobre variedad. Por lo cual se recurre a la norma regional, la
Decision 345 que define variedad vegetal como:

“Conjunto de individuos botéanicos cultivados que se distinguen por
determinados caracteres morfolégicos, fisioldgicos, citolégicos, quimicos,
que se pueden perpetuar por reproduccion, multiplicacion o propagacion.**”

La Resolucién 1893 del ICA (El Instituto Colombiano Agropecuario), norma aplicable para
Colombia, define las variedades vegetales como:

“Conjunto de individuos botanicos plantados y mejorados por el hombre que
se distinguen por determinados caracteres morfoldgicos, fisioldgicos,
citolégicos y quimicos, que se pueden perpetuar por reproduccion,
multiplicacion o propagacion.*>*”

Esta dltima definicion confunde el concepto de variedad vegetal con variedades
susceptibles de registro, pues estas ultimas lo son en virtud de la intervencién del hombre
y la creacion de una nueva variedad diferente a las que se encuentren en estado silvestre.
Pero hay que recordar que una variedad vegetal lo es independientemente de la
intervencion del hombre. Por lo cual se considera que la definicion més apropiada es la
gue presenta la Resolucién 040 de 2001 aplicable a Bolivia, la cual reza:

153Art.3 Decision 345 CAN
154 Art. 1 Resolucion ICA 1893
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“se entendera por "variedad" un conjunto de plantas de un solo taxon
botanico del rango mas bajo conocido que, con independencia de si
responde o no plenamente a las condiciones para la concesion de un
derecho de obtentor, pueda

- definirse por la expresion de los caracteres resultantes de un cierto
genotipo o de una cierta combinacién de genotipos,

- distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresién de uno
de dichos caracteres por lo menos,

- considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse
sin alteracion'*®”

La definicion de la norma de Bolivia transcribe la definicion de variedad vegetal adoptada
por el mas reciente convenio de la UPOV de 1991, el cual aun no ha sido adherido por
ninguno de los estados en mencion (en Colombia y Bolivia rige el acta de 1978).Sin
embargo, permea en el ordenamiento Boliviano en virtud de una norma posterior como la
Resolucién 040 de 2001.

e Titular de los derechos

En las normas sobre proteccion de obtentores vegetales, se otorga al obtentor la
titularidad del registro y los derechos que este confiere. Por lo cual es necesario
determinar quién es considerado obtentor en la normatividad colombiana y boliviana.

El articulo 4 del Decreto 533 de 1994 para Colombia define al obtentor como “Aquella
persona natural o juridica que haya desarrollado y terminado una variedad nueva” y el
articulo 1 de la ResolucioniCA 1893 de 1995 igualmente aplicable en Colombia lo define
como “Persona natural o juridica que haya desarrollado y terminado una nueva variedad,
La persona que sea el empleador de la persona antes mencionada o que haya encargado
su trabajo, cuando la legislacion de la parte contratante en cuestién asi lo disponga, o el
causahabiente de la primera o de la segunda persona mencionadas, segun el caso.”

Mientras que el articulo 10 de la Resoluciéon 040 de 2001 para Bolivia define al Obtentor
en los siguientes términos: “Es la persona individual o colectiva que haya creado o
descubierto y puesto a punto una variedad vegetal.” De otro lado, la misma norma define
descubrimiento como:

“Se entendera por tal la aplicacion del intelecto humano a toda actividad que
tenga por finalidad dar a conocer caracteristicas o propiedades de la nueva

155Art.10 Resolucién 040 de 2001
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variedad en tanto que esta cumpla con los requisitos de novedad...No
quedara comprendida en la definicién anterior el mero hallazgo**®”

De la lectura de las definiciones dadas por las hormas de los dos paises cabe destacar
que en Bolivia se considera obtentor no s6lo a quien crea una nueva variedad sido a
quien la descubre o la pone a punto, es decir, habria una forma adicional para ser
considerado obtentor a diferencia de Colombia. La definicion de la norma boliviana se
acoge al criterio adoptado por el convenio de la UPOV de 1991 que no ha sido adherido
ni por Colombia ni por Bolivia. Situacion que nos recuerda la discusion planteada en
Colombia acerca de la nueva definicibn de obtentor que adoptd el convenio UPOV de
1991 y que a continuacién se presenta:

“La discusiéon se ha centrado en si esta disposicion esta previendo una
nueva definicibn de obtentor o si, por el contrario se est4 en presencia de
una situacion descriptiva igualmente aplicable bajo otros convenios o
legislaciones...Para algunos la norma no es aplicable y por lo tanto las
variedades descubiertas en ningln caso son susceptibles de proteccion ,
hasta tanto Colombia no adhiera al convenio de la UPOV de 1991.Para
otros, la gran mayoria, el planteamiento anterior es equivocado vy la
definicibn de obtentor que trae el convenio UPOV 91 es explicativa y
aplicable a todos'®"”

En los mismos términos planteados por la anterior discusion se puede concluir que en
Bolivia'® hay o no una forma adicional de ser considerado obtentor, a las planteadas en
Colombia, dependiendo de la interpretaciéon que se tenga de la definicion de obtentor
dada en Bolivia, sea esta simplemente descriptiva o por el contrario, como una nueva
definicion, tal como pasa con la definicion de obtentor vegetal fijada por el convenio
UPOV9Ll.

A continuacién se presenta un cuadro con las personas que se consideran obtentores de
variedades vegetales en cada pais.

Tabla 51 Personas consideradas como obtentor de variedades vegetales.

:Quién es considerado COLOMBIA BOLIVIA
obtentor?
El empleador en wuna X

relacion laboral

%5 1hidem.

57| os derechos del obtentor de variedades vegetales en Colombia, Universidad Externado de Colombia, Dir.
Robledo Castillo Felipe.2006, Bogota, Pag. 130.

138 | a misma discusion planteada en Colombia se podria presentar en Bolivia ya que esta vigente el acta de la
UPQV de 1978 y sin embargo la norma interna acoge el criterio del acta de la UPOV de 1991.
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Quien encargo la creacién X
de la variedad

El causahabiente X X
Obtentores en comdn vy X X
proindiviso

Cuadro elaborado a partir de art.1 Resolucion ICA 1893 Y arts. 30 y 31Resolucién 040/01

e Facultades del obtentor y Limitaciones a sus derechos

Tanto en Colombia como en Bolivia el obtentor o el titular del registro tiene la facultad de
impedir la realizacion de cualquiera de los siguientes actos sobre el material de
reproduccién, propagacién o multiplicacion de la variedad protegida a)produccion,
reproduccion, multiplicacion o propagacion, b) preparacién con fines de reproduccion,
multiplicacién o propagacion, c) oferta en venta d) venta o cualquier otro acto que implique
la introduccion en el mercado del material de reproduccién, propagacion o multiplicacion
con fines comerciales e) exportacion f) importacién, h) posesion para cualquiera de los
fines mencionados en los numerales anteriores, i) utilizacion comercial de plantas
ornamentales o partes de plantas como material de multiplicaciéon, con el objeto de
producir plantas ornamentales y fruticolas o partes de plantas ornamentales, fruticolas o
flores cortadas.

La facultad de prohibir estos actos se extiende hasta las variedades esencialmente
derivadas de la protegidas (art 8 Decreto 533 Colombia y art 34 Resolucién 040 de 2001
para Bolivia) y los actos sobre variedades que no se distingan claramente de la variedad
protegida (aplicacion directa del art 24 de la Decisién 345 para Colombia y 33 Resolucion
040 de 2001 para Bolivia)

Pero el derecho del obtentor tiene algunas excepciones comunes tanto en Colombia como
en Bolivia, las cuales se presentan a continuacion en el siguiente cuadro:

Tabla 52 Excepciones a los derechos sobre variedades vegetales.

Excepcion COLOMBIA BOLIVIA
Actos realizados en el

ambito privado con fines no x'* x1e0
comerciales.

Actos a titulo experimental X6t x162

159 Art, 13 Resolucion ICA 1893

160 Art. 35 Resolucién 040 2001
161 Art. 13 Resolucién ICA 1893
162 Art.35Resolucion 040 2001

174




Actos para la obtencion y
explotacién de una nhueva
variedad

Privilegio del Agricultor:
quien reserve y siembre
para su propio uso, o venda

como materia prima o
alimento, el producto
obtenido del cultivo de la

variedad protegida.

163
X

Si es agricultor con una
explotacion agricola igual o
menores 5 hectareas
.Cuando el derecho del
obtentor ha sido ejercido
razonablemente respecto a
la primera cosecha.

Solo puede sembrar
semillas para su propio uso,
no las puede enajenar a
terceros.'®®

164
X

Si es productor con una
explotacién agricola igual o
menor de 200 Has,
permitiéndose dentro de los
mismos parametros
méaximos de 100 Has para
cultivos de soya, trigo maiz,
sorgo, girasol, algodon,
50Has para arroz y 20 Has
para otras especies.

No lesiona el derecho del

obtentor quien venda como
materia prima o alimento el

producto  obtenido  del
cultivo de Ila variedad
protegida.*®®

e Duracion de la protecciéon

El término de proteccion de las obtenciones vegetales es el mismo tanto en Colombia
(Decreto 2687 de 2002) como Bolivia (art 40 Resoluciéon 040 de 2001). Para el caso de las
vides, arboles forestales y arboles frutales incluidos sus portainjertos la proteccion es de
25 afios y de veinte (20) afios para las demas especies. El tiempo de proteccidon es
contado a partir de la fecha de su otorgamiento.

e Requisitos para el registro de una variedad vegetal

Colombia y Bolivia al ser paises de la comunidad andina y al haber adherido al convenio
de la UPOV de 1978, no presentan mayores diferencias en cuanto a los requisitos
exigidos para otorgar la proteccion de las variedades vegetales a través del registro que
lleva la respectiva autoridad nacional competente, Instituto Colombiano Agropecuario
(ICA) en Colombia y el Programa Nacional de Semillas (PNS) en Bolivia.

A continuacion se presentan los requisitos comunes para que una variedad vegetal sea
protegida a través del registro:

183art. 13 Resolucion ICA 1893
12Art. 35 Resoluciéon 040 2001
185Resolucién ICA 2046 de 2003

188 Art. 36 Resolucién 040 Bolivia.
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Tabla 53 Requisitos para el registro de una variedad vegetal.

Requisitos COLOMBIA BOLIVIA
NOVEDAD X X
DISTINTIVIDAD X X
HOMOGENEIDAD X X
ESTABILIDAD X X
DENOMINACION DE X X
LA VARIEDAD

Cuadro elaborado a partir del art. 5 Resolucion ICA 1893y art.11 Resolucién 040.

Como se observa a partir de la tabla, los requisitos de proteccién son los mismos para los
dos paises en virtud de las normas en comun. A continuacion se presenta la descripcion
de cada uno de los requisitos:

Novedad: hace referencia a la no puesta a disposicion de terceros en virtud de
compraventa o cualquier otro acto licité del material de reproduccién o multiplicacion de la
variedad vegetal o producto de su cosecha con fines de explotacion comercial de la
variedad. En los dos paises, la novedad se pierde cuando estos actos se realizan por lo
menos un afio antes a la fecha de presentacion de la solicitud (en el territorio de cualquier
estado miembro de la CAN), cuatro afios antes para el caso de arboles y vides, 6 afios
antes para actos de explotacion realizados por fuera del territorio de cualquier estado
miembro de la CAN.

LaDistintividadhace referencia a la posibilidad de diferenciar la variedad cuyo registro se
solicita, respecto de cualquier otra variedad comun o notoriamente conocida a la fecha de
presentacion de la solicitud. ElI art 6 del acta de la UPOV de 1978 enuncia como
parametros no taxativos para establecer la notoriedad de una variedad el cultivo o
comercializacién en curso de otra variedad, la presencia en una coleccién o descripcion
precisa en una publicacion.

La homogeneidad y la estabilidad son requisitos eminentemente técnicos cuyas
definiciones se encuentran en la Decision 345 de la CAN, que considera a una variedad
como homogénea si “es suficientemente uniforme en sus caracteres esenciales, teniendo
en cuenta las variaciones previsibles segun su forma de reproduccién, multiplicaciéon o
propagacion'®’” y estable aquella variedad en la cual “sus caracteres esenciales se
mantienen inalterados de generacion en generacion y al final de cada ciclo particular de
reproducciones, multiplicaciones o propagaciones'®®”.

187Art. 11 Decisién 345 CAN
168 Art. 12 Decision 345 CAN
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La denominacion es una exigencia que se impone al momento de presentar la solicitud,
pues quien la presente debe indicar el nombre con que desea que sea reconocida la
variedad vegetal que se desea que sea protegida. En Colombia el articulo 35 de la
Resolucion1893 del ICA menciona “La denominacion de la variedad podra constar de una
sola palabra, de varias palabras hasta un maximo de tres, de una combinacion de letras y
cifras, de una combinacién de palabras y letras, o de una combinacién de palabras y
cifras.” Mientras que en Bolivia la Resolucion 040 de 2001 indica que la denominacién
puede adoptar la forma de denominacion de fantasia o cédigo.

A continuacion se presenta un cuadro comparativo que resalta las principales causales de

rechazo de una denominacion de una variedad vegetal:

Tabla 54 Causales de rechazo del nombre de una variedad vegetal.

DENOMINACION QUE
INDUCE A
CONFUSIONES

DENOMINACION QUE
NO DIFERENCIA LA
VARIEDAD DE OTRAS
YA EXISTENTES

DENOMINACION QUE
NO SATISFACE EN

COLOMBIA

Sea susceptible de error o de
prestarse a confusion sobre el origen,
la procedencia, las caracteristicas, el
valor o la identidad de la variedad, o
sobre la identidad del obtentor.

Sea idéntica o pueda confundirse
con otra denominacion que designe
una variedad preexistente de la
misma especie botanica o de una
especie semejante en el pais.

Sea idéntica o pueda confundirse con
otra designaciéon sobre la cual un
tercero posea un derecho anterior
que impediria el wuso de la
designacion como denominacién de
la variedad.

Se refiera Unicamente a atributos
comunes de otras variedades de la
especie de que se trate.

Conste de un nombre botanico o
comun de un género 0 especie, 0
comprenda ese nombre, siendo esta
situacion susceptible a confusion.

La que se compone Unicamente de
cifras.
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BOLIVIA
La que transmite la falsa
impresion de tener
caracteristicas o] valores
especiales

Transmite la falsa impresion
de que la variedad esta
relacionada con otra variedad
especifica o deriva de ella.

La que posee hace referencia
a una persona fisica o juridica

que transmita la  falsa
impresion sobre la identidad
del solicitante, o] del
responsable del

mantenimiento de la variedad
o del obtentor.

Si contiene un nombre comun
de género o especie dentro del
reino vegetal.

La que contiene mas de diez
letras, o} letras y
nameros.(Para cédigos)



SuUS ELEMENTOS | La que excede de tres palabras.

NUMERICOS 0] Se compone de una letra o es
GRAMATICALES excesivamente larga(nombre
de fantasia)

Sea contraria al orden publico. Si contiene comparativos o0
DENOMINACIONES superlativos.
CON Incluya términos como “variedad”,
CARACTERISTICAS “cultivar”, “forma”, “hibrido”, “cruce” o
ESPECIALES similares

Cuadro elaborado a partir del art.36 Resolucion ICA 1893 y art.22 Resolucién 040.

e Tramite del registro y autoridad nacional competente

La Decisiobn 346 asigna a cada pais la designacién de la autoridad competente y la
reglamentacién del procedimiento de registro de variedades protegidas. El Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) a través de su division de semillas es la autoridad
competente en Colombia para llevar el registro nacional de variedades protegidas en
virtud del Decreto 533 de 1994, junto a otras funciones como la de otorgar certificados de
obtentores vegetales o realizaciéon del analisis de novedad, distintividad, homogeneidad y
estabilidad de una variedad.

En Bolivia, el Programa Nacional de Semillas (PNS) es la entidad encargada de llevar el
control del régimen de proteccién de los obtentores vegetales por orden expresa de la
Resolucion 040 de 2001. Entre sus funciones principales se encuentra la de administrar el
registro nacional de variedades vegetales y demas relacionadas.

A continuacion se presenta un cuadro comparativo del tramite que se le realiza a una
solicitud de registro de una variedad vegetal, el cual se lleva a cabo en las oficinas de las
autoridades nacionales presentadas anteriormente:

Tabla 55 Tramite del registro de una variedad vegetal en Colombia y Bolivia.

COLOMBIA BOLIVIA
La solicitud de registro ante el ICA debe reunir los | La solicitud de registro ante el PNS debe
siguientes requisitos: reunir los siguientes requisitos:

1. Formulario diligenciado de solicitud de |1. Formulario de solicitud de proteccién de

proteccion de derechos de obtentores. Forma variedades (formulario PR-01)
ICA 3-834. La solicitud y todos sus anexos
deberan presentarse en idioma espaiiol. 2. Presentar descripcién Varietal, especifico

para cada especie (formulario RE-02)
2. Cuestionario técnico, forma ICA 3-835

diligenciada. 3. Presentar declaracién jurada indicando
gue la variedad es nueva, distinta, estable
3. Documento de cesién del derecho en caso de y homogénea.

que el titular sea diferente al obtentor.

4. En caso de variedades extranjeras, se
4. Declaracion de novedad de la variedad debe solicitar autorizacién visada por el
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vegetal.

Certificado de existencia y representacion
legal, si es persona juridica, expedido por la
Céamara de Comercio.

5.

Recibo de pago o factura por el valor tarifado
vigente, expedido por la Tesoreria del ICA
Poder legalizado del representante legal en
caso de ser un solicitante extranjero™®®.

La autoridad competente (ICA) dispone de un
término de 15 dias para pronunciarse sobre el
rechazo o admision de la solicitud .En caso de
faltar algan requisito se le otorga al solicitante un
término de 60 dias para que complete su
solicitud. Posteriormente el ICA analiza si la
solicitud cumple con el requisito de novedad, de
los contrario se rechaza la solicitud. Por ultimo se
procede al estudio de los requisitos de novedad,
distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad en
un plazo de 3 afios para variedades de ciclo corto
y 10 afios para variedades de ciclo largo o
mediano®"°.

e Licencias

consulado de Bolivia en el pais de origen
de la variedad, en el cual autoricen la
realizacion del tramite de proteccion.

Si el solicitante es persona juridica debe
aportar:

Fotocopia del NIT de la empresa

Fotocopia poder del representante legal
Fotocopia cedula representante legal

Si solicitante es persona natural se le solicita

fotocopia de la cedula®’™.

Luego de recibida la solicitud, la variedad se
somete a la prueba de identidad varietal
donde se estudian los requisitos de novedad,
distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad.

La duracién del tramite oscila entre tres y dos
afios, dependiendo de que la solicitud retina
los requisitos establecidos y la realizacion de
las pruebas de campo y laboratorio que
puede extenderse por dos periodos agricolas.

El titular de los derechos sobre una variedad vegetal esta en la facultad de enajenar sus
derechos o conceder licencias a terceros para que puedan realizar determinados actos de
explotacién sobre la variedad protegida. Para que este acto sea oponible a terceros, tanto
en Colombia como en Bolivia (arts. 42 y 44 Resolucion 040 de 2001) se requiere que
conste por escrito y sea inscrito en el registro de variedades protegidas del pais
respectivo.

Por otra parte, el titular de los derechos puede ser sometido a un régimen de licencias
obligatorias por razones de casos de seguridad nacional o de interés publico y con el fin
de asegurar la adecuada explotaciéon de una variedad protegida. Por lo cual la autoridad
nacional competente podra declarar la disponibilidad de la variedad vegetal previa fijacion
de una compensacién equitativa al obtentor que ve limitados sus derechos. La

169Recuperado paginahttp://www.ica.gov.co/Tramites/Agricola/Semillas.aspx, 19 de abril de 2011.

170 Aunque la Resolucion ICA 1893, establece un término de 10 afios, la pagina habla de 3 afios sin hacer
ninguna distincién del tipo de variedad http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?tralD=305.

i Recuperado pagina http://www.semillassantacruz.org/sitio/contenido.php?contenido=reqistro, 19 de Abril
de 2011.
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determinacion del monto de las compensaciones, se fija previa audiencia de las partes y
peritazgo, de acuerdo con la amplitud de la explotacién de la variedad protegida.

La declaracion de libre disponibilidad puede tener una vigencia por un periodo hasta de
dos (2) afios prorrogables por una sola vez, mientras subsistan las causas que la
motivaron, término dentro del cual quien esté interesado puede presentar una solicitud de
licencia otorgando las garantias técnicas suficiente e inscribiéndose en el registro que
lleva la autoridad nacional competente.

e Nulidad y Cancelacién del registro

El registro de una variedad vegetal no garantiza al obtentor que esta situacion
permanecera inmutable. Por el contrario, el registro puede ser susceptible de declaracién
de nulidad o incluso de cancelacién por el incumplimiento de los deberes que le impone
ser titular del registro de una variedad protegida. A continuacién se presentan las
causales de nulidad y cancelacion de registro tanto en Colombia como en Bolivia:

Tabla 56 Causales de nulidad y cancelacién del registro de una variedad vegetal.

COLOMBIA BOLIVIA
Causales de nulidad
Arts. 24 y 25| Art 49 Resolucion
1. La variedad no cumplia con los | Resolucion ICA | 040.
requisitos de ser nueva y distinta al | 1893.
momento de su otorgamiento.

2. La variedad no cumplia con las
condiciones de homogeneidad, y
estabilidad al momento de su otorgamiento.
3. El certificado fue conferido a una
persona que no tenia derecho al mismo.
Causales de cancelacion
Art.26  Resoluciéon | Art 50 Resolucion
1. Cuando se compruebe que la variedad | ICA 1893. 040.
protegida ha dejado de cumplir con las
condiciones de homogeneidad y
estabilidad.

2. Cuando el obtentor no presente la
informacion, documentos o material
necesarios para comprobar el
mantenimiento o la reposicion de la
variedad registrada.

3. Cuando el obtentor no proponga dentro
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del otra denominacion adecuada después
de haber obtenido el derecho.

4. Cuando el pago de las tarifas no se
efectuaré dentro de los términos previstos.

4.2 CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

e CONCEPTO

Los Conocimientos Tradicionales constituyen una materia de proteccion especial en el
ambito de la Propiedad Intelectual. De acuerdo con la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual (OMPI), definir los conocimientos tradicionales es una tarea muy
compleja, ya que contienen una amplia diversidad de elementos que los caracterizan y los
cuales deben ser objeto de proteccion. Sin embargo, la Organizacion intenta proponer la
siguiente definicion general:

“los conocimientos tradicionales” hacen referencia a las obras literarias, artisticas o
cientificas basadas en la tradiciobn. Asi como, las interpretaciones o ejecuciones,
invenciones, descubrimientos cientificos, dibujos o0 modelos, marcas, nombres y simbolos,
informacién no divulgada, y todas las demas innovaciones y creaciones basadas en la
tradicion que procedan de la propiedad intelectual en el ambito industrial, cientifico,
literario o artistico. La expresion “basadas en la tradicion” se refiere a los sistemas de
conocimientos, las creaciones, innovaciones y expresiones culturales que se han
transmitido generalmente de generacion en generacion. Se considera generalmente que
pertenecen a un pueblo en particular o a su territorio y evolucionan constantemente en
respuesta a los cambios que se producen en su entorno. Entre las categorias de
conocimientos tradicionales figuran: los conocimientos agricolas, los conocimientos
cientificos, los conocimientos técnicos, los conocimientos ecoldgicos, los conocimientos
medicinales, incluidas las medicinas y los remedios conexos, los conocimientos
relacionados con la diversidad bioldgica, las “expresiones del folclore” en forma de
masica, baile, cancion, artesania, dibujos y modelos, cuentos y obras de arte, elementos
de los idiomas, como los nombres, indicaciones geograficas y simbolos, y bienes
culturales muebles. Quedarian excluidos de esta descripcibn de los conocimientos
tradicionales los elementos que no se deriven de la actividad intelectual en el ambito
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industrial, cientifico, literario o artistico, como los restos humanos, los idiomas en general
y otros elementos similares del “patrimonio” en un sentido amplio.”*"

De esta forma, se puede observar que los Conocimientos tradicionales contienen una
gran cantidad de elementos. A pesar de ello, todos se derivan de las practicas culturales
de los pueblos, en concreto, de las comunidades indigenas. Sin embargo, cabe anotar
que el material cubierto por la definicion que da la OMPI, ya recibe proteccién en virtud de
otros sectores de la legislacién sobre propiedad intelectual (dibujos y modelos, derechos
de autor, derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes, etc.) o también se pueden
encontrar protegidos por leyes relacionadas con propiedad intelectual, como las relativas
a contratos o al patrimonio cultural. Por tanto, definir los Conocimientos tradicionales en
cuanto a su proteccion juridica, seria algo irrealizable, ya que a pesar de que existan
directrices internacionales a favor de dichos conocimientos, depende de los gobiernos
nacionales el adoptar disposiciones legislativas internas que protejan la propiedad
intelectual de los pueblos indigenas en su territorio.

Esta clase de proteccion “especial’ surge de la igualdad de tratamiento que cada Estado
debe prestar sobre la poblacién indigena, la cual tiene grandes dificultades de acceder a
un sistema de proteccion de propiedad intelectual, debido a su mismo distanciamiento de
la metrépolis central. Si no existiera este tipo de proteccion, estas comunidades perderian
el control sobre sus conocimientos, ya que se desvirtuaria el origen de los mismos
mediante su apropiacion y explotacion comercial por terceros, privando a estos pueblos
de una parte equitativa de los beneficios econémicos y sociales que se derivan del uso de
sus practicas tradicionales.

PROTECCION EN COLOMBIA Y BOLIVIA DE LOS CONOCIMIENTOS
TRADICIONALES

A continuacién se presenta la proteccion de los conocimientos tradicionales desde los
marcos internacional, constitucional y legal.

e Marco Internacional

Tanto en Colombia como en Bolivia, existe el compromiso internacional de regular la
proteccion de los conocimientos tradicionales. A continuacién se muestran los tratados
gue ambos paises han ratificado referente al tema:

- Convenio 169 de 1989 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT):

172 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Los conocimientos tradicionales: definiciones y

términos. Pag. 13 En: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/es/wipo_grtkf ic_3/wipo_grtkf ic 3 9.pdf.
Consultado en: 1 Marzo 2011
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El cual establece en su articulo segundo que los gobiernos deberdn asumir la
responsabilidad de desarrollar, con la participacion de los pueblos interesados, una accion
coordinada y sistematica con miras a proteger los derechos sociales, econémicos y
culturales de esos pueblos, garantizando el respeto de su identidad social y cultural, asi
como de sus costumbres, tradiciones e instituciones.

e El Convenio sobre Diversidad Biolégica (CDB)

Primer acuerdo mundial que promueve aspecto de tratamiento de la diversidad biolégica,
cuyo objetivo central es fomentar la conservacién, el conocimiento y el uso sostenible de
la biodiversidad, y reconoce la importancia de las comunidades indigenas en la
conservacion y utilizacion sostenible de la diversidad biologica.

e Decisiones 391 de 1996 y 486 de 2000 de la Comunidad Andina

La Decisién 391 reconoce los derechos de las comunidades indigenas, afroamericanas y
locales para decidir sobre sus conocimientos, innovaciones y practicas tradicionales
asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados. Esta Decisién establecié
en su norma transitoria octava que con base en un estudio, los Estados dictaran un
régimen especial para proteger los conocimientos, innovaciones y practicas de las
comunidades.

La Decision 486 a pesar de no crear un tipo especial de proteccion sobre tales
conocimientos, los toma en consideracién al momento de adjudicar algun derecho de
propiedad intelectual. A diferencia de la Decision 391, los Conocimientos Tradicionales
protegidos bajo esta Decision no se limitan solamente a aquellos asociados a recursos
genéticos, sino a todos aquellos que se hayan usado como soporte para la solicitud de
proteccion de la Propiedad Intelectual. El Articulo 3 consagra el principio fundamental
basico de salvaguarda y respeto de los Conocimientos Tradicionales. También hay
disposiciones en cuanto a la concesion y anulacién de una patente, teniendo en cuenta la
autorizacion o licencia para el uso del Conocimiento Tradicional segun los articulos 26 y
75 de la Decision.

e Marco Constitucional

A continuacién se compara el reconocimiento de los conocimientos tradicionales entre
Bolivia y Colombia, en materia constitucional:

Tabla 57 Marco constitucional de Colombiay Bolivia sobre protecciéon de
conocimientos tradicionales.

COLOMBIA BOLIVIA
La Constitucion de 1991 contiene | La Constitucién de 2009 se refiere a los
disposiciones que establece el | derechos de propiedad intelectual sobre los

direccionamiento en cuanto a la proteccion | conocimientos  tradicionales en los
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de la diversidad cultural medio

ambiente:

y el

Art. 7 El Estado reconoce la igualdad y
dignidad de todas las culturas que conviven
en el pais.

Art. 81 Sefala el deber del Estado de
regular el ingreso, salida y uso de los
recursos genéticos del pais de acuerdo con
el interés nacional.

Art. 80 Enfatiza la planificacion del manejo
y aprovechamiento de los recursos
naturales para garantizar su desarrollo
sostenible.

Art. 63 Las tierras comunales de los grupos

étnicos son bienes de uso publico
imprescriptibles, inembargables e
inalienables.

Art. 79 Es obligacién del Estado proteger la
diversidad e integridad del ambiente,
conservar las areas de especial interés
ecoldgico y fomentar la educacion para el
logro de estos fines.

siguientes articulos:

Art 30. Los pueblos indigenas tienen
derecho a la PI colectiva de sus saberes y
conocimientos.

Art. 42. Se registrard la Pl de
medicamentos y principios activos usados
en medicina tradicional.

Art. 100. El Estado debe proteger los
derechos de PI de los pueblos indigenas.

Art. 304. Las autonomias indigenas
resguardaran los derechos de PI colectivos
de sus comunidades.

Art. 381. Para evitar el registro de Pl de
plantas y animales exoticos fuera del
territorio nacional, el Estado debe
establecer un mecanismo de proteccién ya
sea para registrar la Pl a nombre del
Estado 0 a nhombre de los sujetos sociales
locales que asi lo reclamen.

Se puede concluir, que en el marco constitucional de Bolivia existe una proteccion directa
sobre la propiedad intelectual de los conocimientos tradicionales mientras que en
Colombia s6lo se proponen los lineamientos generales que propician dicha proteccion.

e Marco Legal

A continuacién se hara una comparacion similar del marco legal en Colombia y Bolivia en
cuanto a la proteccion de conocimientos tradicionales:

Tabla 58 Marco legal sobre proteccién de conocimientos tradicionales en Colombia

y Bolivia.
COLOMBIA

-Ley 23 de 1982: establece que el arte
indigena es parte del patrimonio cultural.

-Ley 170 de 1993: Tiene por objeto

BOLIVIA

-Ley 1551 de 1994: Reconoci6
personalidad juridica y ciertos derechos a
los pueblos indigenas.
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reconocer a las comunidades negras de
acuerdo con sus practicas tradicionales de
produccién, el derecho a la propiedad
colectiva, establecer mecanismos para la
proteccion de la identidad cultural y de los
derechos como grupo étnico, y el fomento
de su desarrollo econdémico y social.

-Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el
Ministerio del Medio Ambiente (actual
Ministerio de ambiente, vivienda vy
desarrollo territorial) Dentro de sus tareas
se encuentra: organizar el inventario
nacional de biodiversidad y recursos
genéticos nacionales, regular la obtencion,
manejo, distribucibn 'y comercio de
especies de flora y fauna, etc.

-Ley 397 de 1997: por la cual se crea el
Ministerio de Cultura, garantizando a los
pueblos indigenas y comunidades negras
el derecho a conservar, enriquecer y
difundir su identidad y patrimonio cultural.
Se garantiza los derechos de autoria
colectiva de los grupos con el fin de
proteger lenguas, tradiciones, usos,
costumbres y saberes.

-Decreto 1320 de 1998: se establece la
consulta previa a las comunidades
indigenas y negras para la explotacion de
SUS recursos.

-Anteproyectos de Ley: a pesar de no
haber sido aprobados como ley, en 2005
se analizaron varios anteproyectos
propuestos por organizaciones sociales
referidos al tema del registro de los
conocimientos tradicionales en el SENAPI.

Como se puede observar, teniendo en cuenta los diferentes marcos de proteccion de los
conocimientos indigenas, se puede concluir que hay un desarrollo muy escaso en ambas
legislaciones. Pese a que existen normas y directrices internacionales y constitucionales
gue abordan temas relativos a los derechos de los pueblos indigenas y negritudes, y
regulaciones sobre biodiversidad, estas no contribuyen lo necesario al régimen de
proteccion de los derechos de las comunidades para que se haga una proteccion de
forma efectiva, ya que no existe un procedimiento material con el cual se puedan proteger

185



los conocimientos tradicionales, y hacerlos oponibles a terceros para evitar su uso o
explotacion sin consentimiento.

4.3 RECURSOS GENETICOS

La diversidad bioldgica, o biodiversidad es la variedad de las formas de vida y se
manifiesta en la diversidad genética, de poblaciones, especies, ecosistemas y paisajes. El
potencial utilitario de la biodiversidad puede ser investigado y operado por medio de los
recursos genéticos, compuestos por especies de plantas, animales y microorganismos.

Los recursos genéticos se encuentran definidos en el Convenio de Diversidad Bioldgica
de la siguiente forma: “se entienden como el material genético de valor real o potencial de
origen vegetal, animal o microbiano o de otro tipo que contenga unidades funcionales de
la herencia™"®

La biodiversidad ha suscitado una importancia econémica y tecnoldgica creciente, lo que
ha hecho captar la atencion y el interés inmediato sobre su proteccion. Esta proteccion
encuentra justificacion en el hecho de que la biodiversidad es un elemento con un valor
estratégico para la inclusién dentro del nuevo orden mundial, ya que cada Estado puede
aprovecharla para el desarrollo de sistemas de produccion con fines farmacologicos,
alimentarios, industriales, entre otros, que mejoran el nivel de vida de la poblaciéon. De
esta forma, la conservacion, uso sostenible y distribucién justa y equitativa de los
beneficios derivados de los recursos genéticos, son objeto de preocupacion nacional e
internacional. El interés por adquirir un derecho de propiedad intelectual sobre los
recursos genéticos se deriva de dichas nociones.

PROTECCION DE LOS RECURSOS GENETICOS EN COLOMBIA Y
BOLIVIA

A continuacion se muestra un cuadro comparativo sobre el desarrollo de Colombia vy
Bolivia en materia de proteccién de los recursos genéticos.

Tabla 59 Proteccion de los recursos genéticos en Colombiay Bolivia

COLOMBIA BOLIVIA

Marco Mediante Ley 165 de 1994 se | Mediante Ley 1580 de 25 de julio de

173 Art. 2 Convenio diversidad bioldgica
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Internacional

Marco
Constitucional

aprueba el Convenio de
Diversidad Biolégica de 1992

Se aplica la Decision Andina
391 sobre el régimen comun
de Acceso a los Recursos
Genéticos

Constitucion de 1991

Art. 63 Los bienes de uso

publico, los parques
naturales, las tierras
comunales de grupos
étnicos, las tierras de
resguardo, el patrimonio

arqueoldgico de la Nacion y
los demas bienes que
determine la ley son
inalienables, imprescriptibles
e inembargables.

Articulo 80: El estado esta
obligado a limitar o evitar la
destruccion  ambiental 'y
puede juzgar a los ofensores.
Incentiva la proteccion de
ecosistemas transfronterizos,
en cooperacion con otras
naciones. Establece
reglamentaciones con
respecto a la importacion,
exportacion 'y uso de
recursos genéticos.

Art. 81: El Estado regulara el
ingreso al pais y la salida de
los recursos genéticos y su
utilizacién, de acuerdo al
interés nacional.
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1994 se aprueba el Convenio de
Diversidad Bioldgica de 1992

Se aplica la Decision 391 mediante el
Reglamento de Acceso a Recursos
genéticos aprobado por Decreto
Supremo N. 24676 de 1997

Constitucion de 2009

Art. 9 numeral 6 Son fines del Estado:
Promover y garantizar el
aprovechamiento responsable y
planificado de los recursos naturales, e
impulsar su industrializacion, a través
del desarrollo y del fortalecimiento de
la base productiva en sus diferentes
dimensiones y niveles, asi como la
conservacion del medio ambiente,
para el bienestar de las generaciones
actuales y futuras.

Art. 108 no. 15 Son deberes de los
Bolivianos:

Proteger y defender los recursos
naturales y contribuir a su uso
sustentable, para preservar los
derechos de las futuras generaciones.

Art. 298 no. 4 Son competencias
exclusivas del nivel central del Estado:
...recursos genéticos y biogenéticos.

Art. 304 Las autonomias indigena
originario campesinas podran ejercer
las siguientes competencias:
-Conservacion de recursos forestales,
biodiversidad y medio ambiente.
-Resguardo de los conocimientos
referidos a recursos genéticos.

Art. 311 Los recursos naturales son de
propiedad del pueblo Boliviano y serén
administrados por el Estado. La
industrializacion de los recursos se
hara en el marco del desarrollo
sostenible, en armonia con la



Marco Legal

naturaleza.

Art. 342 Es deber del Estado y la
poblacion proteger y aprovechar de

manera sustentable los recursos
naturales y la biodiversidad.
Disposiciones mas | Decreto Supremo N° 24676

importantes:

Cddigo de Recursos
Naturales Renovables vy
Proteccion al Medio
Ambiente:

Regula lo relativo al ejercicio
del derecho de propiedad
sobre los recursos naturales
renovables.

Resolucion 620 del 97
expedida por el Ministerio del
Medio Ambiente en el cual se
establece el procedimiento
interno para tramitar las
solicitudes de acceso a los
recursos geneéticos.

Reglamento de Acceso a Recursos
genéticos: se
procedimientos (solicitud, evaluacion,
distribucion de beneficios, contratos)

establecen los

De esta forma, se puede concluir que ambos paises tienen una regulacidon especifica
sobre recursos genéticos y biodiversidad. Sin embargo, la disposicién “marco” para
proteger dichos recursos esta determinada por la Decision Andina 391 sobre el régimen
comun de Acceso a los Recursos Genéticos. A continuacion se haréd una pequefia sintesis
de las disposiciones sobre el acceso a recursos genéticos:

Tabla 60 Acceso para la proteccion de los recursos genéticos

TRAMITE
DE ACCESO

Solicitud

COLOMBIA (Resolucion 620 de
1997 y Decision 391)

De acuerdo a la Decisién 391, se
presenta la solicitud respaldada de
la documentacion necesaria. El
andlisis preliminar, inscripcién vy
apertura de un expediente se
encuentra a cargo de la Oficina
Juridica, y la publicacion de dicha

188

BOLIVIA(DECRETO SUPREMO N®
24676 y Decision 391)

Se establece un procedimiento para
presentar solicitudes de acceso, en
este proceso se distinguen 2
etapas:

-La evaluacion de la solicitud.

-La negociacion y elaboracién de
contrato.



Evaluacioén

Beneficios

Contratos

solicitud, a carga del solicitante. Se
remite el expediente al Despacho
del Viceministro, y se efectia la
evaluacibn en coordinacion con
otras dependencias del Ministerio
del Medio Ambiente. Se emitirqd un
dictamen técnico y legal sobre la
procedencia de la solicitud para la
firma del ministro.

El despacho del Viceministro
coordina la participacion con las
dependencias del Ministerio, cuando
de acuerdo a sus funciones, tengan
interés en la evaluacién; también
pueden participar otras entidades
publicas y privadas, por ejemplo,
para apoyo técnico y cientifico en la
evaluacion.

Se efectta un andlisis de los
beneficios econ6micos de las
solicitudes de acceso (precio de
acceso y regalias) y los beneficios
no monetarios (como solicitudes de
investigacion)

Si se acepta el acceso, el despacho
del Viceministro y la oficina juridica,
coordinara el inicio del proceso de
negociacion del contrato, donde
pueden participar entidades publicas
en razon de sus funciones. Se
expide Resolucion vy firma el
contrato, el interesado debe publicar
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El solicitante aplica el formulario del
reglamento y adjunta la informacion
técnica y juridica de soporte.

En esta etapa, la solicitud debe
estar registrada y publicada. Una
vez se evalla la aplicacion por el
cuerpo de asesoramiento técnico, Si
no es aceptada, se le informa al
solicitante; si es aceptada, la
Autoridad Nacional Competente
procede a negociar los términos de
la elaboraciobn del contrato de

acceso: beneficios, forma de
distribucion, condiciones para
determinar los derechos de

propiedad intelectual y la condicion
de comercializacion de sus
resultados.

Se negocia entre las partes
interesadas, se pueden vincular
para el beneficio las comunidades
en el caso de tierras comunitarias
de origen, o la Direccion del area,
cuando se haga sobre areas
protegidas. El Estado participara en
forma justa y equitativa de los
beneficios del acceso, que seran
destinados a incentivar la
conservacion y uso sostenible de
los recursos genéticos.

Si se acepta la solicitud, se procede
a elaborar el contrato, y se
establece la firma de contratos
accesorio con:

La institucion nacional de apoyo, el
proveedor del recurso biolégico o
centro de conservacion, siendo
requisito indispensable.



un extracto del contrato en un diario | La solicitud de protecciébn de un

de circulacion nacional. derecho de propiedad intelectual
sobre producto y/u organismo vivo
desarrollado a partir de recurso
genético exigira el requisito de la
presentacion del contrato de
acceso.

En materia de propiedad Intelectual, los recursos genéticos han generado la duda si son o
no susceptibles de proteccion. Segun la legislacion imperante en Colombia y Bolivia, se
encuentra prohibido patentar un recurso genético, las materias vivas o sus réplicas. Asi lo
dispone el art. 15 de la Decision 486:

“No se consideran invenciones: El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en
la naturaleza, los procesos biolégicos naturales, el material bioldgico existente en la
naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o genoplasma de cualquier
ser vivo.”

Sin embargo, el art. 280 de la misma Decisidn, establece que en el supuesto de que la
legislacion interna de los Paises Miembros permita patentar un organismo genéticamente
modificado, debera presentar copia del documento que otorgue el permiso de la autoridad
competente. Este permiso se basa en los contratos de acceso ya observados. Sin
embargo, en ninguno de los dos paises existen aun disposiciones internas que permitan
la adquisiciéon de un derecho de patente sobre organismos bioldgicos. Por el momento, en
ambos paises, se hacen esfuerzos por proteger la exclusividad del Estado y la poblacion
nacional sobre los recursos genéticos mediante la normatividad que regula las solicitudes
de acceso, disposiciones que permitan ejercer un control sobre el uso por terceros de
especies y organismos biolégicos ubicados en el territorio.

190



CONCLUSIONES

En este apartado final, luego de haber realizado este analisis de derecho comparado
sobre el tratamiento juridico que se le da a la Propiedad Intelectual en Colombia y Bolivia,
es necesario dar respuesta al problema juridico que lo motivo ¢Existe homogeneidad
técnico-juridica entre la legislacion, jurisprudencia, doctrina y demas tratamientos
desarrollados por Colombia y Bolivia en relacion con la Propiedad Intelectual?, cuya
respuesta es afirmativa, como se puede constatar, a partir de las observaciones recogidas
en este estudio. Entre Colombia y Bolivia existe homogeneidad técnico-juridica en el
tratamiento que se le da a la Propiedad Intelectual, en sus diferentes esferas (Derecho de
autor, Propiedad Industrial, Variedades vegetales, Recursos genéticos y Conocimientos
tradicionales).

La principal razén de ello es la influencia que ejerce sobre estos dos paises las normas
comunitarias producidas en el seno de la Comunidad Andina de Naciones, las diferentes
decisiones que abarcan cada aspecto de la Propiedad Intelectual han producido una
homogeneidad en el tratamiento juridico que se le da a la Propiedad Intelectual. Por lo
cual Colombia y Bolivia, paises miembros de la Comunidad Andina de Naciones
comparten una ideologia y aspectos tedricos en comun, en virtud del principio de primacia
de la norma comunitaria la cual tiene aplicacion preferente a la norma interna; legislacion
interna que en uno y otro pais coinciden en los aspectos fundamentales del régimen de
proteccion de la Propiedad Intelectual y que pasa a ocupar un papel mas procedimental y
reglamentario de las prescripciones y de los parametros minimos establecidos por la
norma comunitaria.

Pero la existencia de una homogeneidad entre dos regimenes juridicos, y que como pudo
apreciarse a lo largo de esta presentacién es bastante grande, no impide identificar
diferencias en ciertos aspectos, algunas con mayor relevancia que otras, pero que en todo
caso vale la pena destacar, pues a partir de estas diferencias, de la comparacion, es que
se pueden detectar las ventajas y desventajas de las instituciones juridicas que sobre
proteccibn de Propiedad Intelectual existen en uno y otro pais, lo cual permitira,
posteriormente adoptar correctivos, medidas mas adecuadas y eficaces para la proteccion
de la propiedad intelectual.

Por lo anterior, se presentan a continuacién las principales conclusiones que nos arroja
esta investigacion destacando similitudes pero aun mas las diferencias que existen entre
los dos paises:

PROPIEDAD INTELECTUAL

En materia de tratados internacionales sobre derecho de autor se evidencia la disposicion
del Estado colombiano por acoger los principios internacionales que otorgan proteccion a
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las obras protegidas por el derecho de autor, ya que ha adherido a gran parte de tratados
internacionales sobre la materia, desde el convenio de Berna hasta los mas recientes
como el tratado de la OMPI sobre derechos de autor de 1996. Mientras que Bolivia se
encuentra rezagada en la materia debido a que s6lo ha adherido al convenio de Berna y
la convencion de Roma. A pesar de ello, se observa una homogeneidad del régimen
juridico de derecho de autor y derechos conexos, debido a la influencia de la Decision 351
de la CAN, la cual establece los parametro comunes para todos los paises miembros del
Acuerdo de Cartagena, y que llena los vacios que en materia de principios y tratados
internacionales pueda tener algun pais miembro. Es este el caso de Bolivia, ya que la
norma comunitaria incorpora los principios internacionales, en virtud del principio de
primacia del derecho comunitario. Lo cual genera que en la practica, paises como
Colombia y Bolivia que a pesar de tener diferencias en cuanto a los tratados adheridos se
equiparan, y tienen un régimen juridico comdn y homogéneo.

En materia de tratados de internacionales sobre Propiedad Industrial la situacién es
similar en ambos paises. Los dos se han adherido a pocos tratados internacionales sobre
la materia, como la Convencién de Paris y los acuerdos sobre los ADPIC, y donde la
Decision 486 de la CAN cumple una labor complementaria ya que en virtud de ella los
Arreglos de Niza, de Locarno y de Estrasburgo son aplicables en los paises miembros de
la CAN. Pero aun asi se evidencia un rezago sobre la materia, caracteristico en los paises
de la region, ya que no han adherido a gran parte de los tratados internacionales sobre
Propiedad Industrial como el arreglo de Viena de 1973, el protocolo de Madrid de 1989, o
el tratado de Singapur de 2006. A pesar de ello, hay que resaltar que Colombia en los
ultimos afios se ha preocupado por remediar esta situacion y se ha adherido en el afio
2001 al tratado de cooperacién en materia de patentes de 1970 y recientemente, en el
afio 2009 al tratado sobre el derechos de marcas adoptado en Ginebra en 1994.

En materia de proteccion constitucional, tanto en Bolivia como en Colombia existe una
proteccion directa de la propiedad intelectual. Sin embargo, la constitucién de Bolivia es
mucho mas rica en cuanto al reconocimiento y protecciéon de los saberes de la comunidad
indigena y sus costumbres, al elevarlas a rango constitucional mediante el reconocimiento
de tales como Propiedad Intelectual.

El cdodigo civil de Bolivia no posee disposicion alguna sobre propiedad intelectual,
mientras que el cédigo civil colombiano sélo cuenta con un Unico articulo relacionado con
la Propiedad Intelectual, en el cual prescribe que las obras pertenecen a sus autores y
remite a leyes especiales para su proteccion.

Los cddigos de comercio de ambos paises coinciden al considerar la Propiedad Industrial,

en especial los signos distintivos, como marcas y lemas comerciales y las nuevas
creaciones como bienes mercantiles. Ademas coinciden en prescribir una sancion
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accesoria de inhabilidad para ejercer el comercio cuando un comerciante es condenado
por delitos que violen la Propiedad Industrial.

En materia de Propiedad Industrial, los cédigos de comercio en ambos paises tienen una
aplicacion subsidiaria o complementaria a lo que dispone la Decision 486 de la CAN, la
cual tiene primacia sobre la norma interna y ocasiona que algunas disposiciones del
cbdigo de comercio sean inaplicables por ser contrarias, como sucede con el articulo 470
del cédigo de comercio boliviano que prescribe que el derecho sobre el nombre comercial
pertenece a quien primero solicite el registro, contrario al articulo 191 de la norma
comunitaria que indica que el derecho sobre el nombre comercial se adquiere con el
primer uso sin necesidad del registro. A pesar de la primacia de la norma comunitaria, hay
disposiciones que son aplicables, en Colombia por ejemplo las que permiten solicitar a los
jueces civiles la aplicacién de medidas cautelares a favor de titulares de patentes que se
vean perjudicados por actos que infrinjan sus derechos. A su vez en Bolivia las
disposiciones sobre competencia desleal son aplicables, complementando en Bolivia lo
gue dispone la Decision 486, estableciendo una lista de actos constitutivos de
competencia desleal y las acciones pertinentes para su proteccion.

A partir de los cddigos penales y de procedimiento penal de ambos paises se puede
concluir que en Colombia existe una mayor proteccion de la Propiedad Intelectual por via
penal, ya que el codigo penal colombiano posee una numerosa tipificacion de conductas.
Ademas, el cddigo de procedimiento penal Colombiano contiene varias disposiciones que
aseveran la importancia de los delitos contra la propiedad intelectual, como el art. 87 en el
cual se dispone que debe destruirse el objeto material de comision del delito y el art. 313,
el cual determina que en los delitos contra derechos de autor que superen los 150 salarios
minimos procede la detencién preventiva en establecimiento carcelario.

En cuanto a la posibilidad de acceso a medios efectivos para hace valer los derechos de
Propiedad Intelectual, Colombia y Bolivia consagran algunas acciones similares, en virtud
de las cuales el interesado puede presentar solicitudes a la autoridad nacional
competente y ejercer los recursos administrativos, estas son: REPOSICION Y
APELACION en Colombia y REVOCATORIA Y JERARQUICO en Boalivia, cuando las
decisiones le son adversas. Asi mismo, pueden acudir a las acciones judiciales para
reclamacion de perjuicios frente a terceros que incurren en actos violatorios de sus
derechos tal como lo consagran los codigos de comercio de los respectivos paises.

DERECHO DE AUTOR Y CONEXOS

En materia de derechos de autor tanto en Colombia como en Bolivia es decisiva la
influencia de la Decisién 351 de la Comunidad Andina de Naciones, la cual determina los
parametros basicos en materia de proteccion de derechos de autor al influenciar las
normas internas de cada pais, las cuales retoman los principios que sienta la Decision
Andina y reglamentan los aspectos sobre los cuales la Decision otorga competencia y
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autonomia a cada pais, como ocurre en virtud de la aplicacion del principio de
favorabilidad donde cada pais se le autoriza reconocer mas derechos de los minimos que
reconoce la Decision, asi como, la posibilidad de ampliar el catdlogo de derechos
patrimoniales y morales reconocidos por la Decision, la posibilidad de consagrar un plazo
de duracion de proteccién mayor al de la vida del autor y 50 afios después de su muerte,
la reglamentacion del régimen de transmision de derechos, el régimen de limitaciones y
excepciones que en todo caso establece unos casos minimos que deben ser respetados
por cada pais y el régimen de las sociedades de gestion colectivas.

Debido a esta influencia de la Decisién 351, se encuentra que el catdlogo de obras
protegidas, el registro de la obra como un elemento no esencial para otorgar la proteccion
de derechos de autor, el régimen de titularidad de derechos, el reconocimiento como
titular originario solo a la persona natural y titulares derivados a personas naturales o
morales, la titularidad otorgada al empleador sobre la obras creadas dentro de una
relacién laboral o a quien contratd los servicios bajo su cuenta y riesgo, la titularidad de
las obras colectivas en cabeza del director o de su productor, son asuntos en los que
coinciden los regimenes juridicos sobre derecho de autor de Colombia y Bolivia.

A pesar de la influencia de la Decisién 351 y la homogeneidad de los regimenes juridicos,
se encuentran algunas diferencias, unas minimas y otras significativas como las
siguientes:

En materia de derechos morales Colombia amplia el catalogo de derechos, otorgando al
autor 2 facultades que en Bolivia no estan reconocidas como lo son: la posibilidad que
tiene el autor de modificar su obra antes o después de su publicacién y retirarla de
circulacion o suspender cualquier forma de utilizacion aunque haya sido previamente
autorizada, siempre y cuando se otorgue por el autor la debida indemnizacion.

En materia de derechos patrimoniales, los dos regimenes otorgan facultades
monopolisticas al autor, para decidir si autoriza 0 no a terceros para que realicen actos de
explotaciébn sobre su obra. Sin embargo, llama la atencion que en Bolivia con poca
tradiciéon a nivel de comercio de obras de arte, se encuentra reglamentado el Droit de
Suite en virtud del cual los autores tienen la facultad de reclamar una parte de los
ingresos obtenidos en virtud de una venta posterior de su obra en publica subasta o por
intermediacion de un negociante profesional de obras de arte. Este derecho se encuentra
reglamentado en Bolivia por la Ley 1322 de 1992, mientras que en Colombia este derecho
no tiene aplicacion ya que carece de reglamentacion.

Por otra parte se encuentran diferencias en lo referente a las limitaciones y excepciones
sobre los derechos de autor, ya que a pesar de que Colombia y Bolivia tienen un catalogo
en comun en virtud de lo establecido por el articulo 22 de la Decision 351, hay
limitaciones que consagra un pais y el otro no. Un ejemplo, es que en Bolivia existe la
restriccion o imposibilidad de los herederos o causahabientes para poder oponerse a que
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terceros publiquen las obras del causante ya divulgadas cuando dejen transcurrir mas de
cinco afios computables desde la muerte del causante, sin disponer su publicacion. Asi
mismo, en Colombia existe un régimen de limitacién para obras extranjeras que no hayan
sido traducidas o reproducidas en el pais dentro de los plazos consagrados por la Ley 23
de 1982.

Tanto en Colombia como en Bolivia cualquier acto de disposicion sobre los derechos
patrimoniales requiere estar consignado en un escrito para su validez. Sin embargo, en
Colombia se requiere que sea a través de escritura publica o documento privado
reconocido ante notario. Asi mismo, el registro no es un elemento esencial, sino un
requisito para dar publicidad y hacer oponibles los actos ante los terceros.

Pero tal vez la diferencia mas significativa entre estos regimenes juridicos tan
homogéneos, es la relativa a los términos de proteccion ya que en Colombia la vigencia
de la proteccién de los derechos de autor es equivalente a la vida del autor y 80 afios
después de su muerte, mientras que en Bolivia el término de proteccion equivale a la vida
del autor y 50 afios después de su muerte, limitAndose a la vigencia minima establecida
por la Decision 351 de la CAN.

En relacién con los Derechos Conexos, en ambos paises se reconocen los mismos
derechos a los intérpretes, artistas y ejecutantes, los productores de fonogramas y los
organismos de radiodifusion. La diferencia radica en la duracion de la proteccién, siendo
en Colombia, para todos los casos (Artistas, intérpretes o ejecutantes - Productores de
Fonograma - Organismos de Radiodifusion) durante todo la vida de la persona méas 80
afos. En cambio en Bolivia, la duracion es de 50 afios desde el 1 de enero del afio
siguiente al de la publicacion, fijacién, interpretacion o ejecucion de la obra para los
artistas, intérpretes y ejecutantes. Para los productores de fonogramas y programas de
radiodifusion, los derechos patrimoniales duraran cincuenta afios a partir de su
publicacion, exhibicién, fijacién, transmisién y utilizacion.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

En materia de propiedad industrial la homogeneidad es mayor debido a que tanto
Colombia como Bolivia incorporan la Decision 486 de la CAN como norma aplicable
directamente a la materia. Esto teniendo en cuenta que Colombia carece de una ley que
reglamente la materia y en Bolivia la ley de Privilegios Industriales (1916), y la Ley
Reglamentaria de Marcas (1918), debido a su antigledad no se acogen a los
requerimientos de los tratados y acuerdos internacionales como en el ADPIC. Por lo cual
la norma comunitaria tiene aplicacion preferente a la norma interna. Asi mismo, la
reglamentacion interna que realiza cada pais esta orientada a aspectos de procedimiento
y asuntos puntuales.
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v' En materia de Nuevas Creaciones se encuentra el tema de Patentes de Invencion, las
cuales se regulan mediante la Decision 486 de la CAN. Ambos paises reglamentan
aspectos especiales de la Decision 486 mediante Decretos y Resoluciones. Por derivar la
regulacién de la normatividad andina, en ambos paises se disponen los mismos
requisitos, procedimientos, derechos, obligaciones, etc., sobre patentes. La Unica
diferencia encontrada en el tema de patentes, en ambos paises, ademas de las
autoridades competentes en las cuales se debe hacer la solicitud respectiva, es el
requisito de la Anuencia Previa en Bolivia. La cual se requiere cuando se solicita una
patente de invencidn sobre productos y procedimientos farmacéuticos ya que se debe
analizar por las autoridades competentes si la patente solicitada no interfiere con el
derecho a la salud y el acceso a los medicamentos.

v' Las autoridades competentes para conocer solicitudes sobre Propiedad Industrial en
Bolivia y Colombia, son el SENAPI y la Superintendencia de Industria y Comercio,
respectivamente. Ambas son instituciones publicas con el fin de proteger todo lo
relacionado sobre Propiedad Intelectual. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y
Comercio administra otras funciones que, de forma general, tienen como obijetivo
fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfaccion del
consumidor colombiano. EI SENAPI sélo dedica sus funciones a la proteccién de la
Propiedad Intelectual.

v' En materia de Signos Distintivos, e Indicaciones geograficas, ambos paises se rigen con
la Decision 486 de la CAN, sin encontrarse ninguna diferencia significativa en los
aspectos normativos de ambos paises. Cabe anotar, que en materia de Denominaciones
de Origen, en Colombia se encuentran disposiciones adicionales a la Decisién 486 de la
CAN (Decreto 3081 de 2005, Resolucion 33190 de 2007 de la Superintendencia de
Industria y Comercio) que reglamentan el tramite de las autorizaciones de uso. En Bolivia,
se encuentra la Ley 1334 de 4 de Mayo de 1992, que reglamenta aspectos generales de
las denominaciones de origen, pero que fueron remplazadas por las disposiciones de la
Decision Andina 486.

v' En cuanto a la proteccion contra la competencia desleal tanto Colombia como Bolivia
tienen una dualidad de normas aplicables, ya que poseen una norma interna que regula la
materia, la Ley 256 para Colombia y el codigo de comercio en Bolivia, que coexiste con la
norma comunitaria Decision 486 de la CAN. Cabe resaltar que la norma interna
colombiana ofrece una variedad de acciones a favor de quien se vea perjudicado por
actos desleales como lo son la accién declarativa o de condena, la accién preventiva, la
solicitud de diligencias preliminares y la solicitud de medidas cautelares, las cuales
pueden ser adelantadas ante los jueces civiles o0 la Superintendencia de Industria y
Comercio que posee un recuento jurisprudencial valioso sobre la materia. Mientras que el
codigo de comercio Boliviano enuncia una serie de actos que se consideran constitutivos
de competencia desleal por los cuales el afectado puede solicitar, la abstencién del acto y
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solicitar la condena en perjuicios ante los jueces civiles competentes. Las acciones por
competencia desleal prescriben en Colombia a los 2 afios desde que se tuvo
conocimiento del hecho y en todo caso dentro de los 3 afios siguientes a la ocurrencia de
los hechos, mientras que en Bolivia prescriben dentro de los 2 afios siguientes a la
ocurrencia de los Ultimos actos constitutivos de competencia desleal.

OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

En materia de proteccion de obtentores vegetales, se puede apreciar que la temética ha
sido objeto de proteccién y regulacion recientemente en Colombia y Bolivia. Este proceso
se remonta en los dos paises al momento en que adhieren al acta de 23 de octubre de
1978 de la UPOV adoptada por la Ley 253 de 1995 en Colombia y para el caso de Bolivia
unos afios mas tarde a través de la Ley 1968 de 23 de marzo de 1999.

Debido a que los dos paises también tienen como norma en comun la Decision 345 de la
CAN, aspectos como los requisitos para el registro de una variedad (Novedad,
distintividad, homogeneidad, estabilidad y denominacién de la variedad) son similares en
ambos paises, al igual que el tramite que adelanta la autoridad competente de cada pais,
la cual, en ambos casos, es un institucion diferente a la encargada de administrar el
régimen de derechos de autor y propiedad industrial. La administracién de los obtentores
de variedades vegetales, requiere de una institucion especializada en la materia, capaz de
evaluar los aspectos técnicos como la homogeneidad y estabilidad de la variedad, por lo
cual en Colombia el Instituto Colombiano Agropecuario y en Bolivia el Plan Nacional de
Semillas, asumen el control de este régimen particular dentro de la proteccion de la
propiedad intelectual.

Las principales diferencias que se encuentran en ambos paises son 2, una de tipo
conceptual, debido a que Bolivia a pesar de haber adherido al acta de 1978 del convenio
de la UPOV, posee normas como la Resolucion 040 de 2001 que incorpora elementos
conceptuales del acta de 1991 del convenio de la UPOV. Por lo cual el concepto de
obtentor varia sutiimente de un pais a otro pues en Bolivia se reconoce como obtentor a
aguella persona que haya creado, descubierto o puesto a punto una variedad vegetal,
mientras que en Colombia s6lo se reconoce como obtentor a aquel que haya desarrollado
o terminado una nueva variedad.

Otra diferencia importante es la excepcion a los derechos de variedades vegetales que
otorga el privilegio al agricultor, ya que en Colombia el agricultor con una explotacion
agricola igual o inferior a 5 hectareas esta en la posibilidad de reservar y sembrar para su
propio uso semillas de variedades protegidas, mientras que en Bolivia el agricultor que
posea una explotacion agricola dentro de las extensiones de territorio establecidas por la
Resolucion 040 de 2001, puede sembrar y vender como materia prima o alimento el
producto obtenido del cultivo de la variedad protegida. Circunstancia que si bien es
amparada por la Decision 345 de la CAN, es desproporcionada y otorga unas facultades
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demasiado grandes a los agricultores Bolivianos respecto de la variedad protegida, que
hacen nugatorios los derechos de los obtentores, ya que desborda unos limites
racionales, trasciende la esfera privada, pues la excepcion tal como se plantea en la
norma boliviana y la Decisibn 345 afecta los intereses comerciales y productivos del
obtentor.

CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

En materia de Conocimientos Tradicionales, se puede concluir, que en el marco
constitucional, en Bolivia existe una proteccién directa sobre la propiedad intelectual de
los conocimientos tradicionales, mientras que en Colombia so6lo se proponen los
lineamientos generales que propician dicha proteccién. Sin embargo, hay un desarrollo
legal muy escaso en ambos paises. Pese a que existen normas y directrices
internacionales y constitucionales que abordan temas relativos a los derechos de los
pueblos indigenas y negritudes, y regulaciones sobre biodiversidad, estas no contribuyen
lo necesario al régimen de proteccion de los derechos de las comunidades, para que se
haga de forma efectiva, ya que no existe un procedimiento material con el cual se puedan
proteger los conocimientos tradicionales, y hacerlos oponibles a terceros para evitar su
uso o explotacién sin consentimiento.

RECURSOS GENETICOS

Para finalizar en cuanto al régimen de Recursos Genéticos, se puede concluir que Bolivia
y Colombia poseen una regulacién especifica sobre el tema. No obstante, la disposicion
“marco” para proteger dichos recursos esta determinada por la Decision Andina 391 sobre
el régimen comun de Acceso a los Recursos Genéticos.

Sobre el tema de propiedad Intelectual, segun la legislacion imperante en ambos paises,
se encuentra prohibido patentar un recurso genético, las materias vivas o sus réplicas. Sin
embargo, el art. 280 de la Decision 391, establece que en el supuesto de que la
legislacion interna de los Paises Miembros permita patentar un organismo genéticamente
modificado, debera presentar copia del documento que otorgue el permiso de la autoridad
competente. A pesar de ello, en ningln pais existen adn disposiciones internas que
permitan la adquisicion de un derecho de patente sobre organismos biolégicos. Por el
momento, en ambos paises, se hacen esfuerzos por proteger la exclusividad del Estado y
la poblacién nacional sobre los recursos genéticos mediante la normatividad que regula
las solicitudes de acceso, disposiciones que permitan ejercer un control sobre el uso por
terceros de especies y organismos biolégicos ubicados en el territorio.

Como complemento ilustrativo de las conclusiones, a continuacién presentamos un
cuadro que resume las principales diferencias relacionadas con la reglamentacion de la
Propiedad intelectual en ambos paises:
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Tabla 61 Principales diferencias

COLOMBIA

BOLIVIA

Proteccion constitucional

Hay un reconocimiento y proteccion de los
saberes de la comunidad indigena y sus
costumbres, al elevarlas a rango
constitucional mediante el reconocimiento
de tales como Propiedad Intelectual.

Tratados internacionales sobre derechos de autor

Ha adherido a gran parte de tratados
internacionales sobre la materia, desde el
convenio de Berna hasta los mas recientes
como el tratado de la OMPI sobre derechos
de autor de 1996.

Sélo ha adherido al convenio de Berna y la
convencion de Roma

Diferencias relacionadas con los derechos morales y patrimoniales

Existen dos derechos patrimoniales que no

se contemplan en Bolivia como lo es la
posibilidad que tiene el autor de modificar
su obra antes o después de su publicacion
y retirarla de circulacion o suspender
cualquier forma de utilizacion aunque haya
sido previamente autorizada, siempre y
cuando se otorgue por el autor la debida
indemnizacion

Se encuentra reglamentado el Droit de
Suite por la Ley 1322 de 1992, en virtud del
cual los autores tienen la facultad de
reclamar una parte de los ingresos
obtenidos en virtud de una venta posterior
de su obra en publica subasta o por
intermediacion de un negociante
profesional de obras de arte.

Vigencia de la protecciéon de os derechos de autor

La vigencia de la proteccion de los
derechos de autor es equivalente a la vida
del autor y 80 afios después de su muerte,

El término de proteccion equivale a la vida
del autor y 50 afios después de su muerte

Requisitos especiales para co

nceder patentes de invencion

No existe algun requisito diferente a los

En Bolivia existe el requisito de la Anuencia
Previa en Bolivia. La cual se requiere
cuando se solicita una patente de invencién
sobre  productos 'y  procedimientos

farmacéuticos ya que se debe analizar por
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establecidos por la Decisibn 486 de la
CAN.

las autoridades competentes si la patente
solicitada no interfiere con el derecho a la
salud y el acceso a los medicamentos.

Prescripcion de las accio

nes por competencia desleal

Las acciones por competencia desleal
prescriben en Colombia a los 2 afios desde
que se tuvo conocimiento del hecho y en
todo caso dentro de los 3 afios siguientes a
la ocurrencia de los hechos

En Bolivia prescriben dentro de los 2 afios
siguientes a la ocurrencia de los ultimos
actos constitutivos de competencia desleal.

Concepto de obtentor de variedades vegetales

En Colombia s6lo se reconoce como
obtentor a aquel que haya desarrollado o
terminado una nueva variedad.

En Bolivia se reconoce como obtentor a
aquella persona que haya creado,
descubierto o puesto a punto una variedad
vegetal.

Aplicacion del privilegio del agricultor

El agricultor con una explotacion agricola
igual o inferior a 5 hectareas esta en la
posibilidad de reservar y sembrar para su
propio uso semillas de variedades
protegidas,

El agricultor que posea una explotacion
agricola dentro de las extensiones de
territorio establecidas por la Resolucion
040 de 2001, puede sembrar y vender
como materia prima o alimento el producto
obtenido del cultivo de la variedad
protegida.
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7.Recuperado paginahttp://www.ica.gov.co/Tramites/Agricola/Semillas.aspx.

8. Recuperado en hitp://uvigen.fcien.edu.uy/utem/genmen/02primeraley.htm.
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