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RESUMEN

TITULO: "ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EN MEXICO Y COLOMBIA *
AUTORAS: LUZ ANDREA VEGA DELGADO - MARLA JAHEL BEDOYA FONSECA **

PALABRAS CLAVES: PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR,
PROPIEDAD INDUSTRIAL, OBRA, INVENCION, DERECHOS MORALES,
DERECHOS ECONOMICOS, DERECHOS CONEXOS

El presente documento es el resultado del estudio comparativo realizado al tratamiento tedrico y juridico
de la proteccion de la propiedad intelectual en Colombia y México que se titula “ESTUDIO DE
DERECHO COMPARADO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN MEXICO Y COLOMBIA”, justificado
en la investigacion adelantada por la Vicerectoria de Investigacién y Extension de la Universidad
Industrial de Santander en el marco de la Red PILA —Red de Propiedad Intelectual e Industrial para
Latinoamérica. Para el desarrollo de la investigacion se analizaron los principales tratados
internacionales, convenios y acuerdos regionales suscritos por cada pais y se identificaron los principios
juridicos internacionales de la propiedad intelectual o el &mbito minimo de proteccién que México y
Colombia deben incluir en sus legislaciones internas. Una vez realizada esta identificacion, se analizo la
legislacion aplicable para encontrar las similitudes y diferencias que hay en el tratamiento de la
Propiedad Intelectual entre Colombia y México y responder al problema juridico de si hay homogeneidad
tedrico-juridica en la legislacion, jurisprudencia, doctrina y demas tratamientos desarrollados por
Colombia y México, en relacién con la Propiedad Intelectual. El texto se divide en la exposicién
comparativa de las generalidades de la Propiedad Intelectual realizada por medio de tablas, figuras y
cuadros comparativos, seguida de los derechos de autor, la propiedad industrial, los casos especiales de
propiedad intelectual como los derechos de los obtentores de variedades vegetales, el uso del
conocimiento tradicional y el recurso genético y finalmente las conclusiones encontradas en el desarrollo
de la investigacion.

* Proyecto de Grado
** Facultad de Ciencias Humanas. Escuela de Derecho y Ciencias Politicas. Director
Doctor Orlando Pardo Martinez. Codirectora Edy Castro Neira.
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ABSTRACT

TITLE: ‘COMPARATIVE LAW STUDY OF THE INTELLECTUAL PROPERTY IN
MEXICO AND COLOMBIA*

AUTHORS: LUZ ANDREA VEGA DELGADO - MARLA JAHEL BEDOYA FONSECA **

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY, COPYRIGHT, INDUSTRIAL PROPERTY,
WORK, INVENTION, MORAL RIGHTS, PATRIMONIAL RIGHTS, RELATED RIGHTS

The following text shows the results of a comparative study of the theoretical and legal
treatment applied to the protection of Intellectual Property in Colombia and Mexico named as
“‘“COMPARATIVE LAW STUDY OF THE INTELLECTUAL PROPERTY IN MEXICO AND
COLOMBIA”, justified by the research leaded by the Division of Research and Extension of the
Industrial University of Santander as a partner of PILA NETWORK - Intellectual and Industrial
Network for Latin America. In the development of the research, international and local treaties,
conventions and agreements were analyzed in order to identify the principles and the minimum
protection that both countries shall feature in their domestic legislations. Once that targeting was
done, the next step was to analyze every law applied to find the differences and similarities
between Colombia and Mexico in order to answer the question about the definition of the
theoretic and legal homogeneity of the legislation, doctrine and general treatment in Colombia
and Mexico, in relation with Intellectual Property. The document was divided as follows: first, the
comparative exposition of the generalities of Intellectual Property is presented with tables,
figures and comparative schemes, followed by Copyright, industrial property, the special cases
of intellectual property like the rights of the breeders of new plant varieties, traditional
knowledge, genetic source, and finally the conclusions.

* Undergraduate Project
** Faculty of Human Sciences. Division of Law and Politics Sciences. Director Orlando
Pardo Martinez, PhD. Codirector Edy Castro Neira.
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Salvedad en el documento: en el presente texto se van a encontrar diferentes siglas y
abreviaciones para hacer alusién a los diferentes textos legales. Tales abreviaciones son las
siguientes:

Ley 23: Ley 23 de 1982 de Colombia.

LFDA: Ley Federal del Derecho de Autor de México.

Decision 486 o Decision 486 de la CAN: Decision 486 de la Comunidad Andina o
Régimen Comun de Propiedad Industrial que rige para Colombia.

4. LFPI o LPI: Ley de Propiedad Industrial vigente para México.

wN e
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INTRODUCCION

En el presente documento se presenta el resultado del estudio comparativo de la legislacion
sobre propiedad intelectual entre Colombia y México realizado con el fin de optar por el Titulo
de grado de abogadas de las alumnas Luz Andrea Vega Delgado y Marla Jahel Bedoya
Fonseca.

La investigacién se integra al proyecto "Pila-Network-“, del cual hace parte la Universidad
Industrial de Santander. El objetivo general de PILA es “promover la modernizacion de las
practicas de gestion de la propiedad intelectual e industrial (Pl) 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”*.

La Red PILA es una plataforma de aprendizaje para intercambiar practicas de gestion de la
propiedad intelectual e industrial (Pl) en las Instituciones de Educacién Superior (IES). La
Universidad Industrial de Santander, como Unica Universidad socia en Colombia de la Red
PILA, orienta su participacion a través del “Apoyo en la recoleccién de la informacién requerida
sobre Colombia para el desarrollo de las diferentes etapas del proyecto”. Ademas la
Universidad Industrial de Santander, como socia de la Red PILA, colabora con ella a través de
unas actividades de andlisis y unas actividades propias de la Red. Dentro de las actividades de
analisis se encuentran el Benchmarking de servicios de propiedad intelectual e industrial y
estrategias en las instituciones de educacion superior (IES), el andlisis del potencial Know-how
y de las necesidades de formacion y la identificacion de expertos en PI disponibles en las IES
latinoamericanas. Dentro de las actividades de la Red, se orienta a la creacién de una red de Pl
regional y la creacion del potencial know-how sostenible en gestién de Pl a partir de Talleres de
formacion, apoyo a politicas regionales, mesas redondas, participaciéon en la Conferencia
Internacional ‘Intercambio de conocimientos y gestibn de la PIl, Estrategias para
Latinoamérica”, elaboraciébn de informes sobre las estrategias de Pl e innovacién para
Latinoamérica, la disposicion de asistencia personalizada sobre PI, servicio de informacion, red
de expertos, formacion on-line y la creacién de estrategias de diseminacion®. Para ello hace
estudios en colaboracion con otras IES colombianas con los fines de identificar el grado de
conocimiento y formacién de las instituciones en materia de propiedad intelectual, presentar
ante ellas el proyecto, lograr la participacion de los organismos nacionales competentes en
materia de PI, vincularlos con la iniciativa y facilitar la obtencién de estadisticas de las
universidades colombianas. Estos estudios demuestran que hay un alto nivel de conocimiento
sobre la Propiedad Intelectual, pero asimismo revelan el poco acceso a los mecanismos de
proteccion®.

! PILA-NETWORK. Andlisis del nivel de concientizacién y uso de la Pl en las IES: Necesidades Formativas. (En linea).
<http://www.pila-network.org/public_documents/MEXICO _informe(1%202) final.pdf> consultado en 10 de julio de 2010.
2 Red de Propiedad Intelectual e Industrial en Latinoamérica (PILA NETWORK). Presentacion. [En linea] Documento electrénico

disponible en http://www.pila-network.org/presentacion.html. Consultado en 12 de diciembre de 2009.

3 Red de Propiedad Intelectual e Industrial en Latinoamérica (PILA NETWORK). Presentacion. [En linea] Documento electronico
disponible en http://www.pila-network.org/actividades.html. Consultado en 27 de Julio de 2010.

4 PILA-NETWORK. Analisis del nivel de concientizacidn y uso de la Pl en las IES: Necesidades Formativas. (En linea).
<http://www.pila-network.org/public_documents/COLOMBIA _informe(1.2) final.pdf> Consultado en 27 de julio de 2010
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A raiz de ello, nace la necesidad de indagar sobre la regulacion legal que los paises
latinoamericanos ofrecen en materia de propiedad intelectual. De los paises latinoamericanos,
el proyecto contenido en este documento es el que corresponde a Colombia y México, proyecto
para cual se planted el siguiente problema juridico:

¢Existe homogeneidad teodrica-juridica en la legislacion, jurisprudencia, doctrina y
demas tratamientos desarrollados por Colombia y México, en relacién con La Propiedad
Intelectual?

El principal objetivo de la presente investigacion fue realizar un estudio de Derecho Comparado
sobre el desarrollo y tratamiento juridico dado a la Propiedad Intelectual en los paises de
México y Colombia.

Para dar respuesta al objetivo principal del proyecto, se plantearon unos objetivos especificos
con miras a identificar las novedades, diferencias y similitudes en torno al tema e inscribir
nuestro trabajo dentro de la investigacion adelantada por la Vicerrectoria de Investigacion y
Extension de la Universidad Industrial de Santander®. Estos objetivos son:

» Analizar la legislacion, jurisprudencia, doctrina y los demas mecanismos adoptados por
Colombia y México, en torno a la Propiedad Intelectual.

» Determinar los enfoques tedrico-conceptuales en que se fundan ambos sistemas
juridicos para la regulacion de dicho instituto.

> ldentificar las novedades, diferencias, similitudes en el ordenamiento juridico mexicano,
en cuanto a la regulaciéon de la Propiedad Intelectual comparado con Colombia.

> Articular la presente investigacion dentro de la investigacion sobre el tema adelantada
por la Vicerectoria de Investigacion y Extensién de la Universidad Industrial de
Santander como miembro de La Red de Propiedad Industrial e Intelectual en
Latinoamérica “"PILA NETWORK”.

Finalmente, en aras de estructurar metodol6gicamente como se desarrollaria la labor
investigativa, se dividio el esquema del texto en 4 partes resultado de la clasificacion del trabajo
partiendo de la generalidad para llegar a lo especifico, y de tal forma extraer conclusiones y
propuestas con base en sus diferencias y similitudes. La primera parte, se dedica a las
generalidades de la Propiedad Intelectual, se exponen sus bases tedricas, histéricas y
conceptuales, y se define el perfil de la proteccién que la cobija tanto en Colombia como en
México. La segunda parte explica el derecho de autor; se clasifica y desarrolla de acuerdo a los
principios contenidos en las legislaciones de ambos paises. Seguido a esto, encontramos lo
respectivo a la propiedad industrial, tanto sus generalidades como cuestiones especificas de
los paises en estudio. En ultimo lugar, en la cuarta parte, se hace el estudio de aquellos casos
gue no se enmarcan dentro de la clasificacion tradicional de la propiedad intelectual, pero que
merecen importante atencidn por sus aportes y por constituir temas que tocan fibras sensibles
como lo son el proyecto del Genoma Humano y la propiedad intelectual derivada de los
conocimientos tradicionales y de la actividad de los obtentores de variedades vegetales.

® Y asf poder contribuir con el objetivo de la Red PILA, a partir de un estudio de Derecho Comparado.
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Nuestro trabajo de investigacion, en términos metodoldgicos, se encuentra proyectado como un
estudio documental, de cardcter tedrico y netamente descriptivo y analitico. El caracter
documental hace referencia al material virtual recopilado sobre derecho comparado en el
desarrollo de la Propiedad Intelectual en México y Colombia, para realizar, con base en este,
un analisis de la legislacién, jurisprudencia, doctrina y demas mecanismos que han sido
adoptados por dichos paises en torno a este campo. Las figuras que comprenden cuadros
comparativos y diagramas se encuentran a lo largo del texto para establecer las diferencias y
las similitudes que se explican. El caracter tedrico se encuentra en la identificacién de las
novedades, diferencias y similitudes entre el ordenamiento juridico mexicano y el colombiano,
en cuanto a la regulacion de la Propiedad Intelectual.

El trabajo se desarroll6 a partir de las siguientes fases:

Una primera fase de exploracién documental consistente en la busqueda de legislacién,
jurisprudencia y doctrina sobre propiedad intelectual, a través de motores de blusqueda en
bases de datos, consulta de portales WEB de Instituciones gubernamentales y privadas,
consulta Bibliogréafica y de Tesis de grado.

Una segunda fase de clasificacion y andlisis de la informacion, mediante la utilizacion de un
método comparativo que nos permita establecer diferencias y similitudes entre la legislacion,
jurisprudencia y doctrina entre la produccién que sobre propiedad intelectual se ha desarrollado
entre los paises de Brasil y Colombia.

Y una Ultima fase de elaboracion del informe final.
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PRIMERA PARTE

1. PROPIEDAD INTELECTUAL

La normatividad sobre Propiedad Intelectual estd destinada a proteger las creaciones
provenientes del intelecto humano. Por este motivo, cada pais ha suscrito convenios y tratados
internacionales para asegurar dicha proteccion y simplificar las diferencias que hay en los
tramites de los paises que se han adherido a tales convenios.

En la actualidad, el instituto juridico de la propiedad Intelectual es reconocido como parte
fundamental dentro de las relaciones comerciales de dmbito nacional e internacional porque
facilita y asegura el intercambio de conocimiento cientifico, académico, literario, artistico,
tecnoldgico e industrial y de toda clase de innovacién. Sin embargo, pese a la colaboracién
conjunta de la comunidad internacional para el mejoramiento de las condiciones de los autores
y creadores, las politicas y legislaciones sobre la propiedad intelectual han evolucionado en
cada Estado de manera diferente debido a sus diferencias en necesidades y escenarios
propios de su jurisdiccién, lo que se traduce en la disparidad de los sistemas de proteccién a la
Propiedad Intelectual adoptados por cada Pais.

Los desarrollos histéricos de Colombia y de México presentan reiterada similitud entre ellos,
pues los movimientos de Conquista, Independencia y conformacion de los Estados en el
esquema que presentan hoy en dia se dieron en el mismo tiempo. Sin embargo, la evidente
dependencia que tiene México con Estados Unidos le obliga a legislar para satisfacer las
exigencias que el gobierno norteamericano le presenta.

La independencia de las naciones es determinante a la hora de establecer legislaciones y
politicas que vayan de acuerdo a su situacion real de desarrollo y a las necesidades actuales®.
Observando a Colombia frente a México y a México frente a Estados Unidos, es evidente la
supremacia de Estados Unidos y es consecuente la dependencia de México y Colombia.
Estados Unidos se cre6 por inmigrantes en plena explosion de la revolucion industrial, factor
gue ayudo a que su economia fluyera de manera global y que los alcances de su tecnologia y
su influencia se extendieran por todos los hemisferios, trayendo consigo la indiscutible
dependencia de la nacion mas préxima, México, sobre la cual el secretario ejecutivo de la
Cepal, José Luis Machinea, afirmé: “La economia mexicana debe cambiar su alta dependencia
de Estados Unidos e ir "un paso mas alla" para crecer a tasas mas elevadas y combatir con

mas efectividad la pobreza ™.

® Méas adelante se expondra la incidencia que presenta la inversion en Ciencia y Tecnologia en el desarrollo econémico y social de
un pais.

7 CNN. México debe dejar dependencia de EU. Publicacién del 19 de noviembre de 2007. [En linea].
http://www.cnnexpansion.com/manufactura/nota-del-dia/mexico-debe-dejar-dependencia-de-eu. Consultado en

27 de julio de 2010.
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Sobre esta dependencia de México con Estados Unidos también se encuentran las siguientes
afirmaciones:

“Para el secretario ejecutivo de la Cepal, organismo de Naciones
Unidas con sede principal en la capital chilena, el bajo crecimiento
gue ha registrado México en los Ultimos afios tiene que ver con la
"especializacion” de su economia, que esta orientada a Estados
Unidos.

"Esta especializacion que tiene México le ha rendido frutos en
algin momento, pero también genera problemas, y la
especializacion es que tiene una economia muy dependiente de
la economia norteamericana”, dijo el ex presidente del Banco
Central de Argentina.

Explicé que esa dependencia "es un punto de fortaleza cuando la
economia norteamericana crece a altas tasas, y cuando se
desacelera (como ha ocurrido en los Ultimos afios), también
México lo resiente de manera importante"®.

Colombia también sufre por aquella fuerza gravitacional pero con factores que difieren de la
situacion mexicana. El primer factor es que Colombia esta rodeada de paises que tienen un
nivel de desarrollo econdmico y cultural muy similares al suyo. Por este motivo, tiene la
oportunidad de establecer con sus pares acuerdos regionales® en cuanto a legislacion, politicas
comerciales y sociales, y regimenes comunes como es el caso de la Decision 351 de la
Comunidad Andina sobre Derechos de Autor y la Decisién 486 de la misma organizacion sobre
Propiedad Industrial. El segundo factor incide con la mencionada dependencia geopolitica de
México.

El resultado de las relaciones de dependencia que se acaban de exponer es que la legislacién
mexicana sobre propiedad intelectual es rica en concepto, mecanismos de proteccion,
informacién y solucién de controversias; su estructura es detallada conceptualmente y delinea
de manera precisa los alcances de ésta y de ella se puede extraer de manera clara las
autoridades competentes y los procedimientos precisos. En cambio, la legislacion colombiana
estd subordinada por una norma supranacional que comparte con los otros miembros de la
Comunidad Andina, que es impartida invariablemente y que carece de una distincion de las
particulaﬂ)dades, como la precision de las autoridades competentes o de los elementos propios
del pais™.

® CNN. México debe dejar dependencia de EU. Publicacién del 19 de noviembre de 2007. [En lineal.
http://www.cnnexpansion.com/manufactura/nota-del-dia/mexico-debe-dejar-dependencia-de-eu. Consultado en

27 de julio de 2010.

° A pesar de la cuantia numérica, no superan la influencia estadounidense.

1% Por ejemplo, se menciona “la autoridad competente del pais”, refiriéndose a la de todos los paises miembros de la Comunidad
Andina, sobre todo en la Decision 486 de la Comunidad Andina que contiene el Régimen Comun de Propiedad Industrial que rige
en Colombia. En cambio en México al inicio de la Ley de Propiedad Industrial es clara la designacion del Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial como el ente encargado.
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La tendencia a registrar obras y solicitar patentes sobre las invenciones o registro sobre los
signos distintivos es una de las principales fuerzas que mueve el desarrollo de un pais, por lo
gue la duda que surge es si en Colombia no hay fuerza inventiva. Si la respuesta es que no
inventamos y preferimos copiar los modelos del extranjero, es una respuesta desalentadora
pues no es el camino de la eliminacién del estado dependiente. Si la respuesta es que si
inventamos pero no registramos, perdemos por este conducto gran parte de las contribuciones
gue se reciben por los titulos de propiedad derivados de los derechos de autor o el Derecho de
Marcas y Patentes. Igualmente se pierde el valioso contenido del Estado de la Técnica, que
mas que ser un conjunto de referencias histéricas sobre una invencion o sobre una obra,
conforma el bagaje cientifico o literario sobre el que debe reposar la inventiva del creador para
no caer en temas o dilemas ya resueltos.

En este aspecto la Honorable Corte Constitucional colombiana se une a la preocupacion del
Secretario General del Instituto Interamericano del Derecho de Autor cuando éste afirmé que "si
no protegemos los derechos intelectuales cada vez habra menos creatividad local y mas

importacion cultural, lo que impedira el necesario equilibrio entre lo nacional y lo extranjero”."

A estas consecuencias de no patentar o de no invertir en Ciencia y Tecnologia se debe sumar
la impotencia de las autoridades para actuar frente a temas como la pirateria o la competencia
desleal por no contar con bases sélidas que permitan disefar estrategias eficaces dirigidas a
combatirlas.

En un documento electrénico® producido por la International Intellectual Property Alliance, [IPA
gue recopila los trabajos de recoleccion estadistica de agencias de aduanas, fiscalias y
procuradurias desde México hasta Argentina frente a la pirateria en América Latina, se estima
en millones de dodlares las pérdidas que se producen en los diferentes paises latinoamericanos
debido a la pirateria. De estos paises, México es el mas afectado pues, mientras en el afio
2000 en el area de software aplicativo México arroja cifras de 145 millones de délares, en
Colombia se reporta poco mas de 33 millones, en Venezuela 16 y en Costa Rica 14. Para el
afio de 20086, las cifras son de 374, 48, 124 y 15 respectivamente™.

La lucha contra la pirateria busca contrarrestar los efectos de los actos de terceros que buscan
provecho econémico sobre las creaciones protegidas, sin contar con la autorizacion para ello.
Pero, ademas de la pirateria, se debe destacar la importancia de la cultura del registro de la
propiedad intelectual a favor del desarrollo de un pais. Revisando los datos estadisticos que
arroja la OMPI sobre el registro de derechos de autor de Colombia frente a México se

"Corte Constitucional. Sentencia C — 334 de 1993. M. P. Dr. Alejandro Martinez Caballero. Santa fe de Bogota, D.C., agosto doce
(12) de mil novecientos noventa y tres (1993). En esta sentencia se hace referencia a las Declaraciones de Ricardo Antequera, de
la Secretaria General del Instituto Interamericano del Derecho de Autor -1IDA-. Paraguay, abril de 1993.

2 International Intellectual Property Alliance. Estudio de la IIPA titulado Lucha Contra la Pirateria en América Latina. Recopilacién y
analisis de la informacion: David Felipe Alvarez, consultor CERLALC [En linea]
http://www.luchacontralapirateria.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itenid=89. Consultado en 30 de mayo
de 2010.

13 Estudio de la IIPA titulado Lucha Contra la Pirateria en América Latina que mide en millones de ddlares las pérdidas anuales en
Propiedad Intelectual en diferentes paises latinoamericanos.. Recopilacion y andlisis de la informacion: David Felipe Alvarez,
consultor CERLALC [En linea]
http://www.luchacontralapirateria.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itenid=89, consultado en 25 de mayo
de 2010.
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encuentra que en el periodo dado entre 1998 y 2002, México registrd un total de 127.762 obras,
frente a 66.251 de Colombia'*.

En la verificacién de las cifras que muestran las estadisticas en cuanto al estado o coeficiente
de invencion, Colombia presenta datos de considerable preocupacion. La tendencia
colombiana es a patentar en el exterior, entre otras cosas porque poner un producto derivado
de una invencion resulta mas rentable en el exterior que en nuestro pais, por lo que es
necesario revisar las cifras que muestren la actividad patentadora de Colombia, comparada con
México en el pais que es el proyector principal del movimiento en materia de patentes a nivel
mundial, es decir, Estados Unidos.

“Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los paises donde mayor
cantidad de patentes se generan por afio. Este pais, a su vez,
invierte en ciencia y tecnologia cerca del 36 por ciento del total
mundial destinado a investigacion y desarrollo, mientras que la
Unidn Europea invierte el 23 por ciento y Japon el 13 por ciento;
entre Latinoamérica y el Caribe sélo se invierte un 2.9 por

ciento™>.

Las estadisticas que presenta la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual resaltan que
las tendencias de las principales oficinas de patentes van de acuerdo a las circunstancias del
pais en que se producen. En el caso de Alemania, el pico de sus solicitudes se ubica alrededor
de los eventos por los cuales fue la primera potencia mundial, esto es, las décadas de 1920 vy el
fin de la década de 1940, tiempo en el que alcanzé poco menos de 150.000 solicitudes.
Posterior a la caida del régimen, sus solicitudes cayeron de manera abrupta sin que lograra
recuperarse hasta la disolucién de la Unién Soviética, es decir, solo hasta después de 1989
logra recuperarse como lider en patentes'®. El comportamiento de las solicitudes en las oficinas
de Estados Unidos, la Unién Soviética y Japon es similar, pero se establece una distancia a
partir de la década de los 80’s, tiempo en el que los indices rusos entran en descenso
acelerado, frente a la subida de las otras dos oficinas, superando cada una de ellas las 375.000
solicitudes en la década de los 90"

Ahora bien, si se compara el coeficiente de invencion, esto es, el nimero de invenciones
patentadas en Estados Unidos por cada millon de habitantes del pais de origen, Colombia y
México se encuentran en una escala muy baja frente a otros paises latinoamericanos como
Venezuela, Argentina o Brasil. Una Patente no sélo es la tutela que le da el Estado al creador
de una invencién sobre su obra para la proteccién contra terceros que quieran utilizarla sin
reportarle los beneficios de su autoria, sino también constituye una fuente primordial de avance

4 Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual. Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos. ESTUDIO DE
LA LEGISLACION NACIONAL SOBRE SISTEMAS DE REGISTRO VOLUNTARIO DEL DERECHO DE AUTOR Y LOS
DERECHOS CONEXOS. Documento aprobado por la Secretaria en la Décimotercera sesion celebrada en Ginebra, del 21 a 23 de
noviembre de 2005. Documento electronico disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/es/sccr_13/sccr 13 2.pdf.
Péagina 20, consultado en 28 de mayo de 2010.

1 CULTURA E. Patentar ) no patentar en Colombia. [En linea]
http://www.culturaemedellin.gov.co/sites/CulturaE/QuieroSerEmprendedor/Noticias/Paginas/patentarcolombia_090411.aspx,
consultado en 28 de mayo de 2010.

18 World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Indicators 2009. Publicacién de la WIPO No. 941 disponible
En: http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_pub 941.pdf. Pagina 15. Consultado en Mayo 30 de
2010.

7 World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Indicators 2009. Publicacién de la WIPO No. 941 disponible
En: http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_pub_941.pdf. Pagina 15. Consultado en Mayo 30 e
2010
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en Ciencia y Tecnologia. Esto se explica porque el aporte en conocimiento conduce a los
nuevos inventores hacia técnicas purificadas en las que no tendran que detenerse a comprobar
sus resultados, pues como se dice en el tema, hacen parte del estado de la técnica.

“Segun estadisticas del U.S. Patent and Trademark Office del
U.S. Department of Commerce, en términos absolutos México y
Brasil son actualmente el origen de 57% del total de las patentes
latinoamericanas registradas anualmente en los EE.UU. Sin
embargo, (...), el pais con el mayor Coeficiente de Invencién
Competitivo (CIC) es Venezuela, pais que patenta en los EE.UU.
un promedio de 1.23 invenciones por cada millén de habitantes.
Le sigue de lejos Argentina con un CIC promedio de 0.84. Desde
esta perspectiva, Colombia se ubica en décimo segundo lugar,
por debajo de Jamaica y Panam4, Honduras y Cuba, con un CIC
de 0.14. "®

A nivel mundial los paises que mayor coeficiente de invencion presentan son los asiaticos, de
los que Japon es el lider, porque afo tras afilo ocupa el primer puesto en la lista de patentes
otorgadas por Estados Unidos. La diferencia entre la isla y paises como Colombia o México es
bastante apreciable, con nimeros que sobrepasan en centenas de miles. Asi, mientras que en
1990 a Japédn le fueron otorgadas 19525 patentes en Estados Unidos, Colombia y México
recibieron, 5 y 32 respectivamente. Esta tendencia, con fuerte inclinacién al progreso de
México, se mantuvo 9 afilos més tarde, cuando Colombia recibié 6, México 76 y Japon triunfé
nuevamente con 31105%,

“Ahora, si tomamos el potencial de invenciéon en términos
absolutos de los paises latinoamericanos y lo comparamos con el
de los paises desarrollados, tenemos que los primeros han
patentado en los Estados Unidos, en los Gltimos 36 afios, un total
de 5,248 invenciones, menos de lo que en promedio patenta
Alemania en un solo afio en los EE.UU., y casi seis veces menos
de lo que patentd6 Japén en 1999 en el mercado

norteamericano’°.

Colombia y México abrieron sus puertas comerciales a una aldea global, pero todavia no
ofrecen novedad inventiva, pues la preferencia de ambos paises es a patentar en el exterior. Si
esta se diera también en los paises desarrollados, Colombia y México no estarian en
dependencia técnico cientifica, es decir, se otorgarian mas patentes a los no residentes que a
los residentes tanto en paises desarrollados como en los no desarrollados. Sin embargo, de las
figuras 2 y 3 se extrae que las solicitudes de patentes de modelos de utilidad son mas elevadas

® ORDONEZ, Gonzalo. COLOMBIA, Pais con uno de los mas bajos coeficientes de invencién del hemisferio. Publicacién
electronica  de BAROMETRO,  Andlisis de Indicadores de Ciencia y  Tecnologia, Disponible  en
http://www.ocyt.org.co/Barometrol.pdf. Consultado en Mayo 30 de 2010.

9 Fuente: U.S.Patent and Trademark Office.U.S. Department of Commerce 2000: http://www.uspto.gov/.

® ORDONEZ, Gonzalo. COLOMBIA, Pais con uno de los mas bajos coeficientes de invencién del hemisferio. Publicacién
electronica  de BAROMETRO, Analisis de Indicadores de Ciencia y  Tecnologia, Disponible en
http://www.ocyt.org.co/Barometrol.pdf. Consultado en Mayo 30 de 2010.
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en los paises latinoamericanos, es decir, se prefiere tomar una invencion para adaptarla o
mejorarla en lugar de crearla, lo que lleva a la dependencia técnico cientifica.

Es necesario que el Gobierno y las entidades privadas orienten sus politicas basandose en la
inversion en conocimiento y tecnologia, pues la relaciéon entre estos dos factores implica que a
mayor inversion de estos sectores, mayor serd la tasa de patentes solicitadas por los
residentes, que por los no residentes.

La OMPI arroja cifras que demuestran que, en general, la constante es el aumento de la
concesion de patentes a los no residentes, mas que a los residentes. La figura 1 explica esta
constante:

Non-Resident
Filing Year

Resident
1997 1903 1994 1995 1996 197 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Distribution of total patent filings by resident and non-resident

07 03 28 308 320 317 M3 45 329 89 /e JT 1 A4 N0 400 420 40 47 41 2§ 87 43

1985 1986 1987 1988 1980 1990 1991

= w — wr =
= N =

Note: PCT national phase entry data s incomplete prior to 1995. The world fotal is based on WIPO estimate.

Source: WIPO Statistics Database

(9G] BB S TUSpISaY-UOR PUE JUSplsay

Figura 1. Distribucién de solicitud de patentes entre residentes y no residentes**

# World Intellectual Property Indicators 2009. World Intellectual Property Organization Publicacién de la WIPO No. 941 disponible
En: http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_pub_941.pdf. Pagina 14. Consultado en Mayo 30 de
2010.
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La diagramacién previa se genera por datos que presenta la OMPI en términos mundiales, pero
si entramos a discriminar las cifras de otras oficinas del mundo, se ve que a mayor grado de
desarrollo, mayor es la incidencia de las patentes otorgadas a los residentes del respectivo
pais, como lo demuestra la figura 2 que se presenta a continuacion:

Patent filings by patent office: top 20 offices, 2007

Residant MNon-Resident Resident Mon-Resident
74 335 9E 48 R 13 EN] na 56 -57 108 04 80 109 na 59 -58 34 na
HAwarzge annual growth rate (%) 2003-2007 Awverage annual growth rate (%); 2003-2007
%  500,0007 456,154 =
= 396,291 = P
= 00,0 = T FOF = o=
5 5 = e FF a4
= 245,161 = Lo = B oe
172,460, 20,000 = E 52 s o= om o
40,763 = = = 3 5
- ~ O
60392 40131 39,430
° > & -l % &5 £ » = Tt ol A G o & B S
R R I G T F ST S
& o s T & S A g S
o & & <& w & o
& E o
= “ Patent [Iffice h Patent Office

Figura 2. Solicitudes de Patentes en las principales oficinas, 2007 22

Como consecuencia de lo anterior, y para finalizar la comparacion estadistica, es necesario
resaltar que mientras en México, de un total de 16.599 patentes otorgadas en 2007, en
Colombia solo se dieron 1.981, segun el informe que tanto la Superintendencia de Industria y
Comercio en Colombia, como el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, rindieron ante la
Organizacion Internacional de la Propiedad Intelectual. México se muestra en la figura 2 y
Colombia en la figura numero 3:

Patent filings by patent office: selected emerging countries, 2007

Resident Mon-Resident B Total
AT0 2 K ] L] =[N =] L) LLE 155 930 na B JEE org T [ ¥ i | i [811] Lo PE N
R hare of non-resident patent filings (%]
6o00f 520
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4,000 3,365 215
2601 5 o0y
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?‘?\% iﬁ 3 \x"\i"-i" £
&
.\('\5‘;'
Patent Office =
Figura 3. Solicitud de patentes en paises emergentes. 2007
Como conclusion extraida de las estadisticas presentadas anteriormente, y a pesar de la

superioridad mexicana frente a Colombia en términos de patentes, persiste la necesidad de

2 World Intellectual Property Organization. World Intellectual Property Indicators 2009. Publicacién de la WIPO No. 941 disponible
En:

http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_pub 941.pdf. Pagina 14. Consultado en Mayo 30 de
2010.

2 World Intellectual Property Indicators 2009. World Intellectual Property Organization Publicacién de la WIPO No. 941 disponible
En: http://www.wipo.int/export/sites/www/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_pub_941.pdf. Pagina 20. Consultado en Mayo 30 de
2010.
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ambas naciones de generar desarrollo por medio de la propiedad intelectual. Con base en la
realidad de conflicto, se debe hacer un esfuerzo mayor en establecer politicas de criminalidad,
de inmigracion y de comercio y adecuar las normas y directrices para obtener niveles mas
competitivos.

1.1 CONCEPTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos derivados de la actividad creativa del
hombre, dentro de la que se encuentran las obras literarias, artisticas y cientificas; las
interpretaciones de los artistas ejecutantes, fonogramas y radiodifusiones; las invenciones en
todos los campos de la industria humana; los descubrimientos cientificos; los disefios
industriales; las marcas, lemas comerciales, nombres, ensefias y designaciones; la proteccion
contra la competencia desleal; y en general, todo derecho que derive de la actividad intelectual
en la industria, la ciencia, la literatura o el arte.

A esta clase de propiedad se le atribuye relevante importancia al contribuir al desarrollo y
crecimiento socioecondmico e intelectual de las sociedades. El establecimiento de normas
tendientes a la proteccion de la propiedad intelectual en sus diversas manifestaciones, es un
agente facilitador para dicho desarrollo.

La legislacién sobre propiedad intelectual busca proteger las creaciones del espiritu humano e
incentivar el desarrollo del mismo con mecanismos que garanticen a los autores e inventores el
goce de los derechos morales que son inalienables e irrenunciables y el usufructo de los
derechos patrimoniales, los cuales pueden ser cedidos por el autor o inventor.

En este sentido, el Articulo 27 de la Declaracion Universal de los Derechos humanos dicta:

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente 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.

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.

Se constituye entonces la propiedad intelectual como aquella emanada de la condicidon
inherente del ser humano, inalienable e imprescriptible, merecedora de una proteccién mas alla
de la que recibe la propiedad comun.

La méxima autoridad mundial en materia de propiedad intelectual, la WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION, (OMPI por sus siglas en espafiol) relaciona este instituto juridico
con las “creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artisticas, los simbolos,

los nombres, las iméagenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio?*,

# QOrganizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. ¢Qué es la Propiedad Intelectual? En: http://www.wipo.int/about-ip/es/.
Consultado en Enero 28 de 2010.
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De manera muy amplia, la Propiedad Intelectual se define como el conjunto de los derechos
legales que resultan de la actividad en los campos de la industria, el cientifico, literario y
artistico. Los paises a lo ancho del orbe terrestre tienen legislaciones para proteger estos
derechos por dos razones principales. La primera razén consiste en otorgar amparo a los
derechos morales y econdmicos de los creadores en sus creaciones y a los derechos del
publico al acceso a dichas creaciones. La segunda razén es promover, como un acto
deliberado de politica gubernamental, la creatividad y la diseminacién y aplicacion de sus
resultados, asi como incentivar un mercado justo de tales resultados que contribuya al
desarrollo econémico y social.

Las leyes de propiedad intelectual son la salvaguarda de los creadores y productores de bienes
y creaciones intelectuales garantizandoles un derecho limitado en el tiempo para controlar el
uso que se haga de tales producciones. Estos derechos no aplican al objeto fisico en el que la
creacion pueda estar suscrita, sino a la creacion intelectual per se, en si misma.

La propiedad intelectual se clasifica tradicionalmente en dos grandes ramas, la Propiedad
Industrial y los Derechos de Autor.

1.2 EVOLUCION HISTORICA Y TEORICA DEL CONCEPTO

La mitologia y las creencias religiosas durante la mayor parte de la existencia de la humanidad
dieron crédito supremo sobre las creaciones a deidades que reinaban de forma incorpérea.
Instituciones como la Iglesia o la Monarquia fueron los receptores primarios de los beneficios
de la propiedad intelectual por ser los representantes del poder divino en la Tierra. El artista se
redujo entonces al medio por el cual se manifestaban las ideas de los dioses, negandose su
personalidad y eliminando todo valor que pueda adquirir la espontaneidad de su produccion.

Con la evolucién de las instituciones y el advenimiento del humanismo, el arte pasa a ser parte
esencial del desarrollo del hombre, por lo que llega a decirse que es la gran experiencia del
Renacimiento y que “El genio como quintaesencia de esta energia y espontaneidad se
convierte en ideal del arte, en cuanto éste abarca la esencia del espiritu humano y su poder
sobre la realidad (HAUSER, Arnold) ”%. El citado autor, ubica en la desintegracion que sufre la
cultura cristiana en el Renacimiento el surgimiento de la propiedad intelectual como una forma
de arte que tiene en si misma sentido y finalidad.

En la época Renacentista quedan vagamente registradas las primeras patentes. En 1469, se
conceden los monopolios de impresion a Johannes de Speyer’s con un privilegio de cinco afios
para imprimir en Venecia y sus dominios. Se buscaba estimular la industria y la innovacion: “Art
of printing something to be expanded rather than something to be abandoned”?®. Lo anterior
traduce la motivacion de plasmar la obra con el motivo de difundirla en lugar de hacerla caer en
el abandono. Ello indica que la preocupacion por la suerte de las creaciones ha estado latente
por alrededor de cinco siglos.

% RENGIFO GARCIA, Emesto. La Propiedad Intelectual. EI Moderno Derecho de Autor. Segunda Reimpresién, Universidad
Externado de Colombia. Bogota, Colombia, 2003. Pag., 55

% pABON, Jhonny A.| Elementos basicos para la reflexion de la propiedad intelectual. Revista Signo y Pensamiento 54. enero -
junio 2009. Publicacion semestral. P. 183
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El autor Rengifo Garcia, en su obra “La propiedad intelectual. EI moderno derecho de autor”
asegura que en el marco de la Inglaterra Barroca surge el primer sistema normativo sobre
Propiedad Intelectual, El Statute of Anne de 1710. Este estatuto consagra por primera vez
dentro de un texto legal caracteristicas propias del sistema de Propiedad Intelectual tal como se
conocen actualmente. Por una parte, implementa incentivos a los autores por las
consecuencias positivas de su labor, y por otra, establece un monopolio temporal universal de
21 afios sobre su obra. La importancia del Estatuto de la Reina Ana radica en haber
considerado que la retribucién econdmica de los autores por sus obras publicadas incidia en
beneficio de la cultura y en haber resaltado los tres factores esenciales que hay que tener en
cuenta ggra comprender el derecho de autor: “cultura, interés publico y derechos de los
autores’™’.

Posteriormente, el citado autor asegura que a pesar de que en la Revolucién Francesa se
persigue la abolicion de los privilegios que se pusieran en el camino entre el conocimiento y el
aprendizaje de la poblacién — entre ellos los de la propiedad intelectual — en 1791 y 1793 se
crea la conciencia de la necesidad de leyes que protejan a los autores®.

Luego afirma que, en el auge del Capitalismo del siglo XIX, se agudiza la necesidad de crear
incentivos para estimular el desarrollo sostenido de los avances tecnolégicos demandados por
la nueva sociedad, siendo la cuna de la promulgacién, propagacion y extensién de las
legislaciones cuyo espiritu fuera la proteccion eficaz y adecuada de la Propiedad Intelectual®.

En 1883 se firma el Convenio de Paris para la proteccién de la propiedad industrial (invenciones,
marcas, disefios industriales, modelos de utilidad, marcas y hombres comerciales, denominaciones de
origen y competencia desleal. Luego, en 1886, tiene lugar la Convention de Berne pour la Protection des

ceuvres littéraires et artistiques, ( Convencién de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas) que marca un hito en la historia y evolucién de la propiedad intelectual como
institucion de trascendencia internacional. Es la globalizacion de los derechos de autor y el
reconocimiento multilateral de dichos derechos por parte de los paises suscriptores, creando el
panorama del actual sistema de salvaguarda de los derechos de los autores y creadores sobre
sus obras e invenciones. Con motivo de la Convencion de Berna se funda el BIRPI (Bureaux
internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle). Posteriormente, se crea la
OMPI por la Convencion de Estocolmo de 1967 para reemplazar a la BIRPI y se constituye en
el decimocuarto 6rgano especializado de las Naciones Unidas®.

Martin Uribe Arbelaez, en su produccién sobre “Propiedad industrial, neoliberalismo y patente
de la vida”, enfatiza la importancia de discernir las doctrinas que se han manifestado sobre la
propiedad intelectual para encontrar las herramientas metodologicas que llevaron a una

# RENGIFO GARCIA, Ernesto. La Propiedad Intelectual. EI Moderno Derecho de Autor Segunda Reimpresién, Universidad
Externado de Colombia. Bogotd, Colombia, 2003. Pag., 57-58

*® RENGIFO GARCIA, Ernesto. La Propiedad Intelectual. El Moderno Derecho de Autor Segunda Reimpresion, Universidad
Externado de Colombia. Bogota, Colombia, 2003. Pag., 57-58.

* RENGIFO GARCIA, Ernesto. La Propiedad Intelectual. El Moderno Derecho de Autor Segunda Reimpresion, Universidad
Externado de Colombia. Bogota, Colombia, 2003. Pag., 57-58

®MISION PERMANENTE DE MEXICO ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES CON SEDE EN GINEBRA. Secretaria de
Relaciones Exteriores de México. Organismos - Contenido Organismos. OMPI. [En linea).
http://mision.sre.gob.mx/oi/index.php?option=com_content&view=article&id=97%3Aorgompi&catid=13%3Acontenidoorganismo&lte
mid=4&lang=es. Consultado en 30 de mayo de 2010
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evolucion de ésta, desde “meros privilegios o concesiones graciosas del principe de turno,
hasta la tipificacion autbnoma y completa que tenemos hoy dia (2002)%"”.

La mayoria de las teorias se enmarcan dentro de una doctrina dualista, que separa las
facultades derivadas de los derechos de la propiedad intelectual como derechos econémicos o
patrimoniales y derechos morales; o dentro de una corriente monista, que reconoce la
separacion de estos en su naturaleza pero que los une de manera inescindible por ser
derivados del intelecto.

e Teoria del derecho de propiedad

Para el autor Rengifo Garcia la asimilacion del derecho de autor como derecho de propiedad se
da por los siguientes hechos histéricos: arranca con los decretos de la Revolucion Francesa,
gue consagraron los derechos de representacion de obras dramaticas y de reproduccién de las
obras literarias, asi como con la idea revolucionaria por la cual “la propiedad mas sagrada, mas

personal, la menos susceptible de contradiccion, es la de los productos del ingenio’.

En 1709, con el Estatuto de la Reina Ana de Inglaterra, se otorga al autor un derecho exclusivo
de reproduccion por un periodo de tiempo determinado; el Estatuto ha sido considerado por
muchos como el origen del derecho de autor (llamado copyright en inglés).

Luego, la Constitucion de 1787 de los Estados Unidos faculta promover el progreso de la
ciencia y de las artes utiles, “garantizando por un tiempo limitado a los autores y a los
inventores, un derecho exclusivo sobre sus escritos y descubrimientos respectivos”.

Como consecuencia de los hechos expuestos anteriormente se define la corriente del derecho
de propiedad a modo de un fuero que reviste de la misma exclusividad que quien ostenta un
derecho de propiedad comun.

e Teoria de la propiedad sui generis o0 especial

Reelabora la teoria de la propiedad diciendo que el derecho intelectual es un derecho de
propiedad especial, combinando la estructura del bien inmaterial y afiadiéndole la caracteristica
de tener una duracion limitada. El caracter especial se explica porque el dominio de la
propiedad intelectual se adquiere por la creacion, no por los modos clasicos. “La propiedad
incorporal incide, en estos supuestos, sobre una creacion espiritual; el concepto de propiedad
sirve para proteger los derechos del creador sobre su obra, es decir, su monopolio o
prerrogativa de explotacion econémica (con carécter temporal) 7.

e Teoria de los derechos intelectuales

! URIBE ARBELAEZ, Martin. PROPIEDAD INDUSTRIAL, NEOLIBERALISMO Y PATENTE DE LA VIDA. EDICIONES DOCTRINA
Y LEY. Bogoté, 2002. P4g. 5.

¥ RENGIFO GARCIA, Ernesto. Segunda Reimpresién, Universidad Externado de Colombia. Bogoté, Colombia, 2003. P4g., 63

% URIBE ARBELAEZ, Martin. Propiedad Industrial, Neoliberalismo y Patente de la Vida. EDICIONES DOCTRINA Y LEY. Bogota,
2002. Pag. 9
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Esta teoria es la mas aceptada en el mundo doctrinario, en tanto que explica en forma clara y
completa la naturaleza juridica de esta institucién. Incluye tanto a los derechos de autor como a
los que surgen de la propiedad industrial. Su precursor es el autor belga Edmund Picard, quien
a finales del siglo XIX le da un caracter de autonomia a los derechos intelectuales y los separa
de los derechos reales, personales y personalisimos o de la personalidad.

Su teoria fue expuesta por Ambroise Colin y H. Capitant, autores para los que:

“aunque los derechos del patrimonio, ambos numerosos e
importantes, son los derechos reales y los derechos de crédito, no
son, sin embargo, los Unicos. Hay una categoria de elementos de
rigueza que no pueden entrar ni en uno ni en otro, de aquellas
dos clases. Se les denominan derechos intelectuales. Son
aquellos que tienen los autores, escritores o artistas sobre sus
obras (...), los derechos de los inventores sobre sus inventos, los
de los comerciantes e industriales (...).**

La inconsistencia de esta teoria radica en que los derechos intelectuales no pueden tutelar
marcas, pues éstas no implican un trabajo intelectual sino que aseguran las ventajas del
ejercicio de una actividad mercantil como lo asegura el autor Rengifo Garcia en su obra ‘La

Propiedad Intelectual. El Moderno Derecho de Autor”®.

1.3 CLASIFICACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La Convencién que establece la ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL, también llamado Tratado de la OMPI, concluida en Estocolmo en Julio 14 de
1967 sefiala que la propiedad intelectual debera referirse a los derechos emanados de:

Obras literarias, artisticas y cientificas

Interpretaciones de los artistas ejecutantes, fonogramas y radiodifusiones.
Invenciones en todos los campos de la industria humana.

Descubrimientos cientificos.

Disefios industriales.

Marcas, lemas comerciales, nombres, ensefias y designaciones.

Proteccion contra la competencia desleal.

Todo derecho que derive de la actividad intelectual en la industria, la ciencia, la
literatura o el arte.

©ONOoOGAWNE

Las areas mencionadas como obras literarias, artisticas o cientificas pertenecen al campo del
derecho de autor.

Aquellas areas mencionadas como interpretaciones de artistas ejecutantes, fonogramas y
radiodifusiones son denominadas usualmente derechos conexos.

% RENGIFO GARC[A, Ernesto. Segunda Reimpresioén, Universidad Externado de Colombia. Bogota, Colombia, 2003. P4ag., 70
* RENGIFO GARCIA, Ernesto. Segunda Reimpresion, Universidad Externado de Colombia. Bogota, Colombia, 2003. P4g., 71
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Finalmente, las areas descritas como invenciones, disefios industriales, marcas comerciales y
marcas de servicio, lemas comerciales y designaciones constituyen parte de la denominada
propiedad industrial, dentro de la que se ha empezado a incluir el tema de la proteccion contra
la competencia desleal.

En la figura 4, creacion intelectual de las autoras del proyecto, se pretende dejar clara la
clasificacion de la propiedad intelectual como guia visual que oriente en la ramificacion que se
ha dado de la materia de manera teorica, legislativa, institucional y comercial:

LA Sae, 2 FORMAS 511 GENERIS
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= OETENTORES WESETALES

MODELDS DE UTILIRAD COMCEOIMIENTD TRADICRINAL
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INTEGRADIE

SRSNICE. DS TINTIOS

MARCAS
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PROPIEDVD INDUSTRIAL
LERAA S COMERCLALES
ensERlAS COMERTLALES

DENDMINATIDINES. IDE ORMSEN .
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INTESREDAD PATERMIDED DERECHOS MORALES
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Figura 4. Clasificacion de la Propiedad Intelectual
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1.4  PRINCIPALES ORGANISMOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI)

La Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual se dedica a asegurar que los derechos de
los creadores y propietarios de derechos de propiedad intelectual sean protegidos
mundialmente y que los inventores y autores sean asimismo reconocidos y recompensados por
su ingenio.

La OMPI es una agencia especializada de las Naciones Unidas que se erige como una
Asamblea de los Estados Miembros para crear y armonizar reglas y practicas dirigidas a
proteger los derechos de propiedad intelectual. A ella pertenecen tanto paises industrializados
como subdesarrollados. Las naciones mas industrializadas tienen sistemas de proteccién que
van de siglos atras; sin embargo, muchas naciones surgentes y paises en vias de desarrollo no
cuentan con estos mecanismos y se encuentran en proceso de crear sus propias leyes de
patentes, marcas y derechos de autor. Con la globalizacibn que se proyecté sobre la
civilizacion durante los Ultimos afios, la OMPI juega un papel importante en ayudar a aquellos
nuevos sistemas que evolucionan en la adopcion de tratados y les otorga asistencia técnica y
legal, entrenandolos de numerosas maneras, incluyendo el area de ejecucion de los derechos
de propiedad intelectual.

A continuacion se encuentra una breve referencia a los principales Convenios o Tratados
Internacionales mas relevantes en materia de propiedad intelectual.

1. CONVENIO DE BERNA. Aprobado en Colombia mediante Ley 33 de 1987 y en Meéxico mediante
Ley Federal de 1947.

Este convenio descansa sobre tres principios basicos y contiene una serie de provisiones que
determinan la proteccién minima que debe ser garantizada por los paises que sean parte del
convenio.

Los principios basicos son los siguientes:

1. Principio del "Trato Nacional".Los Trabajos originados en uno de los Estados
Contratantes -es decir, obras en las que el autor es un nacional de aquellos Estados u
el Estado donde primero fueron publicadas- deben recibir la misma proteccién en cada
uno de los otros Estados Contratantes que aquella que recae sobre los nacionales

2. Principio de Proteccion Automatica Aquella protecciébn no puede ser condicionada al
cumplimiento de ninguna formalidad.

3. Principio de Independencia de la Proteccion. La proteccién debe ser independiente de la
existencia de proteccion en el pais originario. Pero si un pais contempla una proteccién
mas extensa que la que contempla el Tratado y ésta se agota, la proteccion puede ser
negada una vez esto suceda, de la misma manera que lo contempla el Acuerdo de la
Propiedad Intelectual de Aspectos Relacionados con el Comercio (TRIPS). Bajo este
Tratado los paises que hacen parte de la OMPI que no son parte del Convenio de
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Berna, quedan cobijados por el Acuerdo con los principios de Trato Nacional, Proteccion
Automética e Independencia de la Proteccién, derivandose que se impone la obligaciéon
de tratamiento segun la nacion mas favorecida .

La Convencién asimismo establece estandares minimos de proteccién en lo relativo a las obras
y derechos que se deben proteger y su duracién. En cuanto a obras, ordena la proteccién de
cada produccion literaria, cientifica o artistica, cualquiera sea la forma de su expresion,
sometida a algunas reservas, limitaciones o excepciones permitidas. De igual manera, resalta
el contenido del derecho de autor otorgando al autor la facultad exclusiva de autorizar sobre su
obra:

> El derecho a traducir.

> El derecho a hacer adaptaciones y arreglos a la obra.

> El derecho a interpretar en obras draméticas publicas, musicales de drama y obras
musicales.

> El derecho a recitar en publico obras literarias.

> El derecho a comunicar al publico la interpretacion de la obra.

> El derecho de hacer emisiones.

> El derecho de hacer reproducciones en cualquier manera o forma.

> El derecho de usar la obra como base de una obra audiovisual, y el derecho a

reproducir, distribuir, interpretar en publico o comunicar al publico la obra audiovisual.

Finalmente, la Convencion de Berna establece que los "derechos morales" son el derecho a
reclamar la autoria de la obra y el derecho de oponerse a cualquier mutilacion o deformacion u
otra modificacién o cualquier accién denigrante de la obra que pueda ser perjudicial para el
honor o la reputacién del autor.

2. Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883.
Aprobado en Colombia en 1996 y en México en 1903

Este convenio, administrado por la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, contiene
los principios que deberdn acoger los Estados Parte en lo referente a la regulacion de la
propiedad industrial en su nacién.

Los principales ambitos de proteccion y principios enunciados son los siguientes:

» La propiedad industrial se entiende en su acepcion mas amplia y se aplica no sélo a la
industria y al comercio, sino también al dominio de las industrias agricolas y extractivas
y a todos los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de
tabaco, frutos, animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores y harinas.

» Los nacionales de cada uno de los paises de la Union gozaran en todos los demas
paises de la Unidn, en lo que se refiere a la proteccion de la propiedad industrial, de las
ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus
nacionales.

De manera especifica en material de patentes, contiene las siguientes precisiones:
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Derecho de prioridad durante doce meses para las patentes de invencién y los modelos
de utilidad y de seis meses para los dibujos 0 modelos industriales y para las marcas de
fabrica o de comercio, indicando la fecha y el pais de este depésito.

Las patentes solicitadas en los diferentes paises de la Union por los nacionales de
paises de la Unidn serdn independientes de las patentes, obtenidas para la misma
invencién en los otros paises adheridos o no a la Unién.

El inventor tiene el derecho de ser mencionado como tal en la patente.

La concesidon de una patente no podra ser rehusada y una patente no podra ser
invalidada por el motivo de que la venta del producto patentado u obtenido por un
procedimiento patentado esté sometida a restricciones o limitaciones resultantes de la
legislacion nacional.

Cada uno de los paises de la Unién tendra la facultad de tomar medidas legislativas,
gue prevean la concesion de licencias obligatorias.

Si en un pais fuese obligatoria la utilizacién de la marca registrada, el registro no podra
ser anulado sino después de un plazo equitativo y si el interesado no justifica las causas
de su inaccion.

Se concedera un plazo de gracia, que debera ser de seis meses como minimo, para el
pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de propiedad
industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislacién nacional lo impone.

En cuanto a las marcas y demas signos distintivos, se establecen los siguientes principios:

>

Una marca depositada por un nacional de un pais de la Unién en cualquier pais de la
Unién no podra ser rehusada o invalidada por el motivo de que no haya sido
depositada, registrada o renovada en el pais de origen.

Una marca, regularmente registrada en un pais de la Union, sera considerada como
independiente de las marcas registradas en los demas paises de la Union,
comprendiéndose en ello el pais de origen.

Los paises de la Unién se comprometen, bien de oficio, si la legislacion del pais lo
permite, o bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el
uso de una marca de fabrica o de comercio que constituya la reproduccion, imitacién o
traduccidn, susceptibles de crear confusion, de una marca que la autoridad competente
del pais del registro o del uso estimare ser alli notoriamente conocida como siendo ya
marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para
productos idénticos o similares. Ocurrira lo mismo cuando la parte esencial de la marca
constituya la reproduccién de tal marca notoriamente conocida o una imitacién
susceptible de crear confusion con ésta.

No se fijara plazo para reclamar la anulacién o la prohibicion de uso de las marcas
registradas o utilizadas de mala fe.

Toda marca de fabrica o de comercio regularmente registrada en el pais de origen sera
admitida para su depoésito y protegida tal cual es en los demas paises de la Unién.
Excepto:

1. Cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por terceros en el
pais donde la proteccioén se reclama;

2. Cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo, o formadas
exclusivamente por signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio,
para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de
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origen de los productos o la época de produccién, o que hayan llegado a ser
usuales en el lenguaje corriente 0 en las costumbres leales y constantes del
comercio del pais donde la proteccion se reclama;

3. Cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en particular, cuando
sean capaces de engafiar al publico. Se entiende que una marca no podra ser
considerada contraria al orden publico por el solo hecho de que no esté
conforme con cualquier disposicion de la legislacion sobre marcas, salvo en el
caso de que esta disposicion misma se refiera al orden publico.

» La naturaleza del producto al que la marca de fabrica o de comercio ha de aplicarse no
puede, en ningun caso, ser obstaculo para el registro de la marca.

» El nombre comercial sera protegido en todos los paises de la Unién sin obligacién de
depdésito o de registro, forme o no parte de una marca de fabrica o de comercio.

» Todo producto que lleve ilicitamente una marca de fabrica o de comercio 0 un nombre
comercial sera embargado al importarse en aquellos paises de la Unién en los cuales
esta marca o este nombre comercial tengan derecho a la proteccion legal.

» Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos
honestos en materia industrial o comercial.

3. Tratado de la OMPI. Adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 1996.

La importancia del tratado de la OMPI es que incluye areas que no se contemplaron en el
Convenio de Berna debido a su antigiiedad. El tratado hace objeto de protecciébn a los
programas de ordenador y a las bases de datos cuando estas constituyen una creacion
intelectual por su forma de compilar los datos. Para los programas de ordenador y bases de
datos aborda los derechos de distribucion, alquiler y comunicacion al publico.

4. Acuerdo sobre Aspectos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. ADPIC o TRIP’S

Los ADPIC se aplican en Colombia y México porque son paises miembros de la OMC
(Organizacion Mundial del Comercio). El acuerdo es producto de la presién ejercida por los
paises, en especial los industrializados, con el fin de desarrollar una legislacion comudn o por lo
menos directrices conjuntas que impliquen fuertes sanciones comerciales a los paises que no
cumplan con lo dispuesto en el comercio, pues si bien la tendencia es la no obligatoriedad del
registro de las creaciones por sus inventores, la necesidad de proteger los pilares de una
sociedad basada en el conocimiento, exige implementar cierto grado de coercién para la
distribucion justa y equitativa de los beneficios que de él resultan.

Una de las caracteristicas fundamentales del Acuerdo sobre los ADPIC es que convierte la
proteccion de los derechos de propiedad intelectual en parte integrante del sistema multilateral
de comercio que encarna la OMC.

El ADPIC tiene como objetivo: “fomentar una proteccion eficaz y adecuada de los derechos de
propiedad intelectual y promueve los siguientes principios:
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» Trato nacional: Cada una de las partes otorgara a los nacionales de otra parte,
trato no menos favorable del que conceda a sus propios nacionales en materia
de proteccion y defensa de todos los derechos de propiedad intelectual,

» Trato de la nacibn mas favorecida. Es decir, toda ventaja, favor, privilegio o
inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier pais se
otorgara inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de todos los demas

miembros’.

Por este Acuerdo se dispone que los Miembros de la OMC deben cumplir las obligaciones
sustantivas de los principales convenios de la OMPI: el Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial y el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas, en sus versiones actualizadas.

Todas las disposiciones sustantivas de esos Convenios se incorporan por referencia” y por
consiguiente se convierten en obligaciones para los paises Miembros de la OMC en virtud del
Acuerdo sobre los ADPIC. Esto es, los miembros tienen que aplicar estas disposiciones en sus
paises y aplicarlas a los particulares y empresas de los demas Miembros de la OMC.

1.5 LEGISLACION APLICABLE A LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
EN COLOMBIA Y EN MEXICO

1.5.1 PROTECCION EN TRATADOS INTERNACIONALES

El siguiente cuadro presenta un listado de los tratados internacionales firmados por Colombia y
por México con sus respectivas fechas de entrada en vigencia:

TRATADO FECHA DE ENTRADA EN | FECHA DE ENTRADA EN
VIGENCIA EN COLOMBIA | VIGENCIA EN MEXICO

DERECHOS DE AUTOR

TRATADO DE LA OMPI

Adoptado en Ginebra el 20 de diciembre de 6 de marzo de 2002 6 de marzo de 2002
1996
Convenio de Berna 7 de marzo de 1988 11 de junio de 1967

Convenio de Bruselas sobre la transmision

de sefiales portadoras de programas

transmitidas por satélite. No ha sido firmado 25 de agosto de 1979
Adoptado en Bruselas el 21 de mayo de

1974

Convenio para la proteccion de los

productores de fonogramas contra la

reproduccién no autorizada de sus 16 de mayo de 1994 21 de diciembre de 1973
fonogramas

Del 29 de octubre de 1971

Convencién de Roma sobre la proteccién de

los artistas intérpretes o ejecutantes, los 17 de septiembre de 1976 18 de mayo de 1964
productores de fonogramas y los organismos

% ORTIZ SANCHEZ, Leonides. México y la Propiedad Intelectual. 1a Ed. Convergencia, Partido Politico Nacional. México, 2006.
péag. 26
37 Con la excepcion de las disposiciones del Convenio de Berna sobre derechos morales.
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de radiodifusion

Del 26 de octubre de 1961

Tratado de la OMPI sobre interpretacién o
Ejecucion y Fonogramas 20 de mayo de 2002
Ginebra 20 de diciembre de 1996

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Convenio de Paris para la proteccion de la

Propiedad Industrial.

Del 20 de marzo de 1883, con la Ultima 3 de septiembre de 1996
enmienda realizada el 28 de septiembre de
1979

Tratado de Cooperacion en materia de
patentes (PCT)

Adoptado el 19 de junio de 1970, con la
Ultima modificacién del 3 de octubre de 2001.
Tratado de Nairobi sobre la proteccion del
sello olimpico.

Adoptado en Nairobi el 26 de septiembre de

28 de febrero de 2001

Firma de 24 de junio de
1983, pero no ha entrado

1981 en vigencia.
Tratado de Singapur sobre el Derecho de

Marcas. No ha sido firmado
Tratado sobre el derecho de marcas.

Ginebra, 27 de octubre de 1994 No ha sido firmado

Arreglo de Lisboa relativo a la proteccion de

las denominaciones de origen y su registro No ha sido firmado
internacional

Tratado de Budapest sobre el
reconocimiento internacional del depoésito de
microorganismos a los fines del
procedimiento en materia de patentes.

De 28 de abril de 1977 con enmiendas del
26 de septiembre de 1980

Arreglo de Locarno que establece una
Clasificacion Internacional para los dibujos y
modelos industriales. No ha sido firmado
Del 8 de octubre de 1968 con enmiendas del

28 de septiembre de 1979

Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion

Internacional de Productos y Servicios para

el Registro de las Marcas. No ha sido firmado
Del 15 de junio de 1957 modificado el 28 de
septiembre de 1979

Arreglo de Estrasburgo relativo a la
clasificacién internacional de patentes.

Del 24 de marzo de 1971 con enmiendas de
28 de septiembre de 1979

Acuerdo de Viena por el que se establece
una Clasificacion Internacional de los
elementos figurativos de las marcas No ha sido firmado
Establecido el 12 de junio de 1973 con

enmiendas del 1 de octubre de 1985

No ha sido firmado

No ha sido firmado
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7 de septiembre de 1903

1 de enero de 1995

16 de mayo de 1985

Se firmo el 28 de marzo de
2006, pero no ha entrado
en vigor

Se firmo6 el 28 de octubre
de 1994, pero no ha
entrado en vigor

25 de septiembre de 1966

21 de marzo de 2001

26 de enero de 2001

21 de marzo de 2001

26 de octubre de 2001

26 de enero de 2001
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TRATADOS ESPECIALES
Acuerdo sobre los ADPIC — Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual 1995 1995
relacionados con el comercio
Convenio de la UPOV (Obtenciones
vegetales) Acta de 1978 9 i
Ac,ugrdo de Libre Comercio Colombia, 1994 1995
México y Venezuela
NAFTA 1994
COMUNIDAD ANDINA 1995

Figura 5. Tratados Firmados por Colombia y México

1.5.2 PROTECCION EN ACUERDOS REGIONALES

Ademas de los anteriores tratados internacionales, Colombia y México han firmado una serie
de acuerdos especificos o regionales, que se describen en el siguiente cuadro:

ACUERDOS REGIONALES ESPECIFICOS

FIRMADOS POR COLOMBIA

ACUERDOS REGIONALES ESPECIFICOS

FIRMADOS POR MEXICO

Decision 391 de la Comunidad Andina de
Naciones (Régimen Comun sobre Acceso a los
Recursos Genéticos)

Decision 523 de la Comunidad Andina de
Naciones (Estrategia Regional de Biodiversidad
para los Paises del Trépico Andino)

Variedades Vegetales. Decision 345, Régimen
Comun de Proteccibn a los derechos de
Obtentores de Variedades Vegetales-Comision de
la Comunidad Andina, octubre 1993.

Decision 533 de la Comisiébn del Acuerdo de
Cartagena. Marzo de 1994.

Decisibon 351 de la Comunidad Andina de
Naciones (Régimen Comuan sobre Derecho de
Autor y Derechos Conexos)

Decision 291 de la Comunidad Andina de
Naciones (Régimen Comun de Tratamiento a los
Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes,
Licencias y Regalias)

Decision 486 de
Naciones (Régimen
Industrial)

la Comunidad Andina de
Comin sobre Propiedad

Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la
Comunidad Europea sobre el reconocimiento
mutuo y la proteccién de las denominaciones en el
sector de las bebidas espirituosas, firmado en
mayo de 1997.
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Decision 689 de la Comunidad Andina de
Naciones (Adecuaciéon de determinados articulos
de la Decisibn 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)

Figura 6. Acuerdos Regionales Especificos

1.5.3 PROTECCION EN LAS CONSTITUCIONES

A nivel constitucional, la consagracién de la proteccion de la propiedad intelectual se da en

Colombia y México de la siguiente manera:

Constitucién Politica de Colombia de 1991

Articulo 20. Se garantiza a toda persona la libertad
de expresar y difundir su pensamiento y opiniones,
la de informar y recibir informaciéon veraz e
imparcial, y la de fundar medios masivos de
comunicacion.

Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se
garantiza el derecho a la rectificacibn en
condiciones de equidad. No habréa censura.

“- Articulo 25: sostiene esta norma que ‘el trabajo
es un derecho y una obligacion social y goza, en
todas sus modalidades, de la especial proteccion
del Estado...”

ARTICULO 61. —El Estado protegera la
propiedad intelectual por el tiempo y mediante las
formalidades que establezca la ley.

Articulo 72: que anota que ‘el patrimonio cultural de
la nacién estéa bajo la proteccion del Estado’

ARTICULO 150.— se establecen las facultades del
Congreso:

“24. Regular el régimen de propiedad industrial,
patentes y marcas, y las otras formas de propiedad
intelectual”.

Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos de 1917

Articulo 4°.

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura
y al disfrute de los bienes y servicios que presta el
Estado en la materia, asi como el ejercicio de sus
derechos culturales. El Estado promovera los
medios para la difusién y desarrollo de la cultura,
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a
la libertad creativa. La ley establecera los
mecanismos para el acceso y participacibn a
cualquier manifestacion cultural

Seccion i

De las Facultades del Congreso

Articulo 73. El Congreso tiene facultad:

XXV.- Para legislar en materia de derechos de
autor y otras figuras de la propiedad intelectual
relacionadas con la misma.- Articulo 7°: que dice
que ‘es obligacion del Estado y de las personas
proteger las riquezas culturales... de la nacion.”

Figura 7. Propiedad Intelectual en las Constituciones Politicas de Colombia y México

37


http://www.unal.edu.co/dib/cip/pi_can_decision689.html
http://www.unal.edu.co/dib/cip/pi_can_decision689.html

Estudio de derecho comparado sobre la propiedad intelectual.

2010
Colombia-México

1.5.4 PROTECCION EN LA LEGISLACION INTERNA

Continuando en forma jerarquica, tras exponer los tratados internacionales y los enunciados
constitucionales, es preciso exponer la proteccion legal brindada a nivel de leyes:

LEGISLACION APLICABLE EN COLOMBIA

Ley 48 de 1975. (adhesion a la Convencion
Universal sobre Derechos de Autor, sus Protocolos
| y Il y a la Convencion Internacional sobre la
Proteccion de los Artistas, Intérpretes o
Ejecutantes, los Productores de Fonogramas vy los
Organismos de Radiodifusion)

Ley 23 de 1982 (Sobre Derechos de Autor)

Ley 33 de 1987 (adhesiéon al Convenio de Berna
"Para la Proteccion de las Obras Literarias y
Artisticas")

Ley 44 de 1993 (modifica y adiciona la Ley 23 de
1982 y modifica la Ley 29 de 1944)

Ley 1403 de 2010 (adiciona la ley 23 de 1982 en
su articulo 168 sobre remuneraciéon equitativa de
los artistas, intérpretes o0 ejecutantes en la
comunicacién publica de sus ejecuciones o
interpretaciones) Ley 545 de 1999 (adhesion al
Tratado de la OMPI sobre interpretacion o
ejecucion y fonogramas)

Ley 565 de 2000 (adopcion del Tratado de
la OMPI sobre Derechos de Autor)

Decreto 460 de 1995 (reglamentacién del Registro
Nacional del Derecho de Autor y regulacion del
Depdsito Legal)

Decreto 162 de 1996 (reglamentacion de la
Decision Andina 351 de 1993 y la Ley 44 de 1993,
en relacibn con las Sociedades de Gestion
Colectiva de Derecho de Autor o de Derechos
Conexos)

Ley 178 de 1994 (adhesion al Convenio de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial)

Ley 463 de 1998 (adhesibn al Tratado de
cooperacion en materia de patentes (PCT))

LEGISLACION APLICABLE EN MEXICO

Ley Federal del Derecho de Autor. Diciembre de
1996. Reformada mayo de 1997

Reglamento de la Ley Federal del Derecho de
Autor. Mayo de 1998

Ley de Propiedad Industrial de México del 27 de
junio de 1991.

Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial de
México.

Ley Federal de Variedades Vegetales publicada
por decreto de Octubre de 1996.

Reglamento de la Ley Federal de Variedades
Vegetales, publicado por decreto de septiembre de
1998.
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Decreto 2591 de 2000 (Por el cual se reglamenta
parcialmente la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina)

Decreto 533 de 1994 (reglamentacion del régimen
comun de proteccion de derechos de los
Obtentores de variedades vegetales)

Figura 8. Leyes de Propiedad Intelectual en Colombia y México

1.5.5 PROTECCION EN LOS CODIGOS INTERNOS

Por medio del siguiente cuadro se explica el tratamiento aplicado a los Derechos de Autor y la
Propiedad Industrial segun lo consagrado en los codigos de cada pais:

CODIGO CIVIL Y CODIGO DE COMERCIO

Los cédigos civiles de Colombia y México contemplaban el régimen de derechos y obligaciones
relacionadas con la propiedad intelectual. Pero después de la publicacién de las leyes
especiales sobre la materia y la adopcion de varios tratados internacionales sobre la misma, no
hacen mayor aporte.

El articulo 671 del Codigo Civil Colombiano dice que esta especie de propiedad se rige por
leyes especiales, por eso no se encuentra nada mas en este cédigo.

El Cadigo civil mexicano publicado el 26 de mayo de 1928 hace una breve referencia sobre los
derechos de autor en su articulo 758 al considerarlos como bienes muebles. El titulo Octavo de
este Cddigo consagro lo relativo a los Derechos de Autor, hasta que fue sustituido por la Ley
Federal de Derecho de Autor del 24 de diciembre de 1996 y la Ley de Propiedad Industrial del
27 de junio de 1991.

En cambio en los cédigos de comercio de Colombia y México si se mantienen ciertas
disposiciones que ubican a la propiedad intelectual dentro del &mbito de proteccion brindada
por su contenido. Tales disposiciones se enuncian a continuacion:

MATERIA CODIGO DE COMERCIO
COLOMBIA MEXICO
COMPETENCIA | En el articulo 16 se establece la | Articulo 6 bis. Los comerciantes deberan
DESLEAL pena accesoria de la prohibicion | realizar su actividad de acuerdo a los usos

para ejercer el comercio de dos a | honestos en materia industrial o comercial,
diez anos “siempre que se dicte | por lo que se abstendran de realizar actos de
sentencia condenatoria pro delitos | competencia desleal. Las acciones civiles
(...) por competencia desleal, | producto de actos de competencia desleal,
usurpacion de derechos sobre | sélo podran iniciarse cuando se haya
propiedad industrial...”. obtenido un pronunciamiento firme en la via
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COMERCIAL

De manera seguida, establece que
no es acto mercantil:

Art. 23. Numeral 2:

La adquisicibn de bienes para
producir obras artisticas y la
enajenacién de éstas por su autor.

El articulo 97 exige que de todo
registro o inscripcion que se efectie
en relacion con la propiedad
industrial, se envie duplicado al
Servicio Nacional de Inscripcion del
Departamento Administrativo
Nacional de Estadistica.

El articulo 136 estipula que los
derechos sobre la propiedad
industrial se considerardn como
aportes en especie.

El articulo 516 establece que
forman parte de un establecimiento
de comercio: los derechos del
empresario sobre las invenciones o
creaciones industriales o artisticas
gue se utilicen en las actividades
del establecimiento; la ensefia o
nombre comercial forman, vy; el
derecho a impedir la desviacién de
la clientela y a la proteccién de la
fama comercial.
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administrativa, si ésta es aplicable.

Ademas de lo dispuesto en el Codigo de
Comercio de México, se encuentran las
siguientes disposiciones en la Ley Federal de
Derecho de Autor de México:

Articulo 231.- Constituyen infracciones en
materia de comercio las siguientes conductas
cuando sean realizadas con fines de lucro
directo o indirecto:

I. Comunicar o utilizar pablicamente una obra
protegida por cualquier medio, y de cualquier
forma sin la autorizacion previa y expresa del
autor, de sus legitimos herederos o del titular
del derecho patrimonial de autor;

Il. Utilizar la imagen de una persona sin su
autorizacion o la de sus causahabientes;

Ill. Producir, reproducir, almacenar, distribuir,
transportar o comercializar copias de obras,
fonogramas, videogramas o libros, protegidos
por los derechos de autor o por los derechos
conexos, sin la autorizacibn de los
respectivos titulares en los términos de esta

ley;

IV. Ofrecer en venta, almacenar, transportar o
poner en circulacion obras protegidas por
esta Ley

que hayan sido deformadas, modificadas o

mutiladas sin autorizacion del titular del
derecho de

autor,

V. Importar, vender, arrendar o realizar
cualquier acto que permita tener un

dispositivo o sistema cuya finalidad sea
desactivar los dispositivos electrénicos de
proteccién de un programa de computacion;
VI. Retransmitir, fijar, reproducir y difundir al
publico emisiones de organismos de
radiodifusion y sin la autorizacion debida;

VII. Usar, reproducir o explotar una reserva
de derechos protegida o un programa de
cémputo sin el consentimiento del titular;

VIIl. Usar o explotar un nombre, titulo,
denominacién, caracteristicas fisicas o
psicol6gicas, o caracteristicas de operacion
de tal forma que induzcan a error o confusién
con una reserva de derechos protegida;

IX. Utilizar las obras literarias y artisticas
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protegidas por el capitulo Ill, del Titulo VII de
la presente Ley en contravencién a lo
dispuesto por el articulo 158 de la misma, y
X. Las demas infracciones a las disposiciones
de la Ley que impliquen conducta a escala
comercial

o industrial relacionada con obras protegidas
por esta Ley.

Articulo 232.- Las infracciones en materia de
comercio previstos en la presente Ley seran
sancionados por el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial con multa:

I. De cinco mil hasta diez mil dias de salario
minimo en los casos previstos en las
fracciones |, Ill, IV, V, VII, VIl y IX del articulo
anterior;

Il. De mil hasta cinco mil dias de salario
minimo en los casos previstos en las
fracciones Il y VI del articulo anterior, y

Ill. De quinientos hasta mil dias de salario
minimo en los demas casos a que se refiere
la fraccion X del articulo anterior.

Se aplicarda multa adicional de hasta
quinientos dias de salario minimo general
vigente por dia, a quien persista en la
infraccion.

Articulo 233.- Si el infractor fuese un editor,
organismo de radiodifusién, o cualquier
persona fisica o moral que explote obras a
escala  comercial, la multa podra
incrementarse hasta en un cincuenta por
ciento respecto de las cantidades previstas en
el articulo anterior.

Articulo 234.- El Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial sancionara las
infracciones materia de

comercio con arreglo al procedimiento y las
formalidades previstas en los Titulos Sexto y
Séptimo de la Ley de la Propiedad Industrial.
El Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial podra adoptar las medidas
precautorias previstas en la Ley de Propiedad
Industrial.

Para tal efecto, el Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial, tendra las facultades de
realizar investigaciones; ordenar y practicar
visitas de inspeccion; requerir informacion y
datos.

Figura 9. Proteccion de la propiedad intelectual en el Codigo de Comercio.
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CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
Colombia

El Cédigo de Procedimiento civil colombiano establece en su articulo 17 que los jueces civiles
del circuito son los competentes para conocer en primera instancia los procesos sobre
propiedad intelectual que no se encuentren atribuidos a la autoridad administrativa o a la
jurisdiccidon contencioso administrativa. Luego, en el articulo 244 sefala las figuras de
secuestro preventivo e interdiccion de la ejecucion o publicacion del material sobre el que recae
el derecho para interrumpir la violacion de los derechos de autor. El tramite que se le da a los
procesos gque conozcan los jueces civiles del circuito sobre propiedad intelectual es el del
procedimiento verbal de los articulos 443 y 449 de ese cédigo.

Del procedimiento ante la jurisdiccidn civil en Colombia:

En el articulo 242 de la ley 23 de 1982 se determina a la jurisdiccién civil como la competente
para dirimir los conflictos que sobrevengan con motivo de esta ley, sea por las disposiciones en
ella contenidas o como consecuencia de actos y hechos juridicos vinculados con los derechos
de autor.

Los conflictos que susciten con motivo del pago de honorarios por representacion y ejecucion
publica de obras, asi como de las obligaciones consagradas en el articulo 163 de esta ley,
seran del conocimiento de los jueces civiles municipales en Unica instancia y en juicio verbal.

En el articulo 244 encontramos la figura del secuestro preventivo, solicitada por el autor, el
editor, el artista, el productor de fonogramas, el organismo de radiodifusion, los causahabientes
de estos o por quien tenga la representacion legal o convencional de ellos, la cual recae sobre:

1. De toda obra, produccién, edicion y ejemplares;

2. Del producido de la venta y alquiler de tales obras, producciones, edicion o
ejemplares, y

3. Del producido de la venta y alquiler de los espectaculos teatrales,
cinematograficos, musicales y otros analogos.

Asi mismo, también se le puede solicitar al juez que interdicte o suspenda la representacion,
ejecucion, exhibiciébn de una obra teatral, musical, cinematogréfica o semejantes, que sin la
debida autorizacion del titular o titulares del derecho se van a representar, ejecutar o exhibir en
publico.

Para que el secuestro preventivo sea llevado a cabo eficazmente es imprescindible que la
persona que solicite su practica, afirme que previamente ha demandado o que va a demandar
a la persona contra la cual se impetra dicha figura por los mismos hechos y actos juridicos que
se concretaran en el libelo al encontrarse vinculados con el derecho de autor.
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Estas dos figuras, son decretadas por el juez municipal o del circuito del lugar del espectaculo
inmediatamente, una vez ha sido cancelada una caucién suficiente que garantice los perjuicios
gue con ella puedan causarse al organizador o empresario de la obra teatral, cinematogréfica,
musical y la presentacion de la prueba sumarial del derecho que lo asiste por parte del
solicitante su practica. El espectaculo se suspendera sin admitir ningln recurso.

De igual forma, se aplicara lo dispuesto en el libro 4°, Titulo 35 del Cdodigo de Procedimiento
Civil sobre las figuras de embargo y secuestro preventivo.

Quien ejercite las dos figuras ya anteriormente mencionadas, no esta obligado a presentar con
la demanda la prueba de la personeria como tampoco la de la representacién inocua en el
libelo.

El secuestro preventivo solicitado contra una persona teatral u otra semejante por parte de los
acreedores de esta, no recaeran sobre el producto de los espectaculos que corresponden al
autor o artista, al no considerarse incluido en el auto que decreta el secuestro de lo
perteneciente a la persona teatral, a menos que el secuestro haya sido dictado contra el autor.

Al ser estos conflictos dirimidos por la jurisdiccion ordinaria la demanda debe contener los
requisitos e indicaciones contemplados en los articulos 75 y 398 del Cdodigo de Procedimiento
Civil y una vez ha sido admitida se seguira el procedimiento verbal referidos en los articulos
443y 449 del mismo codigo.

Meéxico

El Cdodigo Federal de Procedimientos Civiles publicado en el Diario Oficial Federal del 24 de
febrero de 1943 no contempla disposicion especifica refiriéndose a Derechos de Autor o
Propiedad Industrial. Sélo se remite brevemente en la siguiente forma:

Articulo 3.7.-

Para vender o gravar bienes que pertenezcan a menores 0 sujetos a interdiccion, sera
necesaria autorizacion judicial si corresponden a las siguientes clases:

IV. Derechos de patentes, marcas, autorales y otros analogos.
CODIGO PENAL Y TRATAMIENTO PENAL

A continuacién se expone la tipificacién penal de las conductas perseguidas por la legislacion
de propiedad intelectual en Colombia y México:
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TIPO

Violaciéon de los derechos morales de

Defraudacién de los derechos patrimoniales

PENAI

autor

COLOMBIA

Art. 270 Cédigo Penal.

Publicar total o parcialmente, sin
autorizacién previa y expresa del titular del
derecho una obra inédita.

Inscribir una obra con nombre distinto del
autor verdadero, o con el texto alterado.
Compendiar, mutilar o transformar
autorizacion del autor.

sin

MEXICO

Articulo 424 ter.- Vender a cualquier consumidor
final en vias o en lugares publicos, en forma
dolosa, con fines de especulacibn comercial,
copias de obras, fonogramas, videogramas o
libros.

SANCION IMPUESTA

Prisién de dos (2) a cinco (5) afios y multa
de veinte (20) a (200) salarios minimos
legales mensuales vigentes

Art. 271 Cédigo Penal.

Actos sin la autorizacion del
derechos:

Reproducir, conservar transportar, vender,
distribuir, importar, ofrecer o adquirir para
la venta la obra.

Representar, ejecutar 0
publicamente obras teatrales,
fonogramas, videogramas, etc.

Alquile, o comercialice fonogramas,
programas videogramas, de ordenador o
soportes légicos u obras cinemato- graficas.
Fijar, reproducir, o comercializar las
representaciones publicas de obras
teatrales o musicales.

titular de

exhibir
musicales,

Disponer la fijacion, comunicacion,
ejecucion, exhibicion, difusion,
comercializacion, o] distribucion y
representacion de una obra.

Retransmitir, fijar, reproducir o divulgar
emisiones de los organismos de
radiodifusion.

Recepcionar, difundir o distribuir las

emisiones de la television por suscripcion.

Prisién de seis meses a seis afos y de cinco mil a
treinta mil dias multa.

Articulo 223 Ley de Propiedad Industrial.- Son
delitos:

I. Reincidir en las conductas previstas en las
fracciones Il a XXII del articulo 213 de esta Ley, una
vez que la primera sancion administrativa impuesta
por esta razén haya quedado firme;

Il. Falsificar, en forma dolosa y con fin de
especulacién comercial, marcas protegidas por esta
Ley;

lll. Producir, almacenar, transportar, introducir al
pais, distribuir o vender, en forma dolosa y con fin
de especulacion comercial, objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley,
asi como aportar o proveer de cualquier forma, a
sabiendas, materias primas o insumos destinados a
la produccibn de objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta Ley;
IV. Revelar a un tercero un secreto industrial, que
se conozca con motivo de su trabajo, puesto, cargo,
desempefio de su profesién, relacion de negocios o
en virtud del otorgamiento de una licencia para su
uso, sin consentimiento de la persona que guarde el
secreto industrial, habiendo sido prevenido de su
confidencialidad, con el proposito de obtener un
beneficio econdémico para si o para el tercero o con
el fin de causar un perjuicio a la persona que guarde
el secreto;

V. Apoderarse de un secreto industrial sin derecho y
sin consentimiento de la persona que lo guarde o de
su usuario autorizado, para usarlo o revelarlo a un
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TIPO

Violacién alos mecanismos de

PENAI

nroteccion de los derechos

COLOMBIA

MEXICO

tercero, con el propésito de obtener un beneficio
econdémico para si o para el tercero o con el fin de
causar un perjuicio a la persona que guarde el
secreto industrial 0 a su usuario autorizado, y

VI. Usar la informaciéon contenida en un secreto
industrial, que conozca por virtud de su trabajo,
cargo o puesto, ejercicio de su profesién o relacion
de negocios, sin consentimiento de quien lo guarde
0 de su usuario autorizado, o que le haya sido
revelado por un tercero, a sabiendas que éste no
contaba para ello con el consentimiento de la
persona que guarde el secreto industrial o su
usuario autorizado, con el propésito de obtener un
beneficio econdmico o con el fin de causar un
perjuicio a la persona que guarde el secreto
industrial o su usuario autorizado.

Articulo 425.- Quien a sabiendas y sin derecho
explote con fines de lucro una interpretaciéon o una
ejecucion.

SANCION IMPUESTA

Prisién de dos (2) a cinco (5) afios y multa
de veinte (20) a mil (1.000) salarios minimos
legales mensuales vigentes

Art. 272 Cdédigo Penal.

Superar o eludir medidas de proteccion.
Suprimir o alterar informacion esencial para
la gestion electronica de derechos.

Fabricar, importar, vender, arrendar o
distribuir dispositivo o sistema para descifrar
una sefal de satélite cifrada.

Eludir, evadir, inutilizar o suprimir
dispositivo de control del uso de la obra.
Presentar declaraciones sobre el pago,
recaudacion, liquidacion o distribucién de
derechos econdmicos alterando los datos.

un

2 a 6 afios de prisién y multa por el importe de 100
a 10000 dias de salario 1 y de 3 a 6 afios de prision
y multa de mil a veinte mil dias de multa para los
numerales Il y 11l (Art. 223).

Prision de seis meses a dos afos o de trescientos a
tres mil dias multa, en el caso del articulo 425.
Articulo 211 bis 1 sin autorizacion modificar,
destruir o provocar pérdida de informacion
contenida en sistemas o equipos de informatica
protegidos por algiin mecanismo de seguridad.

Articulo 426.

I. Quien fabrique, importe, venda o arriende un
dispositivo o sistema para descifrar una sefial de
satélite cifrada, portadora de programas, sin
autorizacion del distribuidor legitimo de dicha sefial, y

II. Quien realice con fines de lucro cualquier acto
con la finalidad de descifrar una sefial de satélite
cifrada, portadora de programas, sin autorizacion del
distribuidor legitimo de dicha sefial.
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Usurpacién de marcas y patentes. TIPO

Uso ilegitimo de patentes.

Violacién de reserva
industrial o comercial

PENAI

COLOMBIA

MEXICO

SANCION IMPUESTA

Multa, pero no aclara el monto.

Art. 306 Cédigo Penal.
Utilizar fraudulentamente nombre comercial,

ensefia, marca, patente de invencion,
modelo de utilidad o disefio industrial
protegido.

Financiar, suministrar, distribuir, poner en
venta, comercializar, transportar o adquirir
con fines comerciales o de intermediacion.

Prision de seis meses a cuatro afos y de
trescientos a tres mil dias multa en el caso del
articulo 426.

Art. 223 Bis. Vender a cualquier consumidor final en
vias o en lugares publicos, en forma dolosa y con fin
de especulacion comercial, objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas

SANCION IMPUESTA

Prisién de 2 a 4 afios y multa de 20 a 2000
SMLMV.

Art. 307 Cdédigo Penal.
Introducir al pais o sacar de él, exponer,
ofrecer en venta, enajenar, financiar,
distribuir, suministrar, almacenar,
transportar o adquirir con fines comerciales
o de intermediacién producto fabricado con
violacién de patente.

Dos a seis afios de prision y multa de cien a diez
mil dias de salario minimo general vigente

SANCION IMPUESTA

Prision de 1 a 4 afios y multa de 20 a mil
SMLMV.

Art. 308 Cédigo Penal.

Emplear, revelar o divulgar descubrimiento,
invencion, proceso o aplicacion industrial o
comercial, llegados a su conocimiento por
razén de su cargo u oficio, y que deban
permanecer en reserva.

Indebidamente conocer, copiar u obtener
secreto relacionado con un descubrimiento,
invencion, proceso o aplicacion industrial o
comercial.

Art. 210 Cédigo Penal Federal de México.

Revelar algin secreto o comunicacion reservada
que conoce o ha recibido con motivo de su empleo,
cargo o puesto.

SANCION IMPUESTA
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COLOMBIA MEXICO

TIPO
PENAI

Prisién de 2 a 5 afios y multa de dos mil | 30 a 200 jornadas de trabajo a favor de la
SMLMV. Incrementa en 3 a 7 aflos Yy | comunidad. La pena sera de 1 a 5 afios de
multa de 100 a 3000 SMLMYV si se obtiene | jornadas, y multa de 50 a 500 pesos Yy suspension

provecho propio o de tercero. del cargo si es persona que presta servicios
profesionales o técnicos o por funcionario o

empleado publico.

Figura 10. Tipificacion penal.

La siguiente descripcion muestra las referencias que hacen los codigos de procedimiento penal
en Colombia y México sobre la propiedad intelectual:
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COLOMBIA

MEXICO

CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL

Art. 87. Ordena la destruccion del objeto material
del delito contra los derechos de autor una vez
cumplida la cadena de custodia y establecida su
ilegitimidad por informe del perito oficial.

El Titulo IV REGIMEN DE LA LIBERTAD Y SU
RESTRICCION, capitulo 1l MEDIDAS DE
ASEGURAMIENTO, en su articulo 313 en su
ordinal 3 consagra que una vez satisfechos los
requisitos sefialados en el articulo 308 de este
mismo codigo, procedera la detencién preventiva
en establecimiento carcelario:

3. En los delitos a que se refiere el titulo VI
“De la manipulacién genética” del libro Il del
Cédigo Penal “cuando la defraudacion
sobrepasa la cuantia de ciento cincuenta
(150) salarios minimos legales mensuales
vigentes.”

En el articulo 308 se establece como requisitos
para la procedencia de la medida de
aseguramiento:
“1. Que la medida de aseguramiento se
muestre como necesaria para evitar que el
imputado obstruya el debido ejercicio de la
justicia.
2. Que el imputado constituye un peligro
para la seguridad de la sociedad o de la
victima.
3. Que resulte probable que el imputado no
comparecera al proceso o que no cumplira la
sentencia.”

48

En el codigo de procedimiento penal federal en
el articulo 194 se clasifican como delitos graves,
para todos los efectos legales, por afectar de
manera importante valores fundamentales de la
sociedad, los previstos en los ordenamientos
legales siguientes:

Numeral 7) Pirateria.

Numeral 34) “En materia de derechos de autor,
lo previsto en el articulo 424 Bis

Y en la Seccién VIl “De la Ley de la Propiedad
Industrial, los delitos previstos en el articulo 223,
fracciones Il y 1ll.” Donde se consagran como
delitos:

Il. Falsificar, en forma dolosa y con fin de
especulacion comercial, marcas protegidas por
estalLey,y

lll. Producir, almacenar, transportar, introducir al
pais, distribuir o vender, en forma dolosa y con
fin

de especulacién comercial, objetos que ostenten
falsificaciones de marcas protegidas por esta
Ley, asi como aportar o proveer de cualquier
forma, a sabiendas, materias primas o insumos
destinados a la produccién de objetos que
ostenten falsificaciones de marcas protegidas
por esta Ley.

Figura 11. Propiedad Intelectual en los Cédigos de Procedimiento Penal en Colombia y México.
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SEGUNDA PARTE
2DERECHOS DE AUTOR

Las leyes de Derecho de autor son la primera rama de la legislacion sobre propiedad
intelectual. En general destaca todas las formas y métodos de comunicacién publica dentro de
las que se incluyen los sistemas computarizados para el almacenamiento y recuperacion de
datos, asi como el sonido, la radiodifusion televisiva y los filmes de exhibicion publica.

Ahora bien, el Derecho de autor se debe entender como el reconocimiento que otorga el
Estado a todo creador de obras literarias y artisticas, en virtud del cual el autor goza de
derechos de tipo moral y patrimonial.

El derecho moral consiste en el derecho de todo autor a ser reconocido como tal, a decidir
sobre el destino y la integridad de su obra. Se considera unido al autor y es inalienable,
imprescriptible, irrenunciable e inembargable.

Por su parte, el derecho patrimonial es la facultad que tiene el autor para explotar por si
mismo su obra, asi como para autorizar o prohibir a terceros dicha explotacién en cualquier
forma dentro de los limites que establece la Ley.

2.1 ;Cudl es la naturaleza juridica del derecho de autor?

Para determinar la naturaleza juridica del Derecho de Autor, Ernesto Rengifo Garcia en su
produccion PROPIEDAD INTELECTUAL, EI Moderno Derecho de Autor, explica las diferentes
teorias doctrinales que al respecto se han suscitado, cuales son:

a) la teoria del derecho de propiedad haciendo énfasis sobre el sefiorio de la creacion;

b) la teoria del derecho sobre bienes inmateriales, con JOSEF KOHLER como principal
expositor, por su afan de agrupar al derecho de autor dentro de llamados derechos
‘inmateriales” frente a los “derechos individuales” dentro de los que se encuentran el derecho
sobre el nombre, sobre las marcas y vendrian a responder a no otra cosa que el mismo
derecho de personalidad;

c) la teoria del derecho de la personalidad, apareciendo en escena KANT quien pregona al
derecho de autor como la manifestacion del derecho de la personalidad consistente en la
posibilidad de impedir que otro le haga hablar en pubico sin su consentimiento;

d) la teoria del derecho de autor como derecho moral y patrimonial, constituido por
prerrogativas inescindibles e inseparables, que se encuentra en una zona mixta entre los
derechos patrimoniales y los de la personalidad;

e) teoria de los derechos intelectuales en la que el autor belga EDMOND PICARD afiade a la
construccion tripartita de los derechos (reales, personales y de obligacion) una cuarta posicion,
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los derechos intelectuales, ubicando en ésta los derechos sobre obras literarias y artisticas, los
inventos, los modelos y dibujos industriales, las marcas de fabrica y las ensefias comerciales; y

f) el derecho de autor como un monopolio de explotacion, de corte anglosajén, sefialando al
copyright como un monopolio limitado que faculta al titular para impedir que se copien o explote
de manera ilegal el trabajo sobre el cual disfruta de unos derechos exclusivos®.

2.2 ;Como se define el derecho de autor?

Para dar una definicion del derecho de autor, éste se puede entender como el conjunto de
prerrogativas de los creadores intelectuales en sus creaciones. La mayoria de las obras, como
libros o pinturas existen solamente hasta que han sido materializadas en un objeto fisico. Sin
embargo, algunas existen sin que se dé esta materializacién, como es el caso de la musica o
de poemas, que constituyen obras incluso sin existir fisicamente, o que existen antes de estar
escritas en forma de notas musicales.

“El objeto que se protege a través del derecho de autor es la
obra, esto es "..la expresion personal de la inteligencia que
desarrolla un pensamiento que se manifiesta bajo una forma
perceptible, tiene originalidad o individualidad suficiente, y es apta
para ser difundida y reproducida." Dicha proteccion esta
condicionada al cumplimiento de los siguientes presupuestos: el
derecho de autor protege las creaciones formales no las ideas; la
originalidad es condicién necesaria para la proteccion; ella,
ademas, no depende del valor o mérito de la obra, ni de su
destino o forma de expresiéon y, en la mayoria de legislaciones, no
esta sujeta al cumplimiento de formalidades ™.

Por este caracter personal de la obra la Ley de Derecho de Autor protege sélo la forma de
expresion de las ideas, no las ideas en si mismas, esto es, protege la creacion, mas no el
pensamiento. La creatividad protegida por la ley de Derecho de autor es la derivada de la
puesta en conjunto de palabras, notas musicales, colores, formas y demas, por lo que se
protege al propietario de los derechos de obras artisticas contra aquellos que lo copian
haciendo uso sin autorizacién del trabajo original que fue expresado por el autor.

En fallo de jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacién en México se reitera el
alcance de la proteccion otorgada por el Derecho de autor a la expresion de las ideas. La tesis
gue propone se resume en lo siguiente:

% RENGIFO GARCIA, Ernesto. PROPIEDAD INTELECTUAL, El moderno derecho de autor. Segunda Reimpresion, Universidad
Externado de Colombia. Bogota, Colombia, 2003. Pag., 63-73.
% Corte Constitucional. Sentencia C — 276 de 1996. M.P. Dr. Julio César Ortiz Gutierrez. Santafé de Bogota, D.C., Junio veinte (20)

de mil novecientos noventa y seis (1996)
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“... No existe el plagio denunciado, si se trata de argumentos
diferentes, aunque el tema sea el mismo. Lo que la ley prohibe es
la reproduccion de una obra que estda debidamente registrada,
pero no que sobre el mismo tema se ejecuten otros trabajos. Y si
el tema ha entrado al dominio publico, el concepto de
reproduccion, a que se ha hecho referencia, debe referirse a los
matices, de manera fundamental, pues sera en ellos donde se
encuentre si un argumento cualquiera se ha individualizado, o se
ha reproducido de otro que pueda existir. ”*°

2.3 PRINCIPIOS JURIDICOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACION DE DERECHOS
DE AUTOR

En el presente capitulo se hace un estudio de la aplicacion de los principios juridicos que se
establecen por la legislacién de derechos de autor. Para tal efecto se verifica la aplicacion de
los principios contenidos en los Tratados Internacionales en las legislaciones internas de
Colombia y México.

El tratado de la OMPI para la proteccién de los Derechos de autor establece entre sus
propositos principales el deseo de las Partes contratantes de establecer “de la manera mas
eficaz y uniforme posible” el desarrollo de la proteccién de los Derechos de Autor. Es un
arreglo del “Convenio de Berna”, y también se le llama Acta de Paris, de 24 de julio de 1971 o
Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, en el cual se
constituye a las Partes como Unién para la proteccion de los derechos de los autores sobre sus
obras literarias y artisticas y permite a las Partes contratantes establecer “Arreglos” entre ellos,
siempre que los derechos otorgados a los autores sean de espectro mas amplio.

El Acta de Paris reconoce la incidencia de los nuevos acontecimientos econémicos, sociales y
culturales en la necesidad de introducir nuevas normas internacionales y hacer clara la
interpretacion de las normas vigentes.

Asi mismo, sefiala que la proteccién del derecho de autor es un incentivo para la creacién
literaria y artistica y establece la necesidad del equilibrio entre los derechos de los autores y los
intereses del pablico en general.

Segun este tratado, las Partes Contratantes deben incorporar en sus legislaciones internas,
disposiciones sobre Derechos de Autor que guarden estos principios, so pena de caer en la
inconstitucionalidad.

El primer principio consagrado en el Tratado de la OMPI hace mencién a la naturaleza del
objeto protegido por los derechos de autor y es el siguiente:

La proteccion del derecho de autor abarcara las expresiones pero no las ideas,
procedimientos, métodos de operacion o conceptos matematicos en si. (Art. 2)

“® Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Registro No. 805606 -SCJIN- Localizacién: Quinta Epoca Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federacion Tomo: XCVIII Pagina: 797 Tesis Aislada Materia Penal FALSIFICACION DE
PROPIEDAD LITERARIA, DELITO DE (PLAGIO). México.
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Para verificar la aplicacion de este principio en las legislaciones de Colombia y México,
necesariamente se debe acudir a las leyes internas de estos paises. No sdlo de derechos de
autor sino de Propiedad Industrial.

En México se encuentra prevista esta disposicién en el articulo 14 de la Ley Federal de
Derechos de Autor que excluye de la proteccion del derecho de autor, entre otros, a las ideas,
los procedimientos, los métodos de operacién o conceptos mateméaticos. Ademas en el articulo
19 de la Ley de la Propiedad Industrial, se expresa que se no se consideran como invenciones
los principios teoricos o cientificos, descubrimientos de lo que existia en la naturaleza,
esquemas, planes, reglas, métodos, entre otros.

En la legislaciéon de Colombia este principio se reivindica en el articulo 6 de la Ley 23 de 1982
gue establece que las ideas o contenido conceptual de las obras literarias, artisticas y
cientificas no son objeto de apropiacién y que la proteccion que se da por tal ley cobija
exclusivamente la forma literaria, plastica o sonora, como las ideas del autor son descritas,
explicadas, ilustradas o incorporadas en las obras literarias, cientificas y artisticas. En el
terreno de propiedad Industrial esta el Articulo 15 de la Decisién 486 de 2000 de la Comunidad
Andina, que establece que no se consideran invenciones entre otros, los descubrimientos,
teorias cientificas y los métodos matematicos; planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, juegos o actividades econémico-comerciales.

La proteccion a las obras literarias y artisticas comprenden todas las producciones
en el campo literario, cientifico y artistico, cualquiera que sea el modo o forma de
expresion (articulo 3 del Tratado de la OMPI).

Este principio no es mas que la reafirmacién del mismo consagrado en el articulo 2 del
Convenio de Berna. En el ordenamiento mexicano sobre derechos de autor, el articulo 3
reclama la proteccién de aquellas obras de creacién original susceptibles de ser divulgadas o
reproducidas en cualquier forma o medio y establece una clasificacion ilustrativa de aquellas
obras que pueden ser consideradas bajo el ambito de proteccion. La legislacién de derecho de
autor colombiano —Ley 23 de 1982- en su articulo 2 hace recaer los derechos de autor sobre
las obras cientificas literarias y artisticas las cuales comprenden todas las creaciones del
espiritu en el campo cientifico, literario y artistico cualquiera que sea el modo o forma de
expresion y cualquiera que sea su destinacion, estableciendo al igual que la legislacion
mexicana una enumeracion no taxativa de aquellas obras susceptibles de proteccion.

El reconocimiento de los derechos de autor no requiere registro ni formalidad
alguna.

Por este principio se entiende que los derechos de autor nacen en el momento en que se hizo
tangible la obra. Es decir, que el registro tiene un caracter declarativo y busca la seguridad
juridica del autor frente a actos de terceros.

La Ley Federal de Derecho de Autor de México, en su articulo 5 establece que ‘el
reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no requiere registro ni
documento de ninguna especie ni quedara subordinado al cumplimiento de formalidad alguna”.
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En Colombia, el Articulo 9° de la Ley 23 de 1982 estipula que “La proteccién que esta Ley
otorga al autor, tiene como titulo originario la creacion intelectual, sin que se requiera registro
alguno”.

La obra recibe la proteccion del pais en que se reclama (articulo 3 del Convenio de
Berna).

El goce y ejercicio no se subordinan a formalidades y son independientes de la existencia de
proteccion en el pais de origen de la obra. El autor tendra los mismos derechos sobre la obra
protegida que los nacionales del pais donde reclama la proteccion.

Es el conocido principio del Trato Nacional, por el que si un autor pretende reclamar los
derechos sobre una obra de su autoria en un Pais de la Union que no es el de origen, recibira
el mismo trato y las mismas prerrogativas que si fuera nacional de tal pais. Este principio se
consagra en el articulo primero de la Decisién 486 de la Comunidad Andina — Régimen Comun
de Propiedad Industrial- y en el articulo 2° de la Decision 351 del mismo organismo — Régimen
Comun sobre Derechos de Autor -. En México no se encuentra alusién expresa al tema en sus
leyes internas de propiedad intelectual, pero se deduce de su pertenencia al Convenio de
Berna, por lo que en el evento de que un extranjero sea discriminado por su nacionalidad en
materia de derechos de autor, tal acto debera ser sancionado.

Los derechos morales de autor son independientes de los derechos patrimoniales.
(Art. 6 bis del Convenio de Berna)

Por este principio se establece que los derechos morales son irrenunciables y permanecen aun
después de la cesion de los derechos patrimoniales, conservando el autor el derecho de
reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformacién, mutilacion u otra
modificacion o cualquier atentado que cause perjuicio a su honor 0 a su reputacién. Estos
derechos deberan conservarse aun después de la muerte, por lo menos hasta la extincion de
los derechos patrimoniales.

Las normas que corresponden a este principio en las legislaciones que ocupan este proyecto
son el articulo 19 de la Ley Federal del Derecho de Autor de México que toma al derecho moral
como unido al autor, inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. En cuanto a la
ley colombiana, el articulo que le corresponde es el articulo 30 de la ley 23 de 1982, que le da
un caracter perpetuo, inalienable e irrenunciable, e inviste al autor de las facultades de
reivindicar la paternidad, oponerse a toda deformacién, conservar la ineditud o anonimato,
modificarla en todo tiempo y retirarla de circulacién, como derechos que no pueden ser
renunciados ni cedidos.

Este principio establece el vinculo fundamental entre el autor y su obra, siendo un lazo
indestructible, que supera cualquier cesion prevista entre partes. La transferencia de los
derechos patrimoniales solo concede los de goce y disposicion referidos en el contrato, pero no
los derechos morales.

Las limitaciones previstas por la legislacion interna para el derecho de autor seran
para casos especiales que no atenten la explotacion normal de la obra ni causen un
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perjuicio injustificado a los intereses legitimos del autor. (Art. 10 Tratado de la
OMPI).

Este principio es la verificacion del articulo 10 del Convenio de Berna sobre Derechos de autor,
en cuanto a la libre utilizacion de las obras en ciertos casos: las citas, la ilustracion de la
ensefianza y el ambito privado. Requiere la aplicacion del concepto de los usos honrados en
una medida justificada por el fin que se persiga.

La interpretacion de los negocios juridicos sobre derechos de autor sera siempre
restrictiva.

El art. 77 de la Ley Federal del Derecho de autor establece como autor a la persona cuyo
nombre o seuddnimo, conocido o registrado, aparezca como tal, salvo prueba en contrario.

Esta disposicién aclara un punto muy importante sobre la legislacién en proteccion del derecho
de autor que es la presuncién pro auctoris que quiere decir que se presume autor de la obra la
persona cuyo hombre aparezca como tal, sin que tenga que demostrarlo con mas formalidades.
La dnica limitacidn y en cuyo caso se invierte la carga de la prueba, es cuando hay pruebas
gue controviertan su derecho y desplacen la titularidad de la autoria. El que sea conocido o
registrado indica que no se podra incluir en las legislaciones internas la formalidad del registro
para reconocer la protecciéon. Asimismo se establece en el articulo 84 que el contrato individual
de trabajo que establezca la realizacion de una obra debe constar por escrito, so pena de que
los derechos patrimoniales correspondan al empleado. En caso de duda, prevalecera la
interpretacion mas favorable al autor.

La disposicion equivalente en el ordenamiento colombiano corresponde al articulo 78 de la Ley
23 de 1982, donde aclara que no se admite el reconocimiento de derechos mas amplios que
los estrictamente autorizados por el autor en el negocio 0 contrato respectivo. También el
articulo 77 establece la rigurosa regla de la independencia de las distintas formas de utilizacion
de la obra, por lo que la autorizacién que el autor dé sobre una forma de utilizacién no se
extiende a las demas.

El articulo 83 de la Ley Federal sobre Derecho de Autor establece que las dudas que se
presenten seran resueltas a favor del autor:

"Para que una obra se considere realizada por encargo, los términos del contrato deberan ser
claros y precisos, en caso de duda prevalecera la interpretacion mas favorable al autor .El autor
también esta facultado para elaborar su contrato cuando se le solicite una obra por encargo".

De seguido, el articulo 84 de la misma ley obliga a plasmar por escrito la relacién laboral para
gue el empleador pueda gozar los derechos patrimoniales de la obra para la que contrata al
autor. Asi reza el tenor del mencionado articulo:

“Cuando se trate de una obra realizada como consecuencia de una
relacion laboral establecida a través de un contrato individual de trabajo
gue conste por escrito, a falta de pacto en contrario, se presumira que los
derechos patrimoniales se dividen por partes iguales entre empleador y
empleado.
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El empleador podra divulgar la obra sin autorizacién del empleado, pero
no al contrario. A falta de contrato individual de trabajo por escrito, los
derechos patrimoniales corresponderan al empleado”.

En el caso colombiano, el tratamiento que se le da a la presuncién pro auctoris se debe inferir
de la lectura del articulo 20 de la Ley 23 de 1982, pues como lo sostiene el Centro Colombiano
del Derecho de Autor —CECOLDA-, “ni la legislacién laboral, ni la ley de derecho de autor,
previeron, de una manera expresa, el tema de la transferencia de derechos patrimoniales de
autor al interior del contrato de trabajo, salvo, dos excepciones muy particulares que se refieren

a las obras colectivas y a las obras creadas por funcionarios o empleados publicos’™*.

En términos del articulo 20 de la Ley 23 de 1982 se permite una transferencia de los derechos
a favor de quien contrata la elaboracion de una obra. Para ello, el contrato debera contener un
conjunto de instrucciones que determine la descripcion de la obra que se quiere y las
condiciones de tiempo, modo y lugar para elaborarla. Esto hace necesario que sea por escrito,
con lo que se incluye la obra como parte esencial del contrato. Asimismo, se requiere que la
obra corra por cuenta y riesgo del contratante y que se pacte de manera expresa el precio de
los honorarios.

Lo anterior es aplicable para el contrato de prestacion de servicios, pero para el contrato laboral
la presuncion pro auctoris se debe extraer de la lectura del articulo 183 de la Ley 23 que deja
claro que toda enajenacion del derecho de autor sea parcial o total, debe constar en escritura
publica o en documento privado reconocido ante notario y registrado en la oficina de registros
de derechos de autor.

2.4 TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR

El creador de una obra literaria, cientifica o artistica no es el Unico titular protegido por el
derecho de autor. Los titulares de los derechos de autor son:

El autor de su obra

El artista intérprete o0 ejecutante, sobre su interpretacion o ejecuciéon

El productor, sobre su fonograma

El organismo de radiodifusién sobre su emision

Los causahabientes, a titulo singular o universal, de los titulares anteriores

La persona natural o juridica, que en virtud de contrato obtenga la produccién de una
obra cientifica, literaria o artistica realizada por uno o varios autores.

AN NI N NN

En la Convencién de Berna se dan ciertas pautas que determinan la propiedad de los derechos
de autor en personas diferentes al autor. Ademas, varias legislaciones, entre las que se
encuentran la colombiana y la mexicana, prevén que cuando una obra es creada por un autor
empleado con el propésito de la creacion de la obra, es entonces el empleador y no el autor, el
titular de los derechos de autor en la obra, respetando en todo caso los derechos morales, que
siempre van a hacer parte de la autoria individual de la obra.

“L MONTOYA, Sheila. Derecho de Autor. ¢ Del empleado que crea o de la empresa que contrata? Documento electrénico publicado
en 2005 por la pagina web del Centro Colombiano del Derecho de Autor. CECOLDA. Disponible en
http://mww.cecolda.org.co/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=40# ftn2. Consultado en 27 de enero de
2010.
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2.5 DERECHOS DE AUTOR EN MEXICO Y EN COLOMBIA

Las diferencias entre lo que se considera protegido bajo el dominio del Derecho de Autor en
Colombia y México no constituyen una brecha considerable. Es mas, su separacion llega a ser
muy sutil, siendo ella mas en un sentido de estilo, que de materia misma, pues se explicé que
sus principios estan orientados por los postulados de Convenios Internacionales de acogida
mundial, como es la Convencién de Berna, el Convenio de Paris y en general, aquellos
tratados administrados por la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

En este apartado se busca destacar aquellas diferencias entre las legislaciones de Colombia y
México, de manera que se dé satisfaccién a la necesidad de dar claridad a temas como ¢ qué
obras producidas en uno de los paises no reciben la proteccion por derechos de autor en el
otro?, ¢cudales son los requisitos para el registro de mi obra en estos paises?, ¢en cual pais
hay mas vigencia en la duracién de mis derechos de autor?, y muchos otros cuestionamientos
derivados de la paternidad de una obra.

La proteccién a los Derechos de Autor en México esta contenida dentro de la Ley Federal del
Derecho de Autor, que entr6 en vigencia el 24 de marzo de 1997. Esta ley establece
disposiciones de orden publico, interés social y observancia general en todo el territorio
nacional (art. 2) y ademas concede su aplicaciébn administrativa al Ejecutivo Federal por
conducto del INDAUTOR. En Colombia, la legislacion aplicable es la Ley 23 de 1982 que
establece a la Direcciébn Nacional del Derecho de Autor como la autoridad competente en
materia de derechos de autor.

La proteccion que otorgan estas leyes a las obras comienza desde el momento en que hayan
sido fijadas en un soporte material, independientemente del mérito, destino o0 modo de
expresion. Esto quiere decir que el reconocimiento de la proteccién se otorga a la obra en si
misma y no con fines adicionales a los del estimulo de la creacion del intelecto. Estas
disposiciones las encontramos en los articulos 2° de la Ley Colombiana y en el articulo 5° de la
Ley Federal de Derecho de Autor de México.

Por el hecho de que el reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos conexos no
requiere registro ni documento de ninguna especie, ni a que esté subordinado al cumplimiento
de formalidad alguna, se cumple con las disposiciones del Convenio de Berna que proscriben
la obligatoriedad del registro, dejando al arbitrio del autor su inclusién publica en las listas de
obras producidas.

Tanto la Ley Federal como la Ley colombiana reconocen la igualdad en los derechos que
gozan los extranjeros autores o titulares de derechos y sus causahabientes. Asi mismo,
establecen que no importa si la primera publicacién o divulgacion de la obra fue hecha fuera de
los respectivos territorios, pues gozara de la misma proteccion.

Ambas leyes reconocen derechos de autor respecto de las obras de las siguientes ramas:

> Literaria;
> Musical, con o sin letra;
> Dramatica;
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Danza;

Pictérica o de dibujo;

Escultérica y de caracter plastico;

Caricatura e historieta;

Arquitectonica;

Cinematogréfica y demés obras audiovisuales;

Programas de radio y television;

Programas de computo;

Fotografica;

Obras de arte aplicado que incluyen el disefio grafico o textil, y

De compilacién, integrada por las colecciones de obras, tales como las
enciclopedias, las antologias, y de obras u otros elementos como las
bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su seleccion o la
disposicion de su contenido o materias, constituyan una creacion
intelectual.

VVVVVVVVVVY

En ambas leyes se sefiala a la analogia como herramienta para cobijar a las demas obras que
puedan considerarse obras literarias o artisticas, incluyéndolas en la rama que les sea mas afin
a su naturaleza.

2.6 VIGENCIA DE LOS DERECHOS DE AUTOR

El periodo de duracion de los derechos de autor comienza desde el momento en que la obra ha
sido creada, o bajo la legislacién de algunos paises, desde que ha sido expresada en una
forma tangible. En general, continGa tiempo después de la muerte para garantizar el acceso de
los herederos y sucesores del autor a los beneficios de la obra. Por lo general este tiempo que
excede la vida del creador no es inferior a los 50 afios, variando en cada legislacion segun sus
disposiciones internas o el estado de su pertenencia a los Tratados Internacionales y
Regionales sobre la materia.

Para asegurar la oponibilidad de la obra frente a terceros y entender el término de vigencia de
la proteccion de los derechos patrimoniales se debe establecer cuando la obra ha sido puesta
en conocimiento publico.

El articulo 16 de la Ley Federal de Derechos de Autor de México incluye una lista (que no es
taxativa) de los actos que pueden constituir el conocimiento publico de una obra. Segun esta
lista, el conocimiento publico se entiende efectuado mediante la realizacién de los siguientes
actos:

» Divulgacion: El acto de hacer accesible una obra literaria y artistica por
cualquier medio al publico, por primera vez, con lo cual deja de ser
inédita;

» Publicacion: La reproduccién de la obra en forma tangible y su puesta a
disposicién del publico mediante ejemplares, o su almacenamiento
permanente o provisional por medios electronicos, que permitan al
publico leerla o conocerla visual, tactil o auditivamente;
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» Comunicacién publica: Acto mediante el cual la obra se pone al alcance
general, por cualquier medio o procedimiento que la difunda y que no
consista en la distribucion de ejemplares;

» Ejecucion o representacion publica: Presentacion de una obra, por
cualquier medio, a oyentes 0 espectadores sin restringirla a un grupo
privado o circulo familiar. No se considera publica la ejecucion o
representacion que se hace de la obra dentro del circulo de una escuela
0 una institucién de asistencia publica o privada, siempre y cuando no se
realice con fines de lucro;

» Distribucién al publico: Puesta a disposicion del publico del original o
copia de la obra mediante venta, arrendamiento y, en general, cualquier
otra forma, y

» Reproduccion: La realizacion de uno o varios ejemplares de una obra, de
un fonograma o de un videograma, en cualquier forma tangible,
incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios
electrénicos, aunque se trate de la realizacion bidimensional de una obra
tridimensional o viceversa.

Continuando con la proteccién concedida al autor, el Convenio de Berna para la Proteccién de
las Obras Literarias y artisticas recoge los aspectos que cada Pais miembro debe respetar a la
hora de ejercer su actividad legisladora. El articulo 6 del Convenio establece la proteccion
minima concedida durante la vida del autor y cincuenta afios después de su muerte. Para las
obras cinematogréaficas este término se cuenta desde su acceso al publico, al igual que el trato
concedido a las obras anénimas.

La Decision 351 de la Comision Andina en el art. 18 establece que la proteccién de los
derechos patrimoniales, de las obras artisticas o literarias no sera inferior a la vida del autor y
50 afios mas después de su muerte.

En consonancia con estos términos minimos, en la ley colombiana se establece que el autor
gozara durante toda su vida de sus derechos de autor. Después de su muerte, quienes hayan
adquirido legitimamente sus derechos de autor gozaran de estos hasta por 80 afios.

A su vez, la legislacibn mexicana otorga un término de 100 afios posteriores a la muerte del
autor para la proteccion de los derechos patrimoniales®.

Cuando la obra le pertenezca a varios coautores los cien afios se contaran a partir de la muerte
del dltimo, y si el titular del derecho patrimonial distinto del autor muere sin herederos la
facultad de explotar o autorizar la explotacion de la obra correspondera al autor y, a falta de
éste, correspondera al Estado por conducto del Instituto —para México-, quien respetara los
derechos adquiridos por terceros con anterioridad.

Pasados los términos previstos la obra pasara al dominio publico.

En este aspecto hay una diferencia fundamental en cuanto al traspaso al dominio publico de la
obra, pues en Colombia si no hay herederos al momento del fallecimiento, la obra pasa a ser

“2 Art. 29 Ley Federal del Derecho de Autor de México.
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parte inmediatamente del dominio publico. Si hubo adquirentes del dominio por un acto entre
vivos, se protegeran estos derechos durante 25 afios a partir de la muerte del autor. Todo, sin
menoscabo de lo previsto en actos privados que dispongan otra cosa.

La siguiente figura exhibe los términos de vigencia de la proteccion concedida a los derechos

de autor y sus derechos conexos en Colombia y México:

TERMINO DE LA
PROTECCION
DE LOS
DERECHOS
PATRIMONIALES
DE AUTOR

TERMINO DE
PROTECCION
DE LAS OBRAS
ANONIMAS

TERMINO DE LA
PROTECCION
DE PERSONAS

JURIDICAS Y DE

EDITORES

TERMINO DE LA
PROTECCION
PARA  OBRAS
CINEMATO-
GRAFICAS

COLOMBIA

Los derechos de autor corresponden
durante su vida, y después de su
fallecimiento  disfrutaran de ellos
quienes legitimamente los hayan
adquirido, por el término de ochenta
aflos. En caso de colaboracion
debidamente establecida, el término de
ochenta afios se contara desde la
muerte del altimo coautor
Compilaciones, diccionarios,
enciclopedias y otras obras colectivas
sera de ochenta afios contados a partir
de la publicacion y se reconocera a
favor de sus directores (Art. 21 LEY 23
DE 1982)

Si  no hubiere herederos ni
causahabientes, la obra serd de
dominio publico desde el fallecimiento
de éste. Si la transmisién se hizo por
acto entre vivos corresponderan a los
adquirentes durante la vida del autor y
25 afios desde el fallecimiento de éste.
(art 23)

Articulo 25°-Las obras anbénimas
seran protegidas por el plazo de
ochenta afios a partir de la fecha de su
publicacion y a favor del editor; si el
autor revelare su identidad el plazo de
proteccion serd a favor de éste.

En todos los casos en que una obra
literaria, cientifica o artistica tenga por
titular una persona juridica o una
entidad oficial o cualquier institucion de
derecho publico, se considerara que el
plazo de proteccion sera de 30 afios
contados a partir de su publicacion.
(Art. 27 Ley 23 de 1982)

Obras cinematogréficas: 80 afos
desde la terminacion de su produccion.
(Art. 26 LEY 23 DE 1982.)

Proteccion a favor de los artistas
interprete  y ejecutantes, de los
productores de fonogramas y de los
organismos de radiodifusion, sera de

59

MEXICO

Por el Art. 29 de la Ley Federal del
Derecho de Autor se extiende la vigencia
de los derechos patrimoniales durante la
vida del autor y, a partir de su muerte, un
término de 100 afios mas.

Si el titular del derecho patrimonial distinto
del autor muere sin herederos la facultad
de explotar o

autorizar la explotacion de la obra
correspondera al autor y, a falta de éste,
correspondera al Estado por conducto del
Instituto, quien respetara los derechos
adquiridos por terceros con anterioridad

Las obras anonimas hacen parte del
dominio puablico mientras que no se dé a
conocer un autor o no exista titular de
derechos patrimoniales identificado.(Art.
152 Ley Federal de Derechos de Autor.

La protecciéon que se le da al editor de
libros sobre la reproduccién, importacién o
publicacién de las obras que edita se
extiende por 50 afios contados a partir de
la primera edicion (Art. 127 LFDA)

Art. 138 LFDA. La duracion de los
derechos regulados para los videogramas
es de cincuenta afios a partir de la
primera fijacibon de las imagenes en
el videograma.

Los derechos de los organismos de
radiodifusion tendrdn una vigencia de
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ochenta afios a partir de la muerte del cincuenta afios a partir de la primera
respectivo titular, si este fuere persona emisibn o transmisién original del
natural; si el titular fuere persona programa.

juridica, el término sera de treinta afios

a partir de la fecha en que tuvo lugar la - Art, 122 LFDA. La Duracién de la
interpretacion o ejecucion o la primera proteccion concedida a los artistas

fijacion del fonograma, o la emision de intérpretes o ejecutantes sera de setenta
la radiodifusiéon (Art 29 LEY 23 DE y cinco afios Contadosapartir de:

1982)

I. La primera fijacion de la interpretacion o
ejecucion en un fonograma;

Il. La primera interpretacion o ejecucion de
obras no grabadas en fonogramas, o

lll. La transmision por primera vez a través
de la radio, television o cualquier medio.

Figura 12. Vigencia de la Proteccion de los Derechos de Autor en Colombia y México

2.7 OBRAS PROTEGIDAS POR EL DEL DERECHO DE AUTOR

Para los propésitos generales de la proteccién de los derechos de autor, el término obras
literarias y artisticas incluye cada trabajo de autoria original, independientemente de su mérito
literario o artistico. Las ideas no necesitan ser originales, sino la forma de expresion, que tiene
que ser una creacion original del autor.

La Convencion de Berna para la Proteccion de Obras Literarias y Artisticas enlista las obras
gue a su modo de ver deben ser incluidas en la proteccion de los Derechos de Autor.

Esta convencién define las obras literarias y artisticas como:

“todas las producciones en el campo literario, cientifico y artistico,
cualquiera que sea el modo o forma de expresion, tales como
libros, folletos y otros escritos; las conferencias, alocuciones,
sermones y otras obras de la misma naturaleza; las obras
dramaticas o dramatico-musicales; las obras coreograficas y las
pantomimas; las composiciones musicales con o0 sin la
cinematografia; las obras de dibujo, pintura, arquitectura,
escultura, grabado, litografia; las obras fotograficas a las cuales
se asimilan las expresadas por procedimiento andlogo a la
fotografia; las obras de artes aplicadas; las ilustraciones, mapas,
planos, croquis y obras plasticas relativos a la geografia, a la
topografia, a la arquitectura o a las ciencias” .

Sin embargo, esta lista no es taxativa, pues muchos paises miembros de la Convencion de
Berna brindan proteccién a las obras mencionadas anteriormente, asi como a otras formas de
expresion de obras en dominios literarios, cientificos y artisticos que no se incluyen en ella.
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De tal forma que, por ejemplo, se brinda proteccion bajo la forma de derechos de autor a
formas de propiedad intelectual como los programas de computacién, o las producciones de
multimedia.

La ley mexicana sefiala que solo las obras de creacion original susceptibles de ser divulgadas o
reproducidas en cualquier forma o medio gozan de la proteccién de la norma que se estudia®.
Como ya se menciond, esta calidad de materialidad es la misma exigida en la legislacion
colombiana.

La legislacion colombiana y la legislacion mexicana hacen la misma clasificacion de las obras
protegidas por el derecho de autor*. Por este motivo, se transcribe indistintamente la que hace
la legislacion mexicana®:

"A. Seguln su autor:

II. 1. Conocido: Contienen la mencién del nombre, signo o firma con
gue se identifica a su autor;

. Andnimas: Sin mencién del nombre, signo o firma que identifica al
autor, bien por voluntad del mismo, bien por no ser posible tal
identificacion, y

IV. . Seuddnimas: Las divulgadas con un nombre, signo o firma que
no revele la identidad del autor;

B. Segun su comunicacion:

I. Divulgadas: Las que han sido hechas del conocimiento publico
por primera vez en cualquier forma o medio, bien en su totalidad,
bien en parte, bien en lo esencial de su contenido o, incluso,
mediante una descripcion de la misma;

Il.  Inéditas: Las no divulgadas, y
lll. . Publicadas:

a) Las que han sido editadas, cualquiera que sea el modo de
reproduccion de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos,
puestos a disposicion del publico, satisfaga razonablemente las
necesidades de su explotacién, estimadas de acuerdo con la
naturaleza de la obra, y

b) Las que han sido puestas a disposicion del publico mediante su
almacenamiento por medios electronicos que permitan al publico
obtener ejemplares tangibles de la misma, cualquiera que sea la
indole de estos ejemplares;

C. Segun su origen:

“ Art. 3 de la Ley Federal de Derecho de Autor de México.
“ La intencién del registro de obras es declarativo, por lo que sus clasificaciones son ilustrativas, no taxativas.

“® Art. 4 Ley Federal sobre Derechos de Autor de México.
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I. Primigenias: Las que han sido creadas de origen sin estar
basadas en otra preexistente, 0 que estando basadas en otra, sus
caracteristicas permitan afirmar su originalidad, y

Il. Derivadas: Aquellas que resulten de la adaptacion, traduccion u
otra transformacion de una obra primigenia;

D. Segun los creadores que intervienen:
I. Individuales: Las que han sido creadas por una sola persona;

II. De colaboracion: Las que han sido creadas por varios autores,
y

lll. Colectivas: Las creadas por la iniciativa de una persona fisica
o moral que las publica y divulga bajo su direccion y su nombre y
en las cuales la contribucion personal de los diversos autores que
han participado en su elaboracion se funde en el conjunto con
vistas al cual ha sido concebida, sin que sea posible atribuir a
cada uno de ellos un derecho distinto e indiviso sobre el conjunto
realizado. “

De seguido se presenta un listado no taxativo de aquellas obras que se pueden registrar en
Colombia y en México:

COLOMBIA MEXICO
Articulo 192 Ley 23 de 1982.- Estan sujetos al | "Articulo 163 Ley Federal del Derecho de Autor.-
registro: En el Registro Publico del Derecho de Autor se

podran inscribir:
Todas las obras cientificas, literarias y

artisticas de dominio privado, segun la I. Las obras literarias o artisticas que
presente Ley; presenten sus autores;
Todas las producciones artisticas fijadas Il. Los compendios, arreglos, traducciones,
sobre soportes materiales; adaptaciones u otras versiones de obras
literarias o artisticas, aun cuando no se
Todo acto de enajenacion y todo contrato de compruebe la autorizacién concedida por el
traduccién, edicién y participacién, como titular del derecho pa.t”monlal para dlvulgarla.
cualquiera otro vinculado con derechos de
autor. Esta inscripcion no faculta para publicar o
usar en forma alguna la obra registrada, a
Las asociaciones enunciadas en el capitulo menos de que se acredite la autorizacion
XVI de ésta Ley; correspondiente. Este hecho se hara constar

tanto en la inscripcion como en las

Los poderes otorgados por personas GENHCACIONESIqUEISElexpiCar;

naturales o juridicas para gestionar ante la

con esta Ley. sociedades de gestion colectiva y las que los

reformen o modifiquen;
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IV. Los pactos o convenios que celebren las
sociedades mexicanas de gestion colectivas
con las sociedades extranjeras;

V. Los actos, convenios 0 contratos que en
cualquier forma confieran, modifiquen,
transmitan, graven o extingan derechos
patrimoniales;

VI. Los convenios o contratos relativos a los
derechos conexos;

VII. Los poderes otorgados para gestionar
ante el Instituto, cuando la representacion
conferida abarque todos los asuntos que el
mandante haya de tramitar ante él;

VIll. Los mandatos que otorguen los
miembros de las sociedades de gestién
colectiva en favor de éstas;

IX. Los convenios o contratos de
interpretacion o ejecuciéon que celebren los
artistas intérpretes o ejecutantes, y

X. Las caracteristicas graficas y distintivas de
obras"

Figura 13. Obras que se pueden registrar en Colombia y en México

2.8 OBRAS NO SUSCEPTIBLES DE PROTECCION

El tratado de la OMPI, establece en su articulo 2 que la proteccién del derecho de autor
abarcara las expresiones pero no las ideas, ni los procedimientos, los métodos de operaciéon o
los conceptos matematicos en si.

Del andlisis conjunto de la Ley Federal del Derecho de Autor de México y la Ley 23 de 1982,
Ley del Derecho de Autor colombiana, se entiende que no son objeto de proteccién:

1.

Las ideas en si mismas, las férmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas,
principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo;

El aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras;

Los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios;

Las letras, los digitos o los colores aislados, a menos que su estilizacion sea tal que las
conviertan en dibujos originales;

Los nombres y titulos o frases aislados;

Los simples formatos o formularios en blanco para ser llenados con cualquier tipo de
informacion, asi como sus instructivos;

Las reproducciones o imitaciones, sin autorizacion, de escudos, banderas o emblemas
de cualquier pais, estado, municipio o division politica equivalente, ni las
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denominaciones, siglas, simbolos o emblemas de organizaciones internacionales
gubernamentales, no gubernamentales, de cualquier otra organizacién reconocida
oficialmente, asi como la designacion verbal de los mismos;

8. Los textos legislativos, reglamentarios, administrativos o judiciales, asi como sus
traducciones oficiales. En caso de ser publicados, deberan apegarse al texto oficial y no
conferirdn derecho exclusivo de edicion;

9. Sin embargo, seran objeto de proteccion las concordancias, interpretaciones, estudios
comparativos, anotaciones, comentarios y demas trabajos similares que entrafien, por
parte de su autor, la creacion de una obra original;

10. El contenido informativo de las noticias, pero si su forma de expresion, y

11.La informacién de uso comun tal como los refranes, dichos, leyendas, hechos,
calendarios y las escalas métricas.

Las obras literarias y artisticas publicadas en periédicos o revistas o transmitidas por radio,
television u otros medios de difusion no pierden por ese hecho la proteccion legal.

2.9 DERECHOS PROTEGIDOS POR EL DERECHO DE AUTOR

El principio de cualquier clase de propiedad es que el propietario puede usarlo de la forma que
guste —guardando las proporciones que la ley le exija-, y que nadie mas puede hacer uso
legalmente de tal derecho si no obtiene previamente su autorizacion. Los derechos
garantizados bajo leyes nacionales que protegen al propietario de una obra protegida son
normalmente derechos exclusivos para autorizar a un tercero al uso de la obra, sujeto a los
derechos reconocidos legalmente y los intereses de otros. Las nuevas constituciones liberales,
dentro de las que se encuentran la Constitucion colombiana y la mexicana, dan a los derechos
de autor un interés social prevalente, como el que resulta de los derechos de la mujer, los
derechos del nifio y en general, categorias especiales de personas cuyos derechos individuales
han de armonizarse con el interés general, pues la aplicacion del principio de interés general y
de igualdad podria resultar en perjuicio de su vulnerable estado.

“El Estado Social de Derecho y la democracia participativa se han
ido construyendo bajo la idea de que el reino de la generalidad no
s6lo no puede ser llevado a la practica en todas las
circunstancias, sino que, ademas, ello no siempre es deseable; la
idea del respeto a la diversidad, al reconocimiento de las
necesidades especificas de grupos sociales diferenciados por
razones de cultura, localizacion, edad, sexo, trabajo, etc., ha sido
un elemento esencial para la determinacion de los derechos
sociales econdmicos y culturales y en términos generales, para el
logro de la justicia.” Sentencia T-428 de 1992 (M.P. Ciro Angarita
Barén) .

“® Corte Constitucional. Sentencia C — 053 de 2001. Magistrada Ponente (e): Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER. Bogota, 24
de enero de 2001
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Este interés social se explica claramente con base en el fundamento de que la obra es el
resultado del contacto personal individual con la cultura como expresion de la sociedad y, en
esta medida, la sociedad contribuye a su creacion.

De manera general se puede hacer una clasificacion de los derechos que son comiunmente
protegidos bajo el derecho de autor, de la siguiente manera:

v
v

v
v

Derechos de reproduccion, distribucion, alquiler e importacion.

Derechos de presentacion publica, radiodifusiéon, comunicacion al puablico y de acceso al
publico.

Derechos de traduccién y de adaptacion.

Derechos morales.

La anterior clasificacion se puede simplificar en dos clases de derechos. Los primeros son los
derechos econdmicos que permiten al propietario obtener beneficio financiero del uso de su
trabajo por otros. La segunda clase corresponde a los derechos morales, que son los que
permiten al autor tomar accion dirigida a preservar el vinculo natural que hay entre ély su obra.

2.9.1 DERECHOS ECONOMICOS

v

Derechos de Reproduccion, Distribucién, Renta e Importacion.

Es la clase de derechos emblema del Derecho de Autor. Por esta clase de derechos se
previene que otros hagan copias del trabajo del autor sin su autorizacion.
Principalmente son: el derecho a controlar la reproduccion, a autorizar la distribucion de
copias de la obra, y a autorizar el alquiler de copias de categorias especiales como el
campo musical, las obras audiovisuales y los programas de computacion*’. Ademas, en
algunas legislaciones se incluye el derecho al control de importacion de las copias como
resultado de las practicas para mantener intacto el principio de territorialidad del
derecho de autor y legitimar los intereses econémicos del propietario de los derechos de
autor desde un aspecto territorial.

Dentro de las limitaciones que tienen estos derechos se contemplan aquellas que
permiten a los individuos hacer copias privadas para uso personal con propdsitos
ajenos a los comerciales.

Derechos de presentacion publica, radiodifusiéon, comunicacién al puablico y de acceso al
publico.

La presentacion publica se considera como aquella interpretacion de la obra en un
lugar donde el publico esté presente o pueda estarlo. También incluye lugares privados
donde un considerable nimero de personas ajenas a la familia o conocidos cercanos
estén presentes. La radiodifusién cubre la transmisién para la recepcion publica de
sonidos o imagenes y sonidos, de forma inaldmbrica, sea por radio, television o satélite.
Cuando una obra es comunicada al publico una sefial se distribuye por cable o sin el

47 Campos en los que el abuso de los derechos de autor se da facilmente gracias a los avances tecnolégicos.
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uso de él de manera que pueda ser recibida por personas que posean el equipo
necesario para la decodificacion de tal sefial.

v" Derechos de Traduccién y de adaptacion.

La Traduccion significa la expresion de una obra en un lenguaje diferente al de su
version original. Requiere igualmente de la autorizacion del propietario de los derechos
de autor. Una adaptacidén se entiende como la modificacion de una obra para crear
otra. Ambas son protegidas por derechos de autor, por lo que el uso de estas requiere
de la autorizacién de la obra primigenia, asi como de la nueva produccién.

En el siguiente cuadro se comparan las facultades que tiene el autor para autorizar o prohibir la
ejecucion de actos de terceros sobre su obra, que constituyen el contenido de su derecho

patrimonial:

CONTENIDO DEL DERECHO PATRIMONIAL

El autor podra autorizar o prohibir:

MEXICO
Art. 27 Ley Federal del Derecho de Autor

COLOMBIA
Art. 12 Ley 23 de 1982

1. Reproducir la obra.

2. Efectuar una traduccion, una
adaptacion, un arreglo o cualquier otra
transformacioén de la obra.

3. Comunicar la obra al publico mediante
la representacion, ejecucion,
radiodifusion o por cualquier otro medio

Figura 14. Contenido del Derecho Patrimonial

1.

2.
3.

La reproduccion, publicacion, edicion o
fijacion material por cualquier medio.
La comunicacién publica.

Transmision publica o radiodifusion de
su obra por cualquier modalidad.

La distribucién de la obra, por venta de
los soportes materiales o cualquier
forma de transmision de uso o
explotacion.

Importacion al territorio nacional de
copias de la obra.

Divulgacibn de obras derivadas
(traduccién, adaptacion, parafrasis,
arreglos y transformaciones).

Cualquier utilizacién publica de la obra.

2.9.1.1 TRANSMISION DE DERECHOS PATRIMONIALES

Las siguientes son las caracteristicas que debe presentar toda transmision de derechos

patrimoniales:
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> Toda transmision de derechos patrimoniales sera onerosa y temporal.

> Sino se realiza por escrito es nula de pleno derecho.

> El derecho a la participacion onerosa proporcional o fija es irrenunciable.

> Registro Publico para su oponibilidad.

» Son nulas la transmision global de obra futura, asi como las estipulaciones por las que
el autor se comprometa a no crear obra alguna.

> Los titulares de los derechos patrimoniales de autor y de los derechos conexos podran

exigir una remuneracion compensatoria por la realizacion de cualquier copia o
reproduccion hecha sin su autorizacion.

Los derechos patrimoniales no son embargables ni pignorables aunque pueden ser objeto de
embargo o prenda los frutos y productos que se deriven de su ejercicio.

2.9.2DERECHOS MORALES

Segun la Convencion de Berna, se requiere a todos los paises miembros que se garantice a los
autores las siguientes calidades como derechos morales:

v El derecho de reclamar su autoria en la obra, también llamado derecho de paternidad.

v' El derecho de objetar cualquier distorsién o modificacién de la obra o cualquier otra
accion que denigre la obra, siendo perjudicial para el honor o la reputacion del autor,
también llamado derecho de integridad.

Los derechos morales son independientes de los econémicos de acuerdo al mandato de la
Convencion de Berna, incluso después de que éstos han sido transferidos. Solo pueden estar
en cabeza de autores individuales.

A este respecto, la Corte Constitucional colombiana afirmé que “El contenido moral del derecho
gue tiene el autor sobre la propiedad intelectual es inalienable, irrenunciable e imprescriptible e
independiente del contenido patrimonial del mismo, contrario a lo que ocurre con el derecho de
propiedad comuin, que sélo tiene un contenido patrimonial, alienable, renunciable y
prescriptible.” Sentencia C-334 de 1993 (M.P. Alejandro Martinez Caballero)*®.

Se le otorga un caracter fundamental a los derechos morales de autor, pues la calidad de la
personalidad es un elemento bastante configurado en las legislaciones de Colombia y México:

“...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 condicién racional propia de la naturaleza

“8 Corte Constitucional. Sentencia C — 053 de 2001. Magistrada Ponente (e): Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER. Bogota, 24
de enero de 2001
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humana, y a la dimension libre que de ella se deriva. Desconocer
al hombre el derecho de autoria sobre el fruto de su propia
creatividad, la manifestacion exclusiva de su espiritu o de su
ingenio, es desconocer al hombre su condicién de individuo que
piensa y que crea, y que expresa esta racionalidad y creatividad
como manifestacion de su propia naturaleza. Por tal razon, los
derechos morales de autor, deben ser protegidos como derechos
gue emanan de la misma condicién de hombre.” (resaltado fuera
de texto original) Sentencia C-155 de 1998 (M.P. Vladimiro

Naranjo Mesa) ™.

El cuadro comparativo contenido en la figura 13 corresponde a las facultades que tiene el titular
de los derechos morales:

COLOMBIA MEXICO
Art. 30 Ley 23 de 1982 Art. 21 Ley Federal del Derecho de
Autor
1. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su
obra. Que se indique su hombre o seudénimo. 1. Determinar si se divulga o se
2. Oponerse a toda deformacion, mutilacion u otra mantiene inédita.
modificacion de la obra, cuando puedan | 2. Exigir reconocimiento de su
perjudicarle en su honor, reputacion o demérito. calidad de autor.
3. Conservar su obra inédita. 3. Exigir respeto a la obra,
4. A modificar su obra en todo tiempo. oponiéndose a deformacion,
5. A retirarla de circulacion o suspender cualquier mutilacion, modificacion,
forma de utilizacion, aunque ella hubiese sido atentado o demérito.
previamente autorizada. 4. Modificar su obra.
5. Retirar su obra del comercio
Son irrenunciables y no pueden ser cedidos. 6. Oponerse a autoria de obras

gue no son suyas.

A la muerte del autor, corresponden a su cényuge y
herederos consanguineos. Si no existen, a la persona
juridica que acredite su titularidad.

La defensa de la paternidad, integridad y autenticidad
de obras de dominio publico corresponde al Instituto
Colombiano de Cultura.

Figura 15. Contenido del Derecho Moral

2.10 LIMITACION A ESTOS DERECHOS

El articulo 21 de la Decisiébn Andina 351 de 1993, consagra la posibilidad de establecer
limitaciones y excepciones a los derechos de autor, las que deben circunscribirse a: i) casos

“ Corte Constitucional. Sentencia C — 053 de 2001. Magistrada Ponente (e): Dra. CRISTINA PARDO SCHLESINGER. Bogota, 24
de enero de 2001
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especiales; ii) que no atenten contra la norma explotacién de la obras; iii) no causen perjuicio
injustificado a los legitimos intereses del titular o titulares del derecho. En igual sentido, se
pronuncia el articulo 10 del Tratado OMPI de 1996.

La primera limitacion es la exclusion de la proteccion a los derechos de autor de ciertas
categorias de derechos. Algunos paises excluyen obras de esta proteccion si estos no han sido
fijados en una forma tangible. Estamos hablando en este caso de ejemplos como coreografias,
las cuales no pueden ser objeto de proteccion mientras no estén escritas en forma de notas de
baile o estén grabadas en video. En el caso mexicano se exige que la obra sea susceptible de
ser divulgada o reproducida en cualquier forma o medio® y en el caso colombiano el articulo 2
de la Ley 23 de 1982 establece que los derechos de autor recaen sobre “toda produccién del
dominio cientifico, literario o artistico que pueda reproducirse, o definirse por cualquier forma de
impresion o de reproduccion, por fonografia, radiotelefonia o cualquier otro medio conocido o
por conocer”.

La segunda limitacién tiene que ver con actos particulares de explotacién, que normalmente
requieren de la autorizacion del autor, pero tienen sus excepciones especiales. La primera
categoria es cuando se otorga el uso libre, como en el ejemplo de las citas, siempre que el
nombre del autor sea mencionado y que la extension de la cita sea compatible con una practica
justa. La segunda categoria incluye las licencias no voluntarias, que requiere una
compensacion que se pagara al propietario de los derechos de autor por explotaciones no
autorizadas. Esta clase de licencias no voluntarias son producto del temor del legislador a que
la persona protegida por derechos de autor, no autorice su uso y perjudique el desarrollo de
nuevas tecnologias.

La tercera clase de limitaciones permite la reproduccion de articulos, fotografias y otros como
referente a la actualidad; la reproduccion de apartes de las obras para la critica; la reproduccion
por una sola vez de una copia personal y sin animo de lucro por personas naturales y en el
caso de las personas morales siempre que se trate de instituciones educativas que no tengan
ninguna actividad mercantil; el uso de la obra en procedimientos administrativos o judiciales, y;
la reproduccién de todas aquellas obras que sean visibles desde lugares publicos.

A continuacion se estudiara lo contemplado por la Ley Federal de Autor de México y la Ley 23
de 1982 de Colombia sobre las limitaciones al derecho de autor.

La ley mexicana sefiala este principio en su articulo 148. Establece las condiciones de ser una
obra ya divulgada, que por la utilizaciéon de la obra no se afecte su explotacion normal, que se
cite invariablemente la fuente y que no se altere la obra. Los casos en los que se permite esta
libre utilizacion sin la autorizacion del titular del derecho patrimonial y sin remuneracion son en
el caso de la cita de textos, siempre que la cantidad no sea una reproduccién simulada y
sustancial de la obra; la reproduccion de articulos, fotografias, ilustraciones y comentarios
referentes a acontecimientos de actualidad, publicados en prensa o difundidos por radio o
television o en otro medio de difusién, siempre que no se haya prohibido expresamente por el
titular del derecho; la reproduccion de partes de la obra para la critica e investigacion; la
reproduccion por una vez de una obra para uso personal y privado y sin fines de lucro por
personas fisicas o en el caso de las morales si son instituciones de educacion educativa, de

P Art. 3 de la Ley Federal sobre Derechos de Autor.
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investigacion o no dedicada a actividades mercantiles; la copia de seguridad de bibliotecas o
archivos, de una obra que se encuentre agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer;
la reproduccion para constancia de procedimiento judicial o administrativo, y finalmente la
reproduccién, comunicacién y distribucibn por medio de dibujos, pinturas, fotografias y
procedimientos audiovisuales, de obras visibles desde lugares publicos.

El articulo 149 de la Ley Federal del Derecho de Autor de México permite la utilizacion sin
autorizacion de obras literarias y artisticas en establecimientos abiertos al publico que
comercien sus ejemplares siempre que no haya cargos de admisién y que no se trascienda el
lugar donde la venta se realiza y se tenga como propésito Unico el de promover la venta de
ejemplares de las obras. Asimismo, autoriza la grabacion efimera siempre que se efectie en el
plazo convenido y que no se realice ninguna emision simultanea y soélo por una emision.

En el caso de ejecucién publica, no se causan regalias siempre que se den los siguientes
presupuestos: que se reciba directamente en un aparato monorreceptor del tipo utilizado en los
domicilios privados; que no se efectie un cobro para ver u oir la transmision ni que forme parte
de un conjunto de servicios; que no se retransmita con fines de lucro y que el receptor sea un
causante menor o una microindustria.

En la proteccién de los artistas intérpretes o ejecutantes se prevé que la utilizaciéon de sus
actuaciones no constituye violacion de sus derechos siempre que no se persiga un beneficio
econdémico directo; que sea un breve fragmento para fines de informacién de sucesos de
actualidad; que se trate de fines de ensefianza o investigacion cientifica y que se trate de los
casos que se describieron anteriormente.

Las otras dos limitaciones contempladas son la utilidad publica del articulo 147 que contempla
la publicacién o traduccién para el adelanto de la ciencia, la cultura y la educacion nacionales,
mediando una busqueda de autorizacion previa del titular y una remuneracién compensatoria; y
el dominio publico, en el que el uso libre se restringe so6lo por el respeto de los derechos
morales de los respectivos autores. Las obras anénimas hacen parte del dominio publico
mientras que no se dé a conocer un autor o no exista titular de derechos patrimoniales
identificado. En cuanto a las obras literarias, artisticas de arte popular o artesanal, es libre la
utilizacién siempre que no se contravengan las disposiciones que se mencionaron para las
demés formas de obras.

El ordenamiento colombiano contempla basicamente estas mismas limitaciones desde el
articulo 31 hasta el articulo 44 de la ley 23 de 1982.

A los artistas, intérpretes o ejecutantes, se les otorgan los derechos morales consagrados en el
articulo 30 para los autores.

El articulo 187 establece que hacen parte del dominio publico las obras cuyo periodo de
proteccion esté agotado; las obras folcldricas y tradicionales de autores desconocidos; las
obras cuyos autores hayan renunciado a sus derechos (que debera constar por escrito y
publicarse) y las obras extranjeras que no gocen de proteccion en la Republica. Segun el
articulo 189 el arte indigena, en todas sus manifestaciones, inclusive danzas, canto, artesanias,
dibujos y esculturas pertenecen al patrimonio cultural. Afiade ademas limitaciones al derecho
de traduccion a través de licencias, siempre que hayan transcurrido 7 afios desde la primera
publicacion de una obra extranjera si no ha sido publicada al castellano por el titular del
derecho o con su autorizacién, durante ese plazo, siempre que el titular no haya retirado de la
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circulacion todos los ejemplares de la obra. Se establece para la licencia de traducciéon una
remuneracion equitativa y caducara dicha licencia si el titular publicare una traduccion.

Por el articulo 80, la Ley 23 establece la limitante de la utilidad publica, en tanto que permite
gue se expropien los derechos patrimoniales sobre una obra que se considere de gran valor
para el pais, y de interés social al puablico, siempre que se pague justa y previa indemnizacion
al titular del derecho de autor. Tal expropiacion solo prospera si la obra fue publicada y los
ejemplares estén agotados, siempre que haya transcurrido un periodo no inferior a 3 afios
después de su ultima publicacién siendo improbable su publicacién por el titular de una nueva
edicion.

Finalmente, establece limitaciones al derecho de reproduccion a través de licencias expedidas
por la autoridad competente que en este caso es la Direccién Nacional de Derecho de Autor,
para reproducir y publicar una edicion determinada de una obra en forma impresa 0 en
cualquier forma analoga de reproduccion (articulo 58 ley 23), siempre que se verifique que no
se han puesto nunca en venta en el territorio del pais ejemplares de esa edicién para responder
a las necesidades del publico en general o de la ensefianza escolar y universitaria, a un precio
equivalente al usual en el pais para obras analogas. Ademas, se debe constatar que se ha
solicitado la autorizacion del titular y no se ha obtenido o no se ha localizado al autor y que por
tal hecho se ha remitido copia de su peticion al editor que figure en la obra y a todo centro de
informacion (Banco de registro del ISSN) o a falta de éste, al Centro Internacional de
Informacion sobre el Derecho de Autor de la UNESCO. En este caso, no se concede la licencia
si el autor ha retirado de la circulacion todos los ejemplares de la ediciébn que sea objeto de la
peticion. Esta licencia deberéa responder solamente a las necesidades de la ensefianza escolar
y universitaria; a un precio comparable al usual en el pais para obras analogas; sélo dentro del
pais, sin extenderse a la exportacion de ejemplares fabricados en virtud de la licencia; no sera
exclusiva, y; no podré ser objeto de cesion. Llevara consigo a favor del titular del derecho de
reproduccién una remuneracion equitativa y caduca por la misma razén que la licencia de
traduccion.

De seguido se presenta la comparacion de las limitaciones y excepciones contempladas para
los derechos de autor en Colombia y México:

LIMITACIONES Y EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR
COLOMBIA MEXICO
Art. 31 y siguientes Ley 23 de 1982 TITULO VI Ley Federal del Derecho de Autor

1. Citar a un autor transcribiendo pasajes | Art. 147 yss.
necesarios, siempre que no sean tantos y
seguidos. Debe mencionarse el nombre del 1. Utilidad Publica: adelanto de la ciencia, la

autor y el titulo. cultura y educacion nacionales.

2. Uso de obras literarias a titulo de ilustracion en 2. Cita de textos, que no sea reproduccion
ensefianza. Sin fines de lucro, con la simulada y sustancial del contenido.
obligacion de mencionar el nombre del autor y 3. Reproduccién de articulos, fotografias,
el titulo de las obras. ilustraciones y comentarios de

3. Pueden ser reconocidas cualquier titulo, acontecimientos de actualidad, en prensa,
fotografia, ilustracion y comentario relativo a radio o televisiébn, siempre que no se
acontecimiento de actualidad, publicados por hubiera prohibido.

la prensa o difundidos por la radio o la 4. Fines de critica e investigacion cientifica,
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LIMITACIONES Y EXCEPCIONES AL DERECHO DE AUTOR
MEXICO

COLOMBIA

10.

11.

12.

13.

14.

television, si  ello, hubiere  sido
expresamente prohibido.

Reproduccién, distribucién y comunicacién al
publico de noticias u otras informaciones
relativas a hechos o sucesos que hayan sido
publicamente difundidos por la prensa o por la
radiodifusion.

Publicacién, radiodifusion o television de
discursos pronunciados o leidos publicamente,
siempre que se trate de obras cuya propiedad
no haya sido previa y expresamente
reservada. No podran publicarse en
colecciones separadas sin permiso del autor.
Publicar retrato con fines cientificos, didacticos
o culturales o con hechos o acontecimientos
de interés publico o de desarrollo en publico.
Reproducciéon de obra literaria o cientifica,
ordenada u obtenida en un solo ejemplar para
uso privado sin fines de lucro.

Reproduccién por bibliotecas publicas para el
uso exclusivo de sus lectores o préstamo a
otras bibliotecas, también publicas. También
de copias de obras protegidas que se
encuentren agotadas en el mercado local o
para su conservacion.

Pinturas, dibujos, fotografias o peliculas
cinematograficas de obras permanentemente
en vias publicas, calles o plazas. En obras
arquitectonicas solo aplica en su aspecto
exterior.

Las notas de los estudiantes de conferencias o
lecciones en establecimientos de ensefianza.
Estas no podran ser publicadas sin la
autorizacién de quien las pronuncio.
Reproduccién de la Constitucion, leyes,
decretos, ordenanzas, acuerdos, reglamentos,
demas actos administrativos y decisiones
judiciales. Reproduccion puntual.
Procesos judiciales o por
legislativos o administrativos.

En proyectos arquitecténicos, el propietario
podra modificar la obra, pero el autor podra
oponerse a la mencion de su nombre en la
alteracion.

Libre utilizacién de obras cientificas, literarias y
artisticas en domicilio privado sin animo de
lucro.

no

los o6rganos

5.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

literaria o artistica.

Una reproduccion para uso personal y
privado, sin fines de lucro.

Copia de un archivo o biblioteca para
seguridad y preservacién, y que se
encuentre agotada, descatalogada y en
peligro de desaparecer.

Reproduccién para constancia en
procedimientos judiciales o administrativos.

Dibujos, pinturas, fotografias y
procedimientos audiovisuales de las obras
visibles publicamente.

Utilizacién en establecimientos abiertos al
publico que comercialicen ejemplares de la
obra, siempre que no hayan cargos de
admision y que no trascienda el lugar donde
la venta se realiza.

Grabaciéon efimera. Dentro de un plazo
convenido, sin comunicacion concomitante
0 simultanea y por una sola emision.

No se causan regalias en ejecucion recibida
en aparato monorreceptor; que no se
efectle cobro; no se retransmita y que el
receptor sea un causante menor O
microindustria.

Las obras de dominio publico se utilizan
libremente  respetando los  derechos
morales.

El uso de obra de autor anénimo es libre
mientras no se dé a conocer 0 no exista un
titular de derechos patrimoniales
identificado.

Es libre la utilizacion de las obras literarias,
artisticas, de arte popular o artesanal. En
toda fijacién, representacion, publicacion,
comunicacion o utilizacion en cualquier
forma, de una obra literaria, artistica, de arte
popular o artesanal debera mencionarse la
comunidad o etnia, o en su caso la region
de la Republica Mexicana dela que es
propia.

Figura 16. Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor
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En sentencia de 28 de mayo de 2010 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion
Penal, se impuso pena ejemplarizante a una profesora universitaria, en la que tras examinar los
hechos se decidi6 que la sentenciada atentdé contra los derechos de autor de Rosa Maria
Londofio Escobar, quien realiz6 estudios en la Pontificia Universidad Javeriana.

Segun los hechos expuestos la monografia titulada ”El mundo Poético de Giovanni Quessep”,
de autoria de Rosa Maria Londofio Escobar, fue plagiada por la profesora quien, tras la
sustentacion satisfactoria del trabajo de grado por la estudiante, llevo a la Revista “La Casa
Grande” el articulo " Giovanni Quessep: el encanto de la poesia”, firmado por Luz Mary Giraldo,
es decir, en su propio nombre. En el texto la estudiante “encontrd reproducidos apartes y
parrafos de su tesis de grado, sin comillas ni precedidos de signo alguno que indicara a los

lectores que las ideas se tomaban textualmente de autor diverso a quien firmaba el articulo”®*.

En la sentencia se confirma integramente el fallo que profiere el Juzgado 50 Penal del Circuito
de la Ciudad de Bogota de 5 de febrero de 2008, y de la Sala de Decisiéon Penal del Tribunal
Superior de Bogota, mediante el cual se condena a la académica LUZ MARY GIRALDO DE
JARAMILLO, a la pena principal de 24 meses de prision, multa de 5 salarios minimos legales
mensuales vigentes, y a la accesoria de inhabilitacion para el ejercicio de derechos y funciones
publicas por lapso igual a la pena privativa de la libertad, como autora del delito de violacién de
los derechos morales de autor.

El tipo penal que se describe en la sentencia se configura de la siguiente manera:
Art. 270 del Cédigo Penal de 2000:

Violacién a los derechos morales de autor. Incurrird en prision de dos (2) a cinco (5) afios y
multa de veinte (20) a doscientos (200) salarios minimos legales mensuales vigentes quien:

1. Publique, total o parcialmente, sin autorizacién previa y expresa del titular del derecho, una
obra inédita de caracter literario, artistico, cientifico, cinematogréfico, audio-visual o fonograma,
programa de ordenador o soporte légico.

2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del verdadero titular, o con
titulo cambiado o suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o
mencionando falsamente el nombre del editor o productor de una obra de caracter literario,
artistico, cientifico, audio-visual o fonograma, programa de ordenador o soporte lgico.

3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorizacion previa
0 expresa de su titular, una obra de caracter literario, artistico, cientifico, audio-visual o
fonograma, programa de ordenador o soporte logico.

“Paragrafo. Si en el soporte material, caratula o presentacion de una obra de carécter, literario,
artistico, cientifico, audio-visual o fonograma, programa de ordenador o soporte I6gico, u obra
cinematografica se emplea el nombre, razén social, logotipo o distintivo del titular legitimo del
derecho, en los casos de cambio, supresion, alteracion, modificacion o mutilacién del titulo o
del texto de la obra, las penas anteriores se aumentaran hasta en la mitad.

Las consideraciones sobre las que se basaron las instancias juzgantes fueron las siguientes:

® Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Penal. Sentencia de 28 de mayo de 2010. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez.
Bogota, Colombia. 2010
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» “Los derechos de autor sobre una obra literaria, como lo
seria un trabajo de grado, tesis 0 monografia, seran, en
principio, de la persona que la realizd, de quien la elaboré
imprimiendo todo su ingenio e inteligencia. “Es su
expresion la que queda plasmada en lo producido, siendo
por lo tanto el titular de los derechos morales y
patrimoniales de la creacion. En consecuencia, si la obra
es realizada por un estudiante, serd él, a la luz de la
legislacion vigente en materia de derecho de autor, el
titular de todas las prerrogativas y facultades que la misma
concede’™.

> “El articulo 270 del Cédigo Penal, ha de ser interpretado
de tal forma que su numeral primero no sélo cubra la tutela
de lo inédito respecto de la publicaciéon, sino que en
sentido amplio proteja el derecho moral del autor v,
consecuentemente, incluya dentro de las conductas
pasibles de sancion penal: 1) aquellas que a través de
otras formas de divulgacién conlleven la publica difusién
de la obra inédita, sin autorizacién previa y expresa de su
titular; y, 2) aquellas que conlleven a la violacion del
derecho de paternidad o reivindicacion, conforme a las
siguientes eventualidades:

1) Cuando sin autorizacidn previa y expresa del
titular del derecho, se divulga total o parcialmente,
a nombre de persona distinta a su titular, una obra
inédita de caracter literario, artistico, cientifico,
cinematogréafico, audiovisual o  fonograma,
programa de ordenador o soporte ldgico.

2) Cuando sin autorizacién previa y expresa del
titular del derecho, se publica total o parcialmente,
a nombre de otro, una obra ya divulgada, de
caracter literario, artistico, cientifico,
cinematogréafico, audiovisual o  fonograma,

programa de ordenador o soporte l6gico’®.

» “La usurpacion de la paternidad a través de la conducta
plagiaria puede producirse de dos maneras: Cuando el
plagiario pura y simplemente suprime el nombre del autor
verdadero sin tocar en lo absoluto el contenido de la obra;

%2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Penal. Sentencia de 28 de mayo de 2010. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez.
Bogota, Colombia. 2010
%% Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Penal. Sentencia de 28 de mayo de 2010. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez.
Bogota, Colombia. 2010
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0 cuando extrae partes importantes de ella para
incorporarlas a la obra plagiaria. El primero de los casos
se denomina imitacion servil y el segundo, imitacion
elaborada. ">*

2.11 DERECHOS CONEXOS

DERECHOS CONEXOS

El proposito de los derechos conexos es proteger los intereses legales de ciertas personas y
entidades legales que contribuyen a que la obra tenga acceso al publico; o aquellos que
aungue su produccién no califique dentro de las obras protegidas bajo derechos de autor en los
sistemas regulares, contienen un nivel suficiente de creatividad o de alcance técnico y
organizacional que justifica su reconocimiento en un sentido de semejanza o analogia con los
derechos de autor. La legislacion de derechos conexos implica que las producciones que
resulten de las actividades de dichas personas y entidades merecen protecciones legales en si
mismas, por estar relacionadas directamente con la proteccion de la autoria. El ejercicio de
estos derechos no puede ir nunca en menoscabo de los derechos de autor. Al respecto, la
Corte Constitucional colombiana afirma que la primordial razén de la diferencia de proteccion
entre los derechos del autor y las demas personas que intervienen en la ejecucion, produccion
o divulgacion de la misma es la siguiente:

“En efecto, mientras que aquél cred algo nuevo, original y
distinto, éstas derivan su oficio de dicha creacién. Y si bien
puede afirmarse que cada version de una misma obra es
disimil, es lo cierto que, en esencia, la materia prima de
toda reelaboracion sigue siendo la misma: una Unica y
original creacion del espiritu. La diferenciacion introducida
por el legislador es adecuada a la Constitucién porque se
le confiere prioridad a un bien creatividad del autor, sobre
otros bienes ejecucion -los conexos-, ya que el aspecto de
la originalidad es relevante para conferir un tratamiento
economico diferencial. En todo caso los derechos de autor
y los conexos cohabitan en este caso, pues no se trata del
sacrificio total de éstos en beneficio de aquéllos, sino solo
de una nueva distribucion porcentual en la que todos

toman parte °.

Tradicionalmente se incluyen 3 grandes categorias de beneficiarios:

» Intérpretes.
» Productores de fonogramas
» Organizaciones de radiodifusion.

El primer cuerpo internacional que dio respuesta a la necesidad de proteccion legal de estas
categorias de derechos conexos fue, en 1961, la firma de la Convencion Internacional para la

* Corte Suprema de Justicia. Sala de Casacién Penal. Sentencia de 28 de mayo de 2010. M. P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez.
Bogota, Colombia. 2010

*® Corte Constitucional. Sentencia No. C-040/94. M. P. Alejandro Martinez Caballero. Santa Fe de Bogota, tres (3) de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994).
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Proteccion de los Intérpretes, Productores de Fonogramas y Organizaciones Radiodifusoras,
también conocido como la Convencion de Roma. A diferencia de la mayoria de convenciones
internacionales, que se limitan a la sintesis de las leyes existentes en los paises tratantes, la
Convencion de Roma se dirigié a establecer regulaciones internacionales en un campo donde
habia poca legislacién en su tiempo, dando como resultado que la mayoria de los paises que la
firmaron tuvieron que poner en ejecucion leyes que se adaptaran a su contenido antes de
adherirse a la Convencion.

Aunque esta convencion carece de efectividad y estd en deuda de revision urgente, fue la base
para la inclusion de provisiones para los derechos de los beneficiarios de derechos conexos en
los Acuerdos de Asuntos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. De la misma
forma, la OMPI cuenta con un tratado especial que cobija a las Interpretaciones y Fonogramas
y tiene en estudio un tratado que incluye las Radiodifusoras.

El régimen de proteccion de los derechos conexos se encuentra contenido en la Ley 23 de
1982 aplicable para Colombia y en la Ley Federal sobre Derechos de Autor que rige en México.
El siguiente cuadro compara su @mbito de proteccion en dichas leyes:

DERECHOS | ARTISTAS PRODUCTORES ORGANISMOS DE

CONEXOS | INTERPRETES O | DE RADIODIFUSION
EJECUTANTES FONOGRAMAS

Derechos Autorizar o prohibir la | Autorizar o de | Autorizar o prohibir:

conferidos | fijacién, la reproduccion, | prohibir la o

por la Ley la  comunicacion  al | reproduccion Retransmision de sus

23de 1982 | publico, la transmisién o | directa o indirecta A €misiones de radiodifusion.
cualquier otra forma de | del mismo. Art.| _. -

COLOMBIA | ytilizacion de sus | 172 Fijacion de sus emisiones de
interpretaciones y radiodifusion.

ejecuciones. Art. 166. Reproduccién de una fijacion

de sus emisiones de radio

El titular se puede
cuando no se haya

OPONEt autorizado la fijaciéon a partir

1. Radiodifusién y de la cual se hace Ila

comunicacién publica. reproduccion y cuando la

2. Fijacion de la emision se haya fijado, pero

interpretacion o la reproduccion se hace con
ejecucion no fijada fines distintos. Art. 177.

anteriormente  sobre
un soporte material.

3. Reproduccion de una
fijacién o ejecucion de
dichos artistas cuando
sea sin su
autorizacibn o con
fines distintos para los
que fueron
autorizados. Art. 166.

Este derecho se agota
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Derechos
conferidos
por la Ley
Federal
sobre
Derechos
de Autor de
MEXICO

2. Fijacion

cuando se autorice la
incorporacibn en una
fijacion de imagen o
imagenes y sonidos.

Reconocimiento de su
nombre respecto de sus

interpretaciones o]
ejecuciones.

Oponerse a toda
deformacion, mutilacion

0 cualquier otro atentado
sobre su actuacion que
lesiones su prestigio o
reputacion. Art. 117

Percibir ~ remuneracién
por la explotacién de sus
interpretaciones con
fines de lucro directo o
indirecto, por cualquier
medio. Art. 117 Bis.

El titular
oponer a:

se puede

1. Comunicacion publica
de las interpretaciones
0 ejecuciones.

de sus

interpretaciones 0

ejecuciones sobre una

base material.

3. Reproduccién de la

fijacion de sus
interpretaciones o]
ejecuciones. Art. 118.

Este derecho de
oposicion se  agota
cuando se haya
autorizado la
incorporaciéon en una

fijacién visual, sonora o
audiovisual y se efectlue
el pago.

Autorizar o prohibir:

Reproduccion
directa o indirecta;
total o parcial; asi

como la
explotacién directa
o indirecta.

Importacion de
copias del

fonograma hechas
sin autorizacion.

Distribucion publica
del original y de
cada ejemplar del
fonograma
mediante venta u
otra manera.

Adaptacion o]
transformacion del
fonograma.
Arrendamiento
comercial del
original o copia,

aun después de la
venta del mismo.

Art. 131.
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Autorizar o prohibir respecto
de sus emisiones:

1.
2.
3.

Retransmision.
Transmision diferida.
Distribucion
simultanea o diferida,
por cable o cualquier
otro sistema.
Fijacion sobre
base material.
Reproduccion de las
fijaciones.
Comunicacién publica
por cualquier medio y
forma con fines
directos de lucro. Art.
144.
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Duracion de

la
proteccion | 80 afios contados a partir de | 80 afios a partir de la | 80 afios a partir de
en la muerte del titular. Art. 29 muerte del respectivo [la  muerte  del
Colombia. titular. Art. 29 titular. Art. 29
Debera contener el
simbolo (P) para ser
protegidos. Art. 180.
Duracion de | 75 afios a partir de: 75 afios contados a partir | 50 afios contados a
la ) o de la primera fijacion de | partir de la primera
proteccion 1. La primera fijacion de la | jos sonidos en | emision 0
en México. Interpretacion O eJecucion | fonograma. Art. 134. transmisién original
enun fonograma. del programa. Art.
2. La primera interpretacion o 146.

ejecucion de obras no
grabadas en fonogramas. | Debera  contener el
3. La transmisién por primera | Simbolo (P) para ser
vez a través de la radio, | Protegidos. Art. 132.
television o  cualquier
medio. Art. 122
Distribucién | La mitad de la suma recibida por el productor sera
del pago en | pagada por este a los artistas intérpretes o ejecutantes, a
Colombia Menos que se convenga suma mayor. Art. 174.

Distribucién | A falta de acuerdo entre las partes, el pago se efectla
del pago en | por partes iguales. Art. 133.
México.

Figura 16Bis. Proteccion de los derechos conexos en Colombia y México

2.13 REGISTRO DE OBRAS

Para que se reconozca la calidad de autor de una obra con fines de oponerse a terceros ante
los tribunales, se necesita por lo menos que la haya hecho de conocimiento publico, como lo
estipula el articulo 77 de la Ley Federal en México y el articulo 9 de la ley 23 en Colombia,
cuando estipula que las formalidades de registro son para otorgar mayor seguridad juridica a
los titulares de los derechos. Es evidente que el registro es una ventaja considerable a la hora
del traslado de la carga de la prueba. Respecto de las obras derivadas, se protege con
derechos de autor todo aquello que conserve novedad en lo que tengan de originales.

Para el caso de la coautoria, se reparte un trato igualitario, siendo una norma comun entre
ambos paises, esto es, tales derechos corresponderan a todos los autores por partes iguales,
salvo pacto en contrario o que se demuestre la autoria de cada uno. Los autores minoritarios
solo deben contribuir con la parte en la que obtienen beneficio. Sin embargo, cada uno de los
coautores de una obra podra solicitar la inscripcion de la obra completa.
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REGISTRO

La proteccién se concede al autor desde el momento mismo que crea su obra, sin que para ello
requiera cumplir con formalidad juridica alguna. De ahi que el registro de obras es declarativo
de derechos y no constitutivo de ellos. La finalidad perseguida por el registro es meramente
probatoria, buscando de esta manera brindar garantia de autenticidad y seguridad juridica al
titular del derecho de autor o de derechos conexos y a los actos y contratos que a ellos se
refieren. (Articulos 9 de la Ley 23 de 1982, 52 de la Decisién Andina 351 de 1993 y 2 del
Decreto 460 de 1995).

Como se ha mencionado a lo largo de las paginas que preceden, Colombia y México se
acogieron a los preceptos del Convenio de Berna. Lo anterior implica que el REGISTRO es un
instrumento de seguridad juridica y de publicidad de las obras.

Para aclarar este cuestionamiento, se expone la Sentencia 3060 de marzo 18 de 1991, del
Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo -, en la cual el alto Tribunal
contradice la peticion del demandado, quien afirma en su alegato que: “la obra pictérica que no
esté registrada no merece ninguna proteccion legal y que, por tanto, cualquiera puede
reproducirla o aprovecharse de ella sin autorizacién del autor y sin que éste pueda hacer
reclamo alguno”. El Consejo de Estado advierte que esta teoria no debe ser el alcance de la ley
de propiedad intelectual expedida precisamente para garantizar el derecho de los autores.

En este sentido, se advierte que el mecanismo de la inscripcion busca darle publicidad al
derecho de los titulares y servir de garantia de autenticidad de los titulos de propiedad, pero no
mas. Mediante esa inscripcion se establece una forma facil, expedita y adecuada para evitar la
pirateria y el aprovechamiento ilicito de los demas. Inscrita la obra el usurpador del derecho ni
siquiera podra alegar que no sabia o conocia que pertenecia a otra persona. Pero no podra
sostenerse validamente que esa inscripcion sea constitutiva del derecho de propiedad. Desde
gue la obra artistica se escriba, se esculpa, se filme, se pinte, etc. etc., en otras palabras desde
su creacioén intelectual, nace como derecho de propiedad del autor y desde ese momento,
hasta que se extinga por los medios legales para su duefio, merece la proteccion de las
autoridades por mandato de la Constitucion.

A continuacién se encuentran los requisitos establecidos para tramitar la solicitud del registro

de la obra:

COLOMBIA MEXICO

1.

Datos del autor o autores, es decir, es decir el nombre
completo de cada una de las personas que intervinieron en la
elaboracién o creacion de la obra 6 el seudénimo del autor.

I. Nombre del solicitante;
[I. Domicilio para oir y recibir
notificaciones dentro del territorio

2. Datos de la obra, como lo son el titulo de la obra y determinar | de los Estados Unidos
el tipo de obra (colectiva, originaria, andnima, etc.). Mexicanos;
3. Ubicacion en el ambito literario, en el caso de las obras | lll. Documentos que acrediten la

literarias se haria referencia a si es una obra de interés general
(literatura infantil, juvenil o adulta; artes; deportes; y
entretenimiento; superacion personal; enciclopedias; guias de
turismo, bienestar, culinaria y nutricion), Didactico como los
libros escolares, Cientificos, Técnicos y profesionales 06
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Religiosos. Asi como la identidad del editor de la obra. IV. Peticibn del solicitante,
4. Sobre las transferencias de los derechos patrimoniales a | redactada en términos claros y
persona diferente del autor, es decir, cuando ha mediado una | precisos;
transmision de tales derechos se debe indicar su nombre o | V. Hechos y consideraciones de
razén social, aportando el documento que le faculte dichos | derecho en que el solicitante funde
derechos. su peticion;
5. En cuanto a las observaciones generales se requiere indicar | VI. Comprobante de pago de
cualquier particularidad sobre la obra. derechos, y
6. Datos del solicitante, es decir, se debe Indicar el nombre de la | VII. En su caso, traducciéon al

persona natural que hace la solicitud, asi como su documento
de identificacion, nacionalidad, direccion, teléfono, correo
electrénico, sitio web, fax, ciudad y pais. Dicha persona puede
ser el autor mismo, el editor o el titular de los derechos
patrimoniales.

También se habla de unos requisitos adicionales que son:

Para la obra musical: Una copia de la partitura; y de la letra si
la tuviere, ya que de no allegarse la partitura, la solicitud a
diligenciar sera la de obra literaria. Asi mismo debe
mencionarse nombre del autor, afio de creacién, el género y
ritmo musical al cual pertenece.

Para la obra artistica: Una copia de la obra o acompafiar tantas
fotografias como sean necesarias para identificarla
perfectamente. Adicionalmente, efectuar por escrito en una
hoja adicional una descripcién completa y detallada de la obra
a registrar. Para el registro de obras escénicas (teatrales,
pantomimicas, coreograficas, dramaticas o dramatico -
musicales) debera allegar un extracto o resumen por escrito de
la obra, su duracién y una breve descripcion del contenido de
la misma o un ejemplar de la misma, segun el caso.

Para la obra literaria inédita: una copia clara y legible de la
obra sin tachaduras, entrerrenglones y sin enmendaduras
debidamente identificada con el titulo de la obra, el nombre del
autor(es) y el afio de creacion, que puede estar empastada, en
un soporte magnético u optico.

Para la obra literaria editada: Con base al articulo 125 de la ley
23 de 1982, se solicita un ejemplar de ella en donde conste el
titulo de la obra, el nombre del autor, el nombre y direccién del
editor, el nombre y direccién impresor; afio de la primera
publicaciéon y numero, lugar y fecha de la edicién, y la mencién
de reserva del derecho de autor precedida del simbolo ©.

espafiol de los documentos que se
acompafien escritos en idioma
distinto.

Figura 17. Requisitos de la Solicitud de Registro de Obra en Colombia y México

Son obligaciones del Registro Publico del Derecho de Autor, inscribir, cuando proceda, las
obras y documentos que le sean presentados, asi como proporcionar a las personas que lo
soliciten la informacién de las inscripciones, exceptuando el caso de las obras inéditas,
programas de computacién o contratos de edicidon, cuyas copias solo pueden ser otorgadas
mediante mandato judicial o autorizacién del titular.
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Para negar el registro de una obra por motivos de moral publica, orden publico, o respeto a la
vida privada, deberd mediar sentencia judicial que asi lo defina para el caso concreto; asi como
tampoco se puede negar el registro por motivos politicos, de etnia, ideoldgico o doctrinario.

RESERVA DE DERECHOS DE USO EXCLUSIVO EN EL REGISTRO

En cuanto a la Reserva de Derechos de Uso Exclusivo, se advierte que es la facultad de usar y
explotar en forma exclusiva titulos, nombres, denominaciones, caracteristicas fisicas y
psicoldgicas distintivas, o caracteristicas de operacion originales aplicados, de acuerdo con su
naturaleza, a alguno de los siguientes géneros. Para ilustrar el tema, un ejemplo claro es el
conflicto entre Maria Antonieta de las Nieves y Roberto Gomez Bolafios, suscitado a partir de
2002 por el uso del personaje creado por éste Ultimo también conocido como "chespirito" en el
gue la actriz mexicana interpretaba a la "Chilindrina”.

"...GOmez Bolafios denuncié que en 1995 su comparfiera de la serie se habia apropiado ante el
registro de derecho de autor del nombre de la "Chilindrina" y que él era el propietario de ese
personaje, porque era su creador"®®.

La disputa terminé en un acuerdo amistoso por el cual ambos pueden hacer uso libremente del
personaje. En la misma clase de pugna se vio envuelto el creador e intérprete del Chavo del 8
con su compafero de escena Carlos Villagran respecto del personaje "Quico".

En cuanto a esta clase de disputa entre los derechos de los autores y de los beneficiarios de
los derechos conexos, como la legislacion colombiana justifica la preeminencia de los derechos
del primero, en tanto que se debe premiar la accién inventiva, pues los otros derechos son
derivados, es decir, resultan como consecuencia de la obra primigenia.

En otras palabras, prevalecen los derechos del autor por ser derechos que nacen por la
creacion, mientras que los derechos conexos son relativos a la difusion.

"Los derechos de autor se reputan de interés social y son preferentes a los de los intérpretes o
ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusiéon, y en caso
de conflicto primaran los derechos del autor">’

Para desentrafiar mejor la naturaleza de los derechos de autor, en relacién a los Derechos
Conexos, el Procurador General de la Nacion, dentro del concepto que brind6 en la sentencia
gue se mencion6 anteriormente, sefialdé la preeminencia de los derechos del autor sobre los
derechos de los titulares de derechos conexos:

“Entrafia lo anterior la institucionalizacion de manera clara y precisa
sobre la verdadera naturaleza y valorizacién del derecho de autor,
totalmente distinta de los denominados derechos conexos. En efecto, los

% Cooperativa. Terminé la disputa entre la “Chilindrina” y “Chespirito”. [En linea]:
http://www.cooperativa.cl/p4_noticias/site/artic/20050120/pags/20050120154607.html. Consultado en Enero 15 de 2010
%7 Corte Constitucional de la Reptblica de Colombia. Sentencia 040 de 1994. M. P. Alejandro MARTINEZ CABALLERO, Santa Fe

de Bogot4, tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
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derechos de autor son primigenios, originarios, autdnomos, o0 sea que
tienen vida propia; son principales y su prevalecia deviene de claros y
reiterados principios juridicos universalmente aceptados por todas las
legislaciones. Pertenecen a la creatividad del intelecto, ya que es el autor
quien realiza la tarea esencialmente humana y personalisima de la
creacion de la obra. La creacion de las obras del ingenio y la cultura no
constituyen una industria, sino una actividad intelectual susceptible de
aprovechamiento, por ello se afirma que la obra literaria, la obra autoral,
existi6 antes de cualquier explotacion industrial.

Los derechos conexos son precisamente eso: CONexos, accesorios,
derivados, secundarios; en fin sin autonomia propia ya que necesitan
para tener existencia, de un derecho principal al cual acceden: el derecho
de Autor.

Los primeros se refieren a la creacion de la obra intelectual y los
segundos a su difusion. Basta la simple lectura del articulo 23 de la Ley
23 de 1982, para comprender sin mayor esfuerzo mental la validez de los
anteriores asertos...””®

Respecto de aquellos elementos que no son objeto de reserva de derechos en el articulo 188
de la Ley 23 de 1982 se encuentran contemplados los siguientes:

I. Los titulos, los nombres, las denominaciones, las caracteristicas fisicas
0 psicolégicas, o las caracteristicas de operacion que pretendan
aplicarse a alguno de los géneros a que se refiere el articulo 173 la
presente Ley, cuando:

a) Por su identidad o semejanza gramatical, fonética, visual o conceptual
puedan inducir a error o confusibn con una reserva de derechos
previamente otorgada o en tramite.

No obstante lo establecido en el péarrafo anterior, se podran obtener
reservas de derechos iguales dentro del mismo género, cuando sean
solicitadas por el mismo titular;

b) Sean genéricos y pretendan utilizarse en forma aislada;

c) Ostenten o presuman el patrocinio de una sociedad, organizacién o
instituciéon publica o privada, nacional o internacional, o de cualquier otra
organizacion reconocida oficialmente, sin la correspondiente autorizacion
expresa;

%8 Corte Constitucional de la Reptiblica de Colombia. Sentencia 040 de 1994. M. P. Alejandro MARTINEZ CABALLERO, Santa Fe
de Bogot4, tres (3) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
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d) Reproduzcan o imiten sin autorizacién, escudos, banderas, emblemas
0 signos de cualquier pais, estado, municipio o divisibn politica
equivalente;

e) Incluyan el nombre, seuddénimo o imagen de alguna persona
determinada, sin consentimiento expreso del interesado, 0

f) Sean iguales o semejantes en grado de confusion con otro que el
Instituto estime notoriamente conocido en México, salvo que el solicitante
sea el titular del derecho notoriamente conocido;

Il. Los subtitulos;
lll. Las caracteristicas graficas;

IV. Las leyendas, tradiciones o sucedidos que hayan llegado a
individualizarse o que sean generalmente conocidos bajo un nombre que
les sea caracteristico;

V. Las letras o los nimeros aislados;

VI. La traduccion a otros idiomas, la variacién ortogréfica caprichosa o la
construccién artificial de palabras no reservables;

VIl. Los nombres de personas utilizados en forma aislada, excepto los
gue sean solicitados para la proteccion de nombres artisticos,
denominaciones de grupos artisticos, personajes humanos de
caracterizacién, o simbdlicos o ficticios en cuyo caso se estara a lo
dispuesto en el inciso €) de la fraccion | de este articulo, y

VIIl. Los nombres o denominaciones de paises, ciudades, poblaciones o
de cualquier otra division territorial, politica o geografica, o sus gentilicios
y derivaciones, utilizados en forma aislada.

2.14 AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

EL INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR DE MEXICO

El INDAUTOR se establecié como la autoridad nacional competente en México con el decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federacion el 24 de diciembre de 1996. La Ley que lo crea,
la Ley Federal del Derecho de Autor, entré en vigencia el 24 de marzo de 1997. En su articulo
primero se estipula como su objeto "la salvaguarda y promocion del acervo cultural de la
Nacion; la proteccion de los derechos de los autores, de los artistas intérpretes o ejecutantes,
asi como de los editores, los productores y los organismos de radiodifusion, en relacion con sus
obras literarias o artisticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones,
sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, asi como de los otros derechos
de propiedad intelectual”.
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El INDAUTOR se constituye como un érgano desconcentrado de la Secretaria de Educacion
Publica siendo la autoridad administrativa en materia de derechos de autor en México.

El Instituto esté facultado para llevar a cabo la realizacién de investigaciones por infracciones
administrativas; solicitar la practica de visitas a las autoridades pertinentes; ordenar, asi como
la ejecucion de los actos provisionales para prevenir o terminar con la violacion al derecho de
autor y derechos conexos e imponer las sanciones administrativas que sean procedentes. (Art.
210).

DEL TRATAMIENTO JUDICIAL Y DE AVENIENCIA

Las personas que se consideren afectadas en alguno de los derechos que protege la Ley
Federal del Derecho de Autor podran optar entre acudir a las vias judiciales ordinarias, en cuyo
caso estas tienen la obligacion de informar al INDAUTOR, o elegir el procedimiento de la
aveniencia.

La aveniencia es un método por el cual mediante queja instaurada ante el Instituto se busca
poner a las partes en conflicto con la intervencion del Instituto, sin la facultad de decidir sobre
alguna materia de fondo, de tal manera que lo pactado hace transito a cosa juzgada y tiene
caracter de titulo ejecutivo.

De no lograrse un acuerdo, se insta a las partes para que acudan al procedimiento de arbitraje,
llegando a él por medio de clausula compromisoria o0 por pacto arbitral, en cuyo caso, el
producto que de éste se deriva, el laudo arbitral, tiene el caracter de cosa juzgada, no puede
ser emitido mas alld de 60 dias desde el dia siguiente a la aceptacion de los arbitros y es
definitivo, inapelable y de obligatorio cumplimiento por las partes.

TRAMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR ANTE EL INDAUTOR
1. Tramites de la Direccién de Registro Publico del Derecho de Autor:

e Registro de Obra
e Registro de Documentos

2. Tramites de la Direccion de Reserva de Derechos:

e Dictamen Previo

¢ Reserva de Derecho al Uso Exclusivo
e ISBN

e ISSN

3. Tramites de la Direccion Juridica:
e Procedimiento de Aveniencia

e Consulta y Asesoria Juridica
e Recurso Administrativo de Revisién
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4. Tramites de la Direccidon de Proteccién contra la Violacion del Derecho de Autor

e Sociedades de Gestion Colectiva

e Pago de Regalias

e Visitas de Inspeccion

¢ Procedimiento de Infraccion Administrativa en Materia de Derechos de Autor
e Autorizacion de Apoderados

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR DE COLOMBIA

La autoridad nacional competente en Colombia es la Direccién Nacional del Derecho de Autor
gue es una Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio de Interior y de Justicia.

El servicio de registro se concede de manera gratuita sin contraprestacion alguna y cumple con
la finalidad de brindar y otorgar a los titulares de derecho de autor y derechos conexos un
medio de prueba y de publicidad a sus derechos, asi como a los actos y contratos que
transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley.

Es importante rescatar que la Direccion cuenta con un portal en linea en donde pueden ser
efectuados los registros, asi como llevar un balance de los registros que se solicitan, obtener
de manera celera noticia sobre la aprobacion o negaciéon de las solicitudes presentadas y
obtener en cualquier tiempo copia digital de los certificados obtenidos. Este es un avance
importante en la lucha por incluir a Colombia en el paquete de paises que lideran la lucha por la
proteccion de los derechos de la propiedad intelectual y los derivados de ésta.

TRAMITES QUE SE PUEDEN REALIZAR ANTE LA DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR EN
COLOMBIA

Solicitud de autorizacion de funcionamiento de sociedades de gestidn colectiva

Solicitud de aprobacién o negacion de reforma estatutaria

Solicitud de concesién de personeria juridica a las Sociedades de gestidn colectiva
Solicitud de copias de documentos relacionados con las sociedades de gestidn colectiva
Solicitud de correccién, adicién, modificacion y/o cancelacion de una inscripcion en el
Registro nacional de derecho de Autor

Solicitud de inscripcién de actos y contratos de derecho de autor en el Registro nacional
de derecho de autor

Solicitud de inscripcion de los miembros del Consejo Directivo y demas dignatarios de
las sociedades de gestion colectiva

Solicitud de inscripcion de obra literaria editada en el Registro nacional de derecho de
autor

Solicitud de inscripcion de obra literaria inédita en el Registro nacional de derecho de
autor

Solicitud de inscripcion de obra musical en el Registro nacional de derecho de autor
Solicitud de inscripcion de Providencias judiciales, administrativas y laudos arbitrales en
el Registro nacional de Derecho de Autor

Solicitud de inscripcion de software en el Registro nacional de derecho de autor
Solicitud de inscripcion de un fonograma en el Registro nacional de derecho de Autor

Y VVVVY
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» Solicitud de inscripcion de una obra artistica en el Registro nacional de derecho de autor
» Solicitud de inscripcién de una obra audiovisual en el Registro nacional de derecho de

autor

» Solicitud expedicién del certificado de existencia y representacion legal de una Sociedad

de gestion colectiva

Ademads, hay una serie de sociedades colectivas, conformadas por agremiaciones de autores y
titulares de derechos sobre creaciones intelectuales con el objetivo de proteger los intereses

derivados de ellos, a saber:

SOCIEDADES COLECTIVAS EN
COLOMBIA

SOCIEDADES COLECTIVAS EN MEXICO

Sociedad de Autores y
Compositores de  Colombia
SAYCO

Asociacion Colombiana de
Intérpretes y Productores
ACINPRO

Asociacion de Productores e
Industriales  Fonogréaficos de
Colombia ASINCOL

Sociedades de Autores y Compositores SACM
Sociedad General de Escritores de México
Sociedad Mexicana de Coreégrafos SOMEC

Sociedad Mexicana de Directores, Realizadores de Cine, Radio,
Television y Obras Audiovisuales

Sociedad Mexicana de Autores de las Artes Plasticas SOMAAP
Sociedad Mexicana de Caricaturistas Donceles 99

Centro Mexicano de Proteccion y Fomento a los Derechos de Autor
CEMPRO

EJE “Ejecutantes”
Sociedad Mexicana de Autores de Obras Fotogréaficas SAOF

Sociedad Mexicana de Productores de Fonogramas, Videogramas y
Multimedia SOMEXFON

Figura 18. Sociedades Colectivas en Colombia y México
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TERCERA PARTE
3 PROPIEDAD INDUSTRIAL

3.1 INTRODUCCION GENERAL A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Reiterando la clasificacion inicial de la propiedad intelectual se llega a una ramificacion entre
Derecho de Autor y Propiedad Industrial. En el caso de la propiedad industrial se contemplan
diversas figuras que merecen la proteccion de la legislaciébn, como lo son las patentes, los
modelos de utilidad, los disefios industriales, los esquemas de trazados de circuitos integrados,
las marcas, los nombres comerciales, las ensefias comerciales, las denominaciones de origen,
y especialmente el régimen de competencia desleal. ElI Derecho de patentes es conocido de
manera genérica para la proteccion de los modelos de utilidad, los disefios industriales y los
esquemas de trazados de circuitos integrados, ademas de las patentes; de igual forma protege
la invencién, siempre que haya novedad, actividad inventiva y aplicacién industrial, otorgando al
inventor derechos respecto de su invento o disefio, consistentes en el derecho al nombre y a la
explotacion. Por su parte, el derecho de marcas hace referencia a lo comunmente llamado
signos distintivos, dentro de los que se encuentran las marcas, los nombres comerciales, los
lemas comerciales, las ensefias, las denominaciones de origen, y en general la proteccién de
toda forma visual o sonora que permita distinguir comercialmente a un establecimiento,
producto o comerciante.

La legislacion en Propiedad Industrial hace parte de la Propiedad Intelectual, a la par de los
Derechos de autor, como se ha mencionado a lo largo del presente texto. La amplia aplicacion
gue se le puede dar al termino “industrial” se encuentra recogida en la Convencién de Paris
para la Proteccion de la Propiedad Industrial en su articulo 1 al ordenar que “La propiedad
industrial se entiende en su acepcién 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 y a todos
los productos fabricados o naturales, por ejemplo: vinos, granos, hojas de tabaco, frutos,
animales, minerales, aguas minerales, cervezas, flores, harinas..”, para dar a entender que no
s6lo en los campos comercial e industrial debe ser aplicada, sino en términos de las industrias
agricolas y en industrias de extraccion y manufactura de productos naturales como vinos,
grano, hoja de tabaco, frutas, ganado, minerales, aguas minerales, cerveza, flores y harina.

Dentro de la propiedad industrial se busca dar protecciéon a dos ramas principalmente:

» NUEVAS CREACIONES: Dentro de las que encontramos las areas de patentes,
modelos de utilidad, disefios industriales y esquemas de circuitos integrados.

» SIGNOS DISTINTIVOS: Que Incluye lo relativo a marcas, lemas, nombres, ensefias y
denominaciones de origen.

En el presente capitulo se estudia la legislacién aplicable para las diferentes formas de
propiedad industrial en México y Colombia, como lo es el Convenio de Paris para la Proteccion
de la Propiedad Industrial, a nivel de Tratados Internacionales. Asi mismo, para Colombia se
hace uso del texto oficial de la Decision 486 de la Comunidad Andina, también llamado
Régimen Comun de Propiedad Industrial y para México se estudia la Ley de la Propiedad
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Industrial, publicada en el diario Oficial de la Federacién del 27 de junio de 1991 -con su dltima
reforma realizada el dia 6 de enero de 2010- y el Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial
publicado en el DOF el 23 de noviembre de 1994.

La comparacion realizada entre los documentos oficiales obliga a que el énfasis que se hace
sobre las patentes y sobre las marcas sea mas acentuado, pues las otras figuras de propiedad
industrial basan sus procedimientos y regimenes en las normas que se establecen para ellas.
Es decir, en el caso de patentes, sus nhormas cobijan gran parte de los procedimientos validos
para modelos de utilidad, disefios industriales y esquemas de trazados de circuitos industriales,
mientras que en el caso de las marcas, su tramite y requisitos es al que remiten las normas de
tramite y requisitos de los hombres comerciales, las ensefias, los rétulos y las denominaciones
de origen. En el estudio destinado para cada forma de propiedad industrial se indicaran las
correspondientes remisiones.

FORMAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

La propiedad industrial tiene diferentes formas de proteccion. La division principal es la que se
hace entre nuevas creaciones y signos distintivos. Esta es la division:

Nuevas creaciones Signos distintivos

Patentes Marcas

Modelos de utilidad Nombres comerciales

Disefios industriales Indicaciones geograficas y denominaciones
Esquemas de trazados de circuitos geogréficas

industriales Secretos industriales

Figura 19. Clasificacion de la Propiedad Industrial.

3.2 PATENTES

Una patente es el titulo de propiedad otorgado por el gobierno de un pais o por una oficina
regional que actia en nombre de varios estados, a una persona para que en su calidad de
titular del derecho quede facultado temporalmente para impedir a otros la fabricacién, la venta o
la utilizacién comercial de la invencion sobre la que recae dicha proteccion.

Al término “Invenciéon” se le da el significado expreso de ser una solucién a un problema
especifico en el campo de la tecnologia. Una Invencion se refiere bien a un producto, o bien a
un proceso. Por lo general, esta proteccion se extiende por un término de 20 afios.

En Colombia la proteccién es de 20 afios, contados a partir de la fecha de la presentacion de la
solicitud, segun el articulo 50 de la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad
Andina. En el caso mexicano, la proteccion se otorga a su titular por un periodo de 20 afios
igualmente segun el articulo 23 de la Ley de Propiedad Industrial estudiada.
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COLOMBIA MEXICO

Art. 50 Decision 486 de la CAN Art. 23 LFPI

(20) afios, contados a partir de la fecha de | Una patente otorga a su titular el derecho exclusivo de
presentacion de la solicitud. explotacion por un periodo de 20 afios

Figura 20. Patente de Invencion y su Duracion

Los requisitos, en especial en el paso de la inventiva, son menos estrictos en el caso de
patentes de modelos de utilidad puesto que derivan de una invencion principal a la que
modifican.

El efecto que genera la patente es que la invencién protegida no pueda ser explotada por otros
en el pais en que recibe dicho amparo si el propietario del derecho no autoriza dicha
explotacién. Es decir, no es que al propietario de la patente se le dé permiso para practicar su
invencién, sino que obtiene el derecho de prevenir que otros la exploten comercialmente,
constituyéndose en un derecho excluyente. No se debe entender como un monopolio, al no
tratarse de un permiso concedido al propietario para su explotacion, sino como la potestad de
excluir de aquella explotacién a terceros que no hicieron parte del ejercicio inventivo sin su
consentimiento, como emolumento o premio por la revelacién de su invencion.

3.2.1 CONDICIONES DE PATENTABILIDAD

Una Invencién debe reunir ciertos criterios para ser elegibles en la proteccién de la propiedad
intelectual. Esto significa que la invencion debe consistir en una materia sujeta de ser
patentable, debe ser industrialmente aplicable (util), ser nueva (novedad), exhibir suficiente

“ejercicio inventivo” (no ser obvio), y que se cumplan determinados estandares de aplicacién.

Asi lo establecen la legislacion colombiana y mexicana, en sus respectivas leyes:

DOCUMENTO COLOMBIA: MEXICO:
OFICIAL Decisién 486 de la Comunidad Andina o | Ley Federal de la Propiedad Industrial
CONSULTADO Régimen Comun de la Propiedad
Industrial
COLOMBIA MEXICO
CONDICIONES Art. 14 Decision 486. Art. 16 LFPI
DE ¢ Nuevas e Nuevas
PATENTABILIDAD ¢ Nivel Inventivo e Actividad Inventiva
e Susceptibles de aplicacién e Susceptibles de Aplicacion
Industrial Industrial

Figura 21. Condiciones de Patentabilidad.
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Materia patentable®

El hecho por el que una materia es patentable 0 no, se establece por estatuto 0 norma
nacional que usualmente se define en términos de excepciones a la patentabilidad. La regla
general es que la materia debe ser disponible o util para todos los campos de la tecnologia,
conforme a lo estipulado en el articulo 27 de los TRIPS.

Asimismo, en la Decision 486 o Régimen Comun de Propiedad industrial para la Comunidad
Andina, que rige en Colombia, se consagra que para sean otorgadas patentes de invencion
por parte de los paises miembros, estas deben ser de producto o de procedimiento, en todos
los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacién industrial.

Se entiende como invencién nueva a toda aquella que no se encuentra en el estado de la
técnica, el cual estd comprendido por todo lo que haya 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 o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Asi mismo, una invencion tiene nivel inventivo en el momento en que para una persona del
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esta no provenga de un
resultado obvio ni derivado de manera evidente del estado de la técnica, por lo que sera de
aplicacion industrial una vez su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de
industria (cualquier actividad productiva, incluidos los servicios).

En el siguiente cuadro, se establecen las materias que no pueden ser patentables en Colombia
y México, asi como lo que no se considera invencion, teniendo en cuenta para Colombia la
Decision 486 del Acuerdo de Cartagena de la Comunidad Andina de Naciones y para México la
Ley de la Propiedad Industrial publicada el diario Oficial de la Federacion del 27 de julio de
1991:

NO SON INVENCIONES

COLOMBIA
Articulo 15 Decisiéon 486 de
consideraran invenciones:

la CAN.- No se

a) los descubrimientos, las teorias cientificas y los
métodos matematicos;

b) el todo o parte de seres vivos tal como se
encuentran en la naturaleza, los procesos
bioldgicos naturales, el material biolégico existente
en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado,
inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser
vivo natural;

c) las obras literarias y artisticas o cualquier otra

® OMPI. Fields of intellectual property. [En

linea] <

MEXICO
Articulo 19 Ley de Propiedad Industrial.- No se
consideraran invenciones para los efectos de esta
Ley:

.- Los principios tedricos o cientificos;

Il.- Los descubrimientos que consistan en dar a
conocer 0 revelar algo que ya existia en la
naturaleza, aun cuando anteriormente fuese
desconocido para el hombre;

lll.- Los esquemas, planes, reglas y métodos para
realizar actos mentales, juegos o negocios y los

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-

ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf> Consultado en 20 de mayo de 2010.
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NO SON INVENCIONES

COLOMBIA

MEXICO

protegida por el derecho de autor;

d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, juegos o actividades
econémico-comerciales;

e) los programas de ordenadores o el soporte
I6gico, como tales; y,

f) las formas de presentar informacion.

métodos matematicos;
IV.- Los programas de computacion;
V.- Las formas de presentacién de informacion;

VI.- Las creaciones estéticas y las obras artisticas
o literarias;

VIl.- Los métodos de tratamiento quirdrgico,
terapéutico o de diagnostico aplicables al cuerpo
humano y los relativos a animales, y

VIIl.- La yuxtaposicion de invenciones conocidas o
mezclas de productos conocidos, su variacion de
uso, de forma, de dimensiones o de materiales,
salvo que en realidad se trate de su combinacion o
fusion de tal manera que no puedan funcionar
separadamente o que las cualidades o funciones
caracteristicas de las mismas sean modificadas
para obtener un resultado industrial o0 un uso no
obvio para un técnico en la materia.

MATERIA NO

PATENTABLE

Articulo 20.- No seran patentables:

a) las invenciones cuya explotacion comercial en el
territorio del Pais Miembro respectivo deba
impedirse necesariamente para proteger el orden
publico o la moral. A estos efectos, la explotacion
comercial de una invencibn no se considerara
contraria al orden publico o a la moral solo debido
a la existencia de una disposicién legal o
administrativa que prohiba o que regule dicha
explotacion;

b) las invenciones cuya explotacion comercial en el
Pais Miembro respectivo 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. A estos efectos
la explotacion comercial de una invencion no se
considerard contraria a la salud o la vida de las
personas, de los animales, o para la preservacion
de los vegetales o del medio ambiente sélo por
razon de existir una disposicion legal o
administrativa que prohiba o que regule dicha
explotacion;

c) las plantas, los animales y los procedimientos
esencialmente biologicos para la produccion de

Art. 16 Ley Federal de la Propiedad Industrial:

I.- Los procesos esencialmente biolégicos para la
produccién, reproduccion y propagacién de plantas
y animales;

Il.- El material biolégico y genético tal como se
encuentran en la naturaleza;

Ill.- Las razas animales;

IV.- El cuerpo humano y las partes vivas que lo
componen, y

V.- Las variedades vegetales
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NO SON INVENCIONES

COLOMBIA MEXICO

plantas o animales que no sean procedimientos no
biolégicos o microbioldgicos;

d) los métodos terapéuticos o quirdrgicos para el
tratamiento humano o animal, asi como los
métodos de diagnostico aplicados a los seres
humanos o a animales.

Figura 22. Materia no patentable o que no se considera invencion en Colombia y México.
Aplicabilidad Industrial (Utilidad)

Para que una invencion sea patentable, debe ser de aquellas que puedan ser aplicadas a
propésitos practicos, esto es, no mera teoria. Si la invencién se planific6 como un producto o
parte de un producto, deberia ser posible hacer el producto. Y si la invencién esta destinada a
ser un proceso o parte de un proceso, debe ser posible llevar a cabo aquel proceso o “usarlo”
en la practica.

La “aplicabilidad industrial” se refiere a la posibilidad de producir o manufacturar en la practica.

El término “industrial” debe ser considerado en su sentido mas amplio, incluyendo cualquier
clase de industria. En términos corrientes, una actividad “industrial”’ da significado a una
actividad técnica en determinada escala, y la aplicabilidad industrial de una invencién significa
la aplicacién de una invencién de manera técnica en tal escala. La aplicabilidad industrial en
ciertos paises se conforma con la utilidad, esto es, no requiere la determinacion de aplicacion y
se logra demostrando que la invencién pueda ser hecha.

Tanto en la ley colombiana, es decir en el Régimen Comun, como en la Ley mexicana, se
establece un requisito de susceptibilidad de aplicacion industrial.

Novedad

La novedad es un requisito fundamental en cualquier examen que se haga y es sustancial e
indiscutible condicion de patentabilidad. Debe aclararse que no es algo que pueda ser probado,
la ausencia de la materia es lo que se prueba.

Una invencién es nueva si no esta anticipada en el estado del arte. Es decir, se entra a
considerar el “estado de la técnica” que es en general todo el conjunto de conocimientos que
existan previos a la materia relevante o la consignacion de uso en una fecha previa de la
aplicacion de la patente, fuera que existiera de manera oral o escrita. La cuestion sobre lo que
debe constituir “estado de la técnica” en un periodo dado de tiempo es materia de amplio
debate.

De igual forma, es a través del Estado de la técnica mediante el cual se determina la novedad
de la invencion al someterse a consideracion el contenido de la solicitud de patente que se
encuentra en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de
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prioridad sea anterior a la fecha asignada para la presentacién o de prioridad de la solicitud de
patente que se estd examinando.

Una de las teorias explica que la determinacion del estado de la técnica debe ser limitada sélo
al pais donde se pretende la aplicacién, lo que excluye a los deméas paises siempre que la
materia no haya sido importada. De otro lado, se encuentra una posicién opuesta que se basa
en la diferenciacion entre las publicaciones impresas y otras divulgaciones como las orales y el
uso previo, y dénde fueron hechas tales divulgaciones.

3.2.2 TRAMITE DE LAS PATENTES ANTE LA AUTORIDAD NACIONAL

Para que se otorgue la proteccién por medio de patentes a invenciones creadas en México o0 en
Colombia se requiere su solicitud ante la autoridad nacional competente y posterior
otorgamiento. En el caso mexicano, la Ley Federal de la Propiedad Industrial establece al
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como la Autoridad Nacional competente para
llevar a cabo el registro de todas las solicitudes y tramites en materia de propiedad industrial en
la Federacion. Por su parte, en Colombia la autoridad nacional competente se encuentra en
cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio.

La solicitud debe presentarse por escrito ante la autoridad competente del pais que se trate, en
nuestro caso México o Colombia y debe reunir los requisitos siguientes:

CONTENIDO DE LA SOLICITUD

COLOMBIA MEXICO
DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA O REGIMEN | LEY FEDERAL DE LA PROPIEDAD
COMUN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL INDUSTRIAL
Art. 26. Art. 47.
1. Petitorio. 1. Descripcion de la invencion.
2. Descripcion. Debe ser clara y completa, capaz de guiar Debe ser clara y precisa de tal
a persona capacitada en la materia técnica para forma que pueda guiar a una
ejecutarla. Debe sefialar el sector tecnoldgico al que se persona con pericia a que la
refiere o aplica. realice. Debe incluir el mejor
Debe sefialar la tecnologia util para la comprensién y método para llevar a la practica
examen. de la invencion.
Identificar el problema técnico y la soluciéon aportada 2. Si hay depésito de material
por la invencién. biolégico, la constancia de
Resefia sobre dibujos. dicho depdsito.
Mejor técnica conocida por el solicitante para ejecutar la 3. Dibujos que se requieran para
invencion. la comprension de la
Indicaciéon de como se satisface la condicién de ser descripcion.
susceptible de aplicacién industrial. 4. Una o mas reivindicaciones.
3. Una o més reivindicaciones para definir la materia que Claras, precisas y que nho
se desea proteger. excedan el contenido de la
4. Uno o mas dibujos para comprender la invencién. descripcion.
5. Resumen. No puede limitar el alcance. Su funcion es de 5. Resumen de la descripcion
informacion técnica. para su publicacién.

6. Poderes necesarios.

7. Comprobantes de pago.

8. Copia del contrato de acceso si se usan recursos
genéticos de Paises Miembros.

9. Licencia o autorizacion del uso de conocimientos
tradicionales.
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CONTENIDO DE LA SOLICITUD

COLOMBIA MEXICO
DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA O REGIMEN | LEY FEDERAL DE LA PROPIEDAD
COMUN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL INDUSTRIAL

10. Certificado de deposito de material biolégico.
11. Copia del contrato de cesion por el inventor.
REQUISITOS DEL PETITORIO

Art. 27. Art. 38.
1. Requerimiento de concesion de la patente. 1. Nombre.
2. Nombre y direccion del solicitante. 2. Domicilio del inventor y del
3. Nacionalidad y domicilio del solicitante. solicitante.
4. Nombre de la invencion. 3. Nacionalidad del solicitante.
5. Nombre y domicilio del inventor. 4. Denominacion de la
6. Nombre y direccion del representante. invencion.
7. Firma del solicitante o de su representante legal. 5. Comprobante de pago de las
8. Datos de la solicitud de prioridad en otros paises. tarifas.

Figura 23. Contenido de la Solicitud de Patente.

Fecha de Presentacion de la Solicitud.

La fecha de Presentacion de la Solicitud es un dato importantisimo en el trdmite de patentes,
pues constituye el hito a partir del cual se otorga la proteccién frente a terceros. En el caso
mexicano se tendra como fecha de presentacién la fecha y hora de la solicitud, conforme al art.
38 de su régimen de propiedad industrial. Segun su legislacion, si no se cumplen los requisitos
al momento de la recepcion, la fecha seréa la del dia en que se cumplan posteriormente. Para
Colombia se tiene como fecha de presentacién de la solicitud la fecha de la recepcion en la
Oficina de la Superintendencia de Industria y Comercio encargada de la Propiedad Industrial. A
diferencia del caso mexicano, si no cumple los requisitos tiene un plazo que se indicard mas
adelante para subsanar los vacios o corregir los errores y de esta manera conservar la fecha
de recepcion inicial.

Reivindicacion de derecho de prioridad.

El derecho a reivindicar la prioridad de una solicitud presentada en otro pais para la misma
invencién esta reconocido por el Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial.

En Colombia, el derecho de prioridad sera reconocido a toda solicitud validamente admitida a
tramite en otro pais si, la solicitud que invoca este derecho se presenta dentro de los doce (12)
meses contados desde la fecha de presentacion de la solitud de patente de invencién y de
modelos de utilidad 6 dentro de los seis (6) meses para los registros de disefios industriales y
de marcas (términos improrrogables). (Art. 9 de la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones)

Este derecho podra ser invocado tanto en la primera solicitud de patente de invencion o de
modelo de utilidad, o de registro de disefio industrial o de marca, 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
al establecido en la Decision, confiriéndose al solicitante o a su causahabiente para solicitar en
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el Pais Miembro una patente o un registro respecto de la misma materia; asi como en una
solicitud anterior presentada ante la oficina nacional competente del mismo Pais Miembro,
siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. Por lo
gue, la presentacion de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicara el
abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese comin a ambas.

En el caso mexicano, el derecho de prioridad se resuelve de la siguiente manera: del articulo
38 y siguientes de la Ley Federal de la Propiedad Industrial que se estudia en este texto, se
desprende que se mantiene la Prioridad de la fecha de la Solicitud de patente presentada en
otro Pais siempre que se presente dentro del plazo que dicte el Tratado que comparta con
aquel otro pais, o si no lo hay, dentro de los 12 meses siguientes a la solicitud en el pais del
gue se reclama prioridad. Para que se reconozca la prioridad de la presentacion en otro pais en
México se requiere gue se solicite y conste la fecha de la solicitud en el pais de origen; y que la
solicitud no pretenda derechos adicionales que los de la presentada en el extranjero (en cuyo
caso la proteccion sera parcial).

Examen de Forma

El examen de forma constituye la evaluacion del cumplimiento de los requisitos de la
presentacion de la solicitud. Como se dijo, en el caso mexicano de la satisfaccién de los
requisitos se desprende la fecha de la solicitud; en el caso colombiano, se mantiene la fecha de
la recepcion siempre que se subsanen aquellos que faltaren.

En la legislacion mexicana se establece un término de 2 meses para subsanar las faltas o el
tramite entra en estado de abandono (Art. 47 Ley de Propiedad Industrial). Para el caso
colombiano, la Decision 486 otorga el mismo término de 2 meses para que el solicitante corrija
y de esta manera no pierda la prioridad de la fecha de recepcion inicial para establecerse la
fecha de presentacién. Si no subsana en esos dos meses, se entiende abandonada la solicitud.

Publicacion de la Solicitud

Seguido al examen de forma se hace la publicacién de la solicitud para efectos de oposicion.
Segun el articulo 52 de la Ley Federal mexicana, la publicacion se hara lo mas pronto posible
después que transcurran 18 meses a partir de la presentacion. A ruego del solicitante, esta
publicacion se puede efectuar antes de que se cumplan dichos 18 meses.

Para Colombia, la publicacion se efectuara 18 meses a partir de la presentacion o cualquier
momento después del examen de forma si asi lo pide el solicitante (art. 39 Decisién 486 de la
Comunidad Andina).

Examen de Fondo

Tras la verificacion de los requisitos de forma, se entra al estudio de los requisitos de fondo, es
decir, de la naturaleza de la invencién, la cual debe cumplir con las condiciones de
patentabilidad que se establecieron al principio del capitulo de propiedad industrial, esto es,
constituir materia patentable, ser susceptibles de aplicabilidad industrial o utilidad y la novedad.

La Ley Federal de la Propiedad Industrial empieza el régimen del examen de fondo a partir del
articulo 55. Segun tal Ley, se verifica si la invencion es patentable (art. 16), que no sea de lo
gue no se consideran invenciones (art. 19) y ademas el Instituto Mexicano de la Propiedad
Industrial puede solicitar o aceptar los estudios de examen de fondo de la invencion realizados
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en otras oficinas de Propiedad Industrial. Se establece un plazo de 2 meses para hacer las
respectivas aclaraciones exigidas resultado del examen de fondo de la solicitud, so pena de
considerarse abandonada. Una vez otorgada se debe cumplir con los requisitos de publicidad
correspondiente y presentar el comprobante de pago de la expedicién del titulo o la solicitud
puede caer en abandono.

Para Colombia, tras la publicacion de la solicitud, hay un plazo de 60 dias para presentar
oposicion fundamentada; 60 dias para sustentar tal oposicion si se pide tal plazo; y uno final de
60 dias que tiene el solicitante de la concesién de la patente para controvertir las oposiciones o
defenderse (art. 42 de la Decisién 486). El solicitante debe pedir el examen de fondo dentro de
los 6 meses contados a partir de la presentacion o se considera abandonada la solicitud,
independientemente de la existencia de oposiciones. Si se le notifica que hay errores o se le
piden aclaraciones en la solicitud, tiene un plazo de 60 dias para subsanar, prorrogables hasta
en 30 dias y si no subsana o no contesta, la solicitud ser4 negada (art. 45 de la Decision 486
de la Comisién de la Comunidad Andina). Al igual que en México la Autoridad puede pedir 0
aceptar los examenes de fondo de oficinas extranjeras sobre la invencion que se solicita
patentar.

Cambios posteriores al otorgamiento de la patente

Los cambios que se pretendan introducir a la patente, posteriores a su otorgamiento, cumplen
una funcibn meramente de forma y no pueden ampliar el contenido de las reivindicaciones
como norma comun entre ambos paises. Se corrigen errores evidentes de forma o materiales
y deben ser publicados en las respectivas gacetas o diarios oficiales de la autoridad
competente.

3.2.3 DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE CONFIERE LA PATENTE

Una vez concedida la patente, se inviste al titular de una serie de prerrogativas, derechos,
limites y condiciones establecidas por las leyes nacionales para su ejercicio. Esto constituye el
ambito de proteccién y la frontera que separa su interés privado del interés publico y ajeno.

El siguiente cuadro sefala las principales similitudes y diferencias que se encuentran entre el
régimen establecido por la Ley Federal de la Propiedad Industrial para México y la Decisién 486
de la Comisién del Acuerdo de Cartagena o Régimen Comun de Propiedad Industrial de la
Comunidad Andina:

DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE
COLOMBIA MEXICO
Articulo 52.- La patente confiere a su titular el | Articulo 25.- El derecho exclusivo de explotacion
derecho de impedir a terceras personas que no | de la invencion patentada confiere a su titular las
tengan su consentimiento, realizar cualquiera de | siguientes prerrogativas:
los siguientes actos:

.- Si la materia objeto de la patente es un
a) cuando en la patente se reivindica un producto: producto, el derecho de impedir a otras personas
que fabriquen, usen, vendan, ofrezcan en venta o
i) fabricar el producto; importerj _ el producto patentado, sin su
consentimiento, y

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o

importark) para a|guno de estos fines; Y, .- Si la materia Obje'[O de .la paten'[e es un
proceso, el derecho de impedir a otras personas
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DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

COLOMBIA

MEXICO

b) cuando en reivindica un

procedimiento:

la patente se

i) emplear el procedimiento; o

i) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el
literal a) respecto a un producto obtenido
directamente mediante el procedimiento.

que utilicen ese proceso y que usen, vendan,
ofrezcan en venta o importen el producto obtenido
directamente de ese proceso, Sin  su
consentimiento.

La explotacion realizada por la persona a que se
refiere el articulo 69 de esta Ley, se considerara
efectuada por el titular de la patente.

LIMITES DE LA PATENTE

A FAVOR DE TERCEROS

Articulo 53.- El titular de la patente no podra
ejercer el derecho a que se refiere el articulo
anterior respecto de los siguientes actos:

a) actos realizados en el ambito privado y con fines
no comerciales;

b) actos realizados exclusivamente con fines de
experimentacion, respecto al objeto de la invencién
patentada,;

c) actos realizados exclusivamente con fines de
ensefianza o de investigacion cientifica o
académica;

d) actos referidos en el articulo 5ter del Convenio
de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial;

e) cuando la patente proteja un material biolégico
excepto plantas, capaz de reproducirse, usarlo
como base inicial para obtener un nuevo material
viable, salvo que tal obtencion requiera el uso
repetido de la entidad patentada

Articulo 22.- El derecho que confiere una patente
no producira efecto alguno contra:

.- Un tercero que, en el ambito privado o
académico y con fines no comerciales, realice
actividades de investigacién cientifica o tecnolégica
puramente experimentales, de ensayo o de
enseflanza, y para ello fabrique o utilice un
producto o use un proceso igual al patentado;

II.- Cualquier persona que comercialice, adquiera o
use el producto patentado u obtenido por el
proceso patentado, luego de que dicho producto
hubiera sido introducido licitamente en el comercio;

lll.- Cualquier persona que, con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o,
en su caso, de prioridad reconocida, utilice el
proceso patentado, fabrique el producto patentado
o hubiere iniciado los preparativos necesarios para
llevar a cabo tal utilizacion o fabricacion;

IV.- El empleo de la invencién de que se trate en
los vehiculos de transporte de otros paises que
formen parte de ellos, cuando éstos se encuentren
en transito en territorio nacional;

V.- Un tercero que, en el caso de patentes
relacionadas con materia viva, utilice el producto
patentado como fuente inicial de variacién o
propagacién para obtener otros productos, salvo
que dicha utilizacion se realice en forma reiterada,

y

VI.- Un tercero que, en el caso de patentes
relacionadas con productos que consistan en
materia viva, utilice, ponga en circulacién o
comercialice los productos patentados, para fines
gque no sean de multiplicacion o propagacion,
después de que éstos hayan sido introducidos
licitamente en el comercio por el titular de la
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DERECHOS QUE CONFIERE LA PATENTE

COLOMBIA

MEXICO

patente, o la persona que tenga concedida una
licencia.

La realizacion de cualquier actividad contemplada
en el presente articulo no constituira infraccién
administrativa o delito en los términos de esta Ley

OBLIGACIONES DEL TITULAR DE LA PATENTE

COLOMBIA

MEXICO

A explotarla, segun el articulo 59 de la Decision
486. Por explotacién se entiende:

Producciéon industrial o del

procedimiento.

uso integral

Distribucién y comercializacion de los resultados
obtenidos de manera suficiente que cubra la
demanda.

La comercializacién y distribuciéon no se exigen de
procedimientos que no se materialicen en un
producto.

ARTICULO 9o0.- La persona fisica que realice una
invencion, modelo de utilidad o disefio industrial, o
su causahabiente, tendran el derecho exclusivo de
su explotacion en su provecho, por si o por otros
con su consentimiento, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en esta Ley y su
reglamento.

Pero segun las reglas de caducidad y concesion de
licencias obligatorias, se ve que es obligacion del
titular de la patente ejercer su explotacion.

Figura 24. Derechos, Limitaciones y Obligaciones que confiere la Patente.

3.2.4 TRANSMISION DE LOS DERECHOS Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

Una vez concedida una patente, sus derechos se pueden transmitir por un acto entre vivos a
través de la enajenacion del derecho o licencias voluntarias, o por sucesién por causa de

muerte.

Asimismo, del no ejercicio o explotacion de las patentes, surge la potestad de la autoridad
competente para otorgar de oficio o a solicitud de parte, la concesién de licencias obligatorias
para llevar a cabo el ejercicio comercial de la patente y satisfacer la demanda al publico. El
siguiente cuadro aclara los principales puntos que se establecen en la legislacion colombiana

frente a la mexicana para tal efecto:

LICENCIAS OBLIGATORIAS

COLOMBIA MEXICO

PLAZO: 3 afos desde la
concesion. 4 afios desde la
solicitud.

Condicion: No explotacion en
los términos del art. 59 en el
momento de la peticion.

Cualquier interesado puede

Articulo 70.- Tratandose de invenciones, después de tres afos
contados a partir de la fecha del otorgamiento de la patente, o de cuatro
afos de la presentacion de la solicitud, segun lo que ocurra mas tarde,
cualquier persona podra solicitar al Instituto la concesién de una licencia
obligatoria para explotarla, cuando la explotacion no se haya realizado,
salvo que existan causas debidamente justificadas.

No procedera el otorgamiento de una licencia obligatoria, cuando el
titular de la patente o quien tenga concedida licencia contractual, hayan
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LICENCIAS OBLIGATORIAS

COLOMBIA

MEXICO

solicitarla.

No se otorga si el titular
presenta justificacion a la no
explotacion.

Debe contener el alcance,
periodo, objeto, monto vy
compensacion econémica.

Si en dos afios el licenciatario
no la explota ni se justifica, el
titular puede pedir que se
revoque.

Por motivos de orden publico
el Estado puede someter la
patente a licencia obligatoria.

Por competencia desleal o
abuso de la  posicién
dominante por parte del titular.

No son exclusivas.

estado realizando la importacion del producto patentado u obtenido por
el proceso patentado.

Quien la solicite debe tener la capacidad técnica y econ6mica para
realizar la explotacion.

Plazo de un afio a partir de la solicitud para que el titular la explote.

Debe contener su duracién, condiciones, campo de aplicacién y monto
de las regalias del titular.

Plazo de 2 afios al licenciatario para iniciar la explotacién, so pena de
revocacion.

Articulo 73.- Transcurrido el término de dos afios contado a partir de la
fecha de concesion de la primera licencia obligatoria, el Instituto podra
declarar administrativamente la caducidad de la patente, si la concesion
de la licencia obligatoria no hubiese corregido la falta de explotacion de
la misma, o si el titular de la patente no comprueba su explotacién o la
existencia de una causa justificada a juicio del Instituto.

Concesién de licencias de utilidad puablica, en los casos en que, de no
hacerlo asi, se impida, entorpezca 0 encarezca la produccion,
prestacion o distribucion de satisfactores basicos o medicamentos para
la poblacién.

No son exclusivas

Figura 25. Licencias Obligatorias en Colombia y México.

3.2.5 CANCELACION DE LA PATENTE

Si tras haberse otorgado la patente se originan eventos sobrevinientes que demuestren la
necesidad de cancelar el titulo de una patente, se procede a las acciones de nulidad y de
caducidad de la patente. Lo anterior sucede si del estudio posterior de fondo de la invencion se
descubre que se le dio proteccion a materia no patentable, a materia prohibida o se descubre
la carencia de ciertos requisitos para mantener la proteccion, como el pago de las anualidades.
La siguiente tabla nos aclara estos presupuestos de manera comparativa entre Colombia vy

México:

NULIDAD DE LA PATENTE

COLOMBIA

MEXICO

Art. 75. Decisién 486

Cuando no sea invencion.

No cumple los requisitos de patentabilidad.

Art. 78 Ley Federal Propiedad Industrial

Cuando contravenga requisitos y condiciones para
otorgamiento de patentes o registros de modelo de
utilidad y disefios industriales. Es decir:

Cuando no sea invencion
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NULIDAD DE LA PATENTE

COLOMBIA

MEXICO

Se otorgd sobre materia no patentable.
No divulgue la invencion.

Las reivindicaciones no sustenten

enteramente en la descripcion.

se

La patente contenga una divulgacion mas
amplia, lo que produce ampliacion de la
proteccion.

No se presente copia del contrato de acceso si
la patente se desarrolla a partir de recursos
genéticos o de sus productos derivados de
cualquier Pais Miembro.

No hay copia de la autorizacion del uso de los
conocimientos tradicionales, de comunidades
indigenas, afroamericanas o locales.

Causas propias de la nulidad de los actos
administrativos.

Cuando se haya concedido a quien no tenia
derecho. La accion prescribe 5 afios desde la
concesion o 2 afos desde que se tuvo
conocimiento.

Sobre materia no patentable.
No cumpla requisitos de patentabilidad.

No cumpla requisitos para registro de modelos de
utilidad o disefios industriales.

No cumpla requisitos de la solicitud, es decir, que No
describa la invencion

No incluya reivindicaciones de manera clara y
concisa.

Cuando contravenga la ley vigente al registro o
patente.

Las acciones de nulidad iniciadas por las anteriores
causales pueden ser iniciadas en cualquier tiempo.

Abandono de la solicitud en el tramite.

Error o inadvertencia graves.

Cuando se conceda a quien no tenia derecho.

Las acciones iniciadas por las 3 causales anteriores

proceden hasta 5 afios a partir de la fecha en que
surta efectos la publicacién.

CADUCIDAD

DE LA PATENTE

Art. 80 Decisién 486.

Cuando no se paguen las tasas anuales. Se
concede un plazo de gracia de 6 meses.

Cuando expire la vigencia de la patente.

Art. 80 Ley Federal de Propiedad Industrial
Al vencimiento de su vigencia.

Por el no pago de las tarifas anuales. Se concede
igualmente plazo de 6 meses.

Cuando al plazo de 2 afios de concedida la primera
licencia obligatoria, no se hubiese corregido la falta de
explotacion. (art 73)

Figura 26. Cancelacion de la Patente

3.3 MODELOS DE UTILIDAD

La segunda forma de propiedad industrial que ocupa este texto es la relativa a los modelos de
utiidad. Es un titulo de propiedad que se otorga a toda nueva forma, configuracion o
disposicion de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro
objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
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utilizacion o fabricacion del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja
o efecto técnico que antes no tenia.

El articulo 28 de la Ley de Propiedad Industrial de México, los sefiala como “objetos, utensilios,
aparatos o herramientas que, como resultado de una modificacion en su disposicion,
configuracion, estructura o forma, presenten una funcion diferente respecto de las partes que lo
integran o ventajas en cuanto a su utilidad”.

El Régimen Comun de Propiedad Industrial que rige para Colombia en su articulo 81 hace
mencion de los modelos industriales como “Toda nueva forma, configuracién o disposicion de
elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna
parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del
objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes
no tenia”.

El cuadro que se presenta a continuacion enmarca el rango de proteccioén de los modelos de
utilidad otorgado en Colombia y México:

PROTECCION DE LOS MODELOS DE UTILIDAD

COLOMBIA MEXICO
Art. 81 Decisién 486 de la Comunidad Andina: | Los articulos 29 y 30 de la Ley de Propiedad
Se protegerd mediante patentes Industrial establecen el tramite y régimen de

las Patentes como el tramite y régimen propio
para los modelos industriales.
VIGENCIA DE LA PROTECCION
COLOMBIA MEXICO
Diez (10) afos, contados a partir de la fecha de | Art. 29 LFPI
presentacion de la solicitud. (Art. 84 Decision 486 | 10 afios.
de la Comunidad Andina)

Figura 27. Proteccion de los modelos de utilidad en Colombia y México.

Aunque se contempla el trdmite y las normas de patentes para aplicarse a los modelos de
utilidad, los procedimientos son mas laxos que para las patentes. Esto se debe a que en el
caso de los modelos de utilidad el objetivo del estudio es primordialmente novedad y la
aplicabilidad industrial o utilidad. El estudio del estado de la técnica esta supeditado al de la
invencién que pretende mejorar.

3.4 DISENOS INDUSTRIALES

Es toda forma externa o apariencia estética de elementos funcionales o decorativos que sirven
de patrén para su produccién en la industria, manufactura o artesania; con caracteristicas
especiales de forma que le dan valor agregado al producto y generan diferenciacion y variedad
en el mercado. Esta modalidad de proteccion se denomina REGISTRO DE DISENO
INDUSTRIAL.

El articulo 113 del Régimen Comun de Propiedad Industrial contenido en la Decisién 486 de la
Comunidad Andina describe los disefios industriales como toda “apariencia particular de un
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producto que resulte de cualquier reunion de lineas o combinacién de colores, o de cualquier
forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material,
sin que cambie el destino o la finalidad de dicho producto”.

La ley mexicana divide su definicidn entre lo que se considera dibujos industriales y modelos
industriales. Para esta ley, los dibujos industriales son “toda combinacién de figuras, lineas o
colores que se incorporen a un producto industrial, con fines de ornamentacién y que le den un
aspecto peculiar y propio”. Por su parte, define los modelos industriales como “toda forma
tridimensional que sirva de tipo o patrén para la fabricacion de un producto industrial, que le dé
apariencia especial en cuanto no implique efectos técnicos”.

En el caso de los disefios industriales se establece la necesidad o el requisito de ser nuevos.
Asi lo establece la legislacion mexicana en el articulo 31, el cual, ademas de requerir la
novedad, exige la susceptibilidad de ser aplicables industrialmente. Para esta Ley, el caracter
de nuevo lo da el ser una creacion independiente y que difiera en grado significativo de disefios
conocidos o combinaciones de caracteristicas conocidas de disefios. En el articulo 115 de la
Decision 486 se establece la necesidad de ser nuevos también, mas no aclara si se debe
cumplir con el requisito de aplicabilidad industrial. Sin embargo, este requisito de aplicabilidad
industrial se puede inferir del requisito de indicar en el petitorio de la solicitud el género de
productos al que aplica (art. 118 Decisién 486 de la Comunidad Andina). Del articulo 115
también se extrae gque no es nuevo un disefio industrial si se hizo accesible al publico antes de
la solicitud mediante su descripcién, utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio;
tampoco si sus diferencias son secundarias respecto a realizaciones anteriores o se refiera a
otra clase de productos.

PROTECCION DE LOS DISENOS INDUSTRIALES

COLOMBIA MEXICO
La proteccion se otorga por Diez (10) afios a | Un registro de disefio industrial otorga a su titular el
partir de la fecha de presentacion, NO | derecho exclusivo de explotacién, por un periodo de
renovables y cubren el territorio nacional. (Art. | 15 afios (Articulo 36 de la Ley de la Propiedad
128. Decision 486) Industrial).
NO SE PODRAN REGISTRAR COMO DISENOS INDUSTRIALES
ART 115. Decision 486 Art. 31 Ley de Propiedad Industrial
1. Por la explotacién comercial impedida 1. Consideraciones de orden técnico.
para proteger la moral o el orden publico. 2. Funcién de orden técnica.
2. Consideraciones de mero orden técnico o 3. Lo que no incorpore aporte arbitrario del
funcion técnica que no incorpore aporte disefiador.
arbitrario del disefiador. 4. Elementos cuya reproduccién exacta fuese
3. Elementos cuya reproduccién exacta necesaria para permitir el montaje mecanico
fuese necesaria para permitir el montaje 0 conexion con otro producto, excepto si de
mecénico o conexién con otro producto, eso se trata el disefio.
excepto si de esto se trata el disefio.

Figura 28. Proteccion de los Diseios Industriales en Colombia y México.
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TRAMITE DEL REGISTRO ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES

En el caso mexicano, la ley es bastante bésica, al simplificar el régimen de protecciéon de los
disefios industriales en cuanto a sus limitaciones (art. 36), explotacién (art 36) y tramitacién (art
37), al de las patentes. De manera adicional, sefiala que se acompafie como anexo de la
solicitud de registro una reproduccion grafica o fotografica y la indicacion del género del
producto para el que se utilizara.

Por su parte, en el colombiano se establece un régimen independiente que, si bien guarda
bastante parecido con el de las patentes, debe ser expuesto de manera aislada, pues hay
diferencias sustanciales con éstas.

Contenido de la Solicitud

El registro se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio, como el de toda forma
de propiedad industrial, y el contenido de la solicitud, segun el articulo 117 de la Decisién 486
de la Comunidad Andina, debe ser el siguiente:

Petitorio.

Representacion grafica o fotografica.

Poderes necesarios.

Comprobante de pago de tarifas establecidas.

Copia de contrato de cesion hecha por el disefiador, si fuere el caso.

Copia de solicitud o titulo presentado u obtenido en el extranjero del registro de disefio
industrial.

ourwWNE

El petitorio esta inserto en un formulario que, conforme al articulo 118 de la Decision 486 de la
Comunidad Andina sobre Propiedad Industrial, consignara los siguientes elementos:

Requerimiento del registro.

Nombre y direccién del solicitante.

Nacionalidad o domicilio del solicitante.

Indicacién de género de productos al que aplica.

Nombre y domicilio del disefiador.

Fechas de las solicitudes o titulos en el extranjero del disefio industrial.
Nombre y direccion del representante legal del solicitante.

Firma del solicitante o de su representante legal.

NN E

Fecha de Presentacion

Como fecha de presentacion, se tiene la de la recepcion de la solicitud por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio (Art. 119 de la Decision)

Examen de Forma
Para el examen de forma se hace la evaluacion del cumplimiento de los siguientes elementos:

Indicar que se solicita el registro de un disefio industrial.
Datos de identidad del solicitante.

Representacion grafica o fotografica.

Comprobantes de pago de tarifas establecidas.

el SN S
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Para el examen de forma la Superintendencia tiene un término de 15 dias, segun lo establecido
en el articulo 122 de la Decision 486. Posteriormente se otorga un término de 30 dias para que
el solicitante subsane cualquier error, término que es prorrogable en 30 dias. El hecho de
subsanar los errores hace que no pierda la prioridad en la fecha de presentacion inicial.

Publicacion

Se procede a la publicacién de la solicitud una vez cumplido de manera satisfactoria el examen
de forma (art. 123 de la Decision 486).

Tras la publicacién se otorga un término de 30 dias para la presentacion de oposicion
fundamentada, que se sigue de otros 30 dias para argumentar -si se solicitan - y 30 mas para
contestar.

Examen de Fondo

Se consigna en el articulo 124 de la Decisién 486 y por éste se hace el estudio de los
elementos esenciales para constituir disefio industrial registrable. Esto es, se verifica que no
contravenga las disposiciones sobre lo que no constituyen disefios industriales, por no cumplir
con la definicién que manda el Régimen Comun o por estar excluidos del ambito de proteccion
y si fueren pertinentes se realizan estudios de novedad. Si no cumple con el requisito de
novedad de manera manifiesta se puede denegar de oficio sin requerir estudio de tal condicion.

Su clasificacion se hara conforme a la que se extrae de la Clasificacion Internacional para los
Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968.

Derechos que confiere el registro

Se sefald en el item anterior que el régimen de proteccién de los disefios industriales en el
caso mexicano corresponde al de las patentes.

Consignada esta salvedad, se procede a enunciar los derechos que consagra el régimen que
se aplica para la legislaciéon colombiana, es decir la Decision 486 de la Comunidad Andina, a
partir del articulo 128, respecto de los derechos que confiere el registro de un disefio industrial:

1. Excluir a terceros de la explotacién del disefio.

2. Actuar contra terceros que sin su consentimiento, fabriquen, importen, ofrezcan,
introduzcan en el comercio o utilicen comercialmente productos que incorporen o
reproduzcan el disefio industrial.

3. Actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo disefio difiera
secundariamente del disefio protegido o con igual apariencia.

Estos derechos no se extienden a elementos o caracteristicas del disefio dictados enteramente
por consideraciones de orden técnico o funcion técnica o que no incorporen aporte arbitrario del
disefiador. Tampoco a elementos cuya reproduccion exacta fuese necesaria para permitir el
montaje mecanico o conexion con otro producto, excepto que de eso se trate el disefio. De la
misma manera impide actuar contra terceros si el disefio se introdujo al comercio en cualquier
pais por su titular o por otra persona con su consentimiento o vinculada a él.

Nulidad del registro
En Colombia se puede anular el registro de disefio industrial por los siguientes motivos:
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1. Cuando no constituya disefio industrial, segun el articulo 118 de la Decision 486.

2. Si no cumple los requisitos del articulo 115 de la Decisién referentes a la condicion de
novedad.

3. Cuando se hubiese concedido sobre materia excluida de proteccién segun el articulo
116 (moral, orden publico, consideraciones de orden técnico y demas).

4. Nulidad de los actos administrativos.

Disposiciones comunes con el régimen de patentes

Las anteriores eran las disposiciones que diferian en cierto grado del régimen consagrado para
patentes en el caso colombiano. Para el resto de consideraciones respecto de los disefos
industriales, el régimen adoptado por la legislacion colombiana conserva lo atinente al
desarrollo de las patentes. El articulo 133 del Régimen Comun establece que en cuanto a las
limitaciones, (art. 53), transmision de derechos (art 56), licencias (art. 57), modificaciones
posteriores a la concesion (art 70), anulacion del registro en todo tiempo de quien no tenia el
derecho (art. 77) y el trdmite de la nulidad (78), se llevara a cabo el mismo procedimiento que
para las Patentes.

3.5 ESQUEMAS DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS

Los esquemas de trazados de circuitos integrados son creaciones de la mente humana y por lo
tanto merecen ser protegidos mediante el régimen de propiedad intelectual. Por ser aplicables
a la industria, se encuentran cobijados dentro de la legislacion de propiedad industrial, gozando
de todos sus efectos. El esfuerzo que se invierte en su creacion es tanto intelectual como
financiero. El desarrollo de la tecnologia requiere que continuamente se ofrezcan esquemas de
trazado que reduzcan sustancialmente las dimensiones de los circuitos integrados existentes y
gue al mismo tiempo se amplien sus funciones. Entre mas pequefio se produce un circuito
integrado, menos material se usa para su produccion y menor es el espacio ocupado o
requerido para su adaptacion.

Teniendo en cuenta que la inversion para llevar a cabo la creaciébn de un nuevo circuito
integrado es bastante significativa, su copia, que puede ser hecha por algo tan simple como
tomar una fotografia del plano o topografia, conlleva una seria falta de estimulo para el ingenio
creador. Un trabajo que conlleva extraordinarios esfuerzos puede ser copiado de manera
inescrupulosa sin autorizaciébn de maneras muy sencillas, convirtiéndose ésta en la principal
razén que fundamenta la proteccion de los esquemas de trazado de circuitos integrados dentro
del ambito de la propiedad industrial.

Para entender qué es un esquema de trazado de un circuito integrado se hace la division entre
lo que es un esquema de trazado y lo que es un circuito integrado.

La Ley de Propiedad Industrial vigente para México en su articulo 178 vy la Decision 486 de la
Comunidad Andina de Naciones o Régimen Comun de Propiedad Industrial de la Comunidad
Andina de Naciones que rige para Colombia en su articulo 86 coinciden al sefialar las
definiciones de esta division:

Circuito Integrado: Producto en forma final o intermedia en el que minimo un elemento es
activo y una o todas las interconexiones formen el cuerpo o la superficie de una pieza de
material semiconductor y que cumpla una funcion electrénica.
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Esquema de trazado: Es la disposicion tridimensional (expresado de cualquier forma) de los
elementos, al menos uno activo e interconexiones de un circuito integrado; asi como la
disposicion tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

El Registro del Esquema de Trazado de Circuitos Integrados es un tramite por el que se otorga
proteccion del esquema de trazado novedoso, que resulte del esfuerzo intelectual propio de su
creador y no sea corriente en el sector de la industria de circuitos integrados. Se entiende el
circuito integrado entonces como

“un dispositivo en el que ciertos elementos con funciones
eléctricas, como transistores, resistencias, condensadores,
diodos, etc., estan montados en un sustrato comun como silicona
pura. Estos componentes estdn conectados de manera que el
circuito integrado pueda controlar la corriente eléctrica y, de esta
manera, pueda rectificarla, ampliarla, entre otras. De acuerdo con
la funcion que vayan a realizar, los circuitos necesitan un orden y
una disposicién especial, es decir, se debe realizar un plan o
disefio de los elementos que componen el circuito integrado, el

cual conforma el Esquema de Trazado de Circuitos Integrados’*°.

El siguiente cuadro comparativo sefiala las principales diferencias que existen en esta forma de
propiedad industrial entre el tratamiento que da la Ley de Propiedad Industrial mexicana y el
gue da la Decision 486 de la CAN o Régimen de Propiedad Industrial vigente para Colombia:

COLOMBIA

En Colombia se protege durante 10 afios segun el
articulo 98 de la Decisién 486. contados a partir de
la mas antigua de las siguientes fechas:

a) el dltimo dia del afio en que se haya realizado la
primera explotacion comercial del esquema de
trazado en cualquier lugar del mundo, o

b) la fecha en que se haya presentado la solicitud
de registro ante la oficina nacional competente del
respectivo Pais Miembro.

La proteccion de un esquema de trazado registrado
caducara en todo caso al vencer un plazo de 15
afios contado desde el Gltimo dia del afio en que se
creo el esquema.

Si hubo explotacion comercial, plazo de 2 afos
desde la primera explotacion para solicitar el
registro o sera denegado.

MEXICO

Articulo 178 bis 3.- El registro de un esquema de
trazado tendra una vigencia de diez afos
improrrogables contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud de registro y estara
sujeta al pago de la tarifa correspondiente.

REQUISITOS PARA LA PROTECCION

®Gobierno en Linea. Registro de Esquema de Trazado de Circuitos integrados. Documento electrénico disponible

http://www.gobiernoenlinea.gov.co/tramite.aspx?tralD=2268

en:
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COLOMBIA

Art. 87. Decision 486.

Que sea original: Resultado del esfuerzo intelectual
propio de su creador y no ser corriente en el sector
industrial de los circuitos integrados.

Si

uno o mas elementos son corrientes, su
conjunto

como combinacibn no deben ser

corrientes en la industria.

MEXICO
Art. 178 LFPI.

1. Que sea original: Resultado del esfuerzo
intelectual de su creador y no sea habitual
entre los creadores de esquemas de
trazados o fabricantes de circuitos
integrados en el momento de su creacion.

2. No haya sido explotado comercialmente.

3. Si ha sido explotado comercialmente debe
ser solicitado dentro de los 2 afios contados
a partir de la primera explotacion en
cualquier parte del mundo.

4. Si uno o mas elementos son habituales, la

combinacibn como conjunto debe ser
original.

TRAMITE DE LA SOLICITUD

ART. 89 DECISION 486.

Requisitos de la Solicitud:

1.

o g &

Si

Petitorio.

- Requerimiento de concesion del registro.

- Nombre y direccion del solicitante.

- Nacionalidad o domicilio del solicitante.

- Nombre y domicilio del disefiador.

- Nombre y direccién del representante legal

del solicitante.

- Fecha, nimero y oficina de presentacion

de toda solicitud o registro en el extranjero.

Copia o dibujo del esquema. Si se ha
comercializado se acompafia una muestra.

Si hubo explotacion comercial, se debe
declarar la fecha de la 12 explotacién
realizada en cualquier lugar del mundo.
Declaracion del afio de creacion.

Descripcién de la funcién electrénica.

Copia de la solicitud o titulo en el extranjero
del mismo o parcialmente.

Poderes necesarios.
Comprobante de
establecidas.

de las tasas

pago

incluye secretos industriales deberd ser

suficiente la parte que no se ha omitido para
permitir la identificacion del esquema.

Art. 38 LFPI.

Requisitos de la Solicitud:

© ®

ouhswhPE

Nombre.

Domicilio del solicitante.

Nacionalidad del solicitante.

Denominacién de la invencion.
Comprobante de pago de las tarifas.
Manifestacion de fecha y lugar de la
primera explotacién comercial; o de que no
ha sido explotado.
Reproduccion grafica o
muestra.

Indicacién de la funcion electrénica.
Descripcion (en la forma de las patentes)
que debe referirse brevemente a la
reproduccién grafica insertando “tal como
se ha referido”.

fotografica o

EXAMEN DE FORMA Y DE FONDO
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COLOMBIA
Art. 92 Decision 486 CAN

1. Indicar que se solicita la concesion del
registro.

2. Datos de identificacion del solicitante.

3. Representacion grafica del esquema.

4

Comprobante de pago de tarifas.

Art. 93 Decision 486 CAN

Examen de fondo:

1. Si constituye un esquema conforme a la
definicién.

2. Sicumple con los requisitos de la solicitud.

3. Si estad completo el petitorio.

4

Solo se estudia originalidad si hay oposicion.

Plazo de 3 meses para correcciones so pena de
considerarse abandonada la solicitud.

Art. 95. Decision 486 de la CAN.

Las oposiciones se tramitan conforme a las
Patentes.

MEXICO
Art. 178 y 38 LFPI

Se sefiala el mismo examen de forma realizado a
las Patentes.

Se otorga plazo de 2 meses para corregir 0
subsanar los vicios que resulten del examen de
forma o se considera que cae en abandono la
solicitud.

Art. 55. LFPI

Las enmiendas voluntarias no pueden ampliar las
reivindicaciones de la solicitud original. Se
aceptan hasta antes de la resolucion de concesion
0 negacion de ella.

Art. 57. LFPI.
Aprobada la solicitud hay un término de 2 meses

para cumplir con los requisitos de publicidad y
pago de tarifas o la solicitud cae en abandono.

DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO

Contra terceros:

1. Reproducir el esquema protegido, en totalidad
0 en parte.

2. Comercializar, importar, ofrecer en venta,
vender o distribuir el esquema o circuito.

3. Comercializar, importar, vender, ofrecer o
distribuir articulo en el que se incorpore el
circuito, mientras sea ilicitamente reproducido.

No comprende:

Ambito privado o fines no comerciales.

Fines de evaluacion o experimentacion.

Fines de ensefianza o investigacion cientifica
0 académica.

4. Art. 5ter Convenio de Paris.

5. Actos de comercio por un 3° con esquemas,
circuitos o articulos que integren el circuito
después de haber sido introducidos al
comercio en cualquier pais por el titular o
persona con  su  consentimiento o

W

Como ya se dijo, el ambito de proteccion de
esquema de trazado de circuitos integrados, en lo
no sefialado, esta dictado por el régimen
dispuesto para las Patentes. (Art. 178 Bis2).
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COLOMBIA

econdémicamente vinculada a él.

6. Esquemas de trazado realizados por un
tercero resultado de la evaluacion del
esquema protegido si el esquema nuevo
cumple con “originalidad”. Incluye los circuitos
o articulos que lo incorporan.

MEXICO

TRANSMISION Y LICENCIAS OBLIGATORIAS

Todo acto entre vivos, licencias voluntarias, o
sucesién de derechos del registro de un esquema
de trazado debe ser por escrito y efectuarse el
registro ante la Superintendencia de Industria y
Comercio.

LICENCIAS OBLIGATORIAS:

Falta de explotacion.
Interés publico.
Emergencia nacional.
Salud publica.

Seguridad nacional.
Practicas anticompetitivas.

oabwhE

Por las anteriores causas se concede Ila
explotacion a:

1. Entidad estatal o personas de derecho publico
o privado.
2. Persona que la solicite y fundamente.

Se lleva el tramite sefalado para Patentes

Segun el articulo 178 Bis 7, se da el mismo
tramite de las patentes para el régimen de
licencias.

NO PROCEDEN LICENCIAS OBLIGATORIAS.

NULIDAD Y CADUCIDAD DEL REGISTRO

=

Si se detecta que no constituye esquema
de trazado.

No cumple requisitos del articulo 87.

Se concedi6 vencidos los plazos.

Nulidad de los actos administrativos.
Nulidad relativa si la parte en firme cumple
requisito de originalidad.

Se concedié a quien no tenia derecho.
Esta accion esta en cabeza de quien si
tenia el derecho o sus causahabientes y
prescribe en 5 afios desde la concesion o
en dos afios desde que tuvo conocimiento,
caducando la accion en el plazo que venza
primero.

ok wn

o

Estas acciones se inician siempre que el registro
contravenga los requisitos de la solicitud. (Art. 178
Bis 2)

El trdmite que se lleva es el mismo sefialado para
las Patentes.

Art. 178 Bis 9. LFPI

La proteccion por acciones civiles y penales solo

procede si se cumple con:

- Ostentar ’M” o “T” dentro de un circulo.

- Nombre del titular. Puede ser abreviado.

- Segun el art. 229 solo se podra dar
proteccion si se aplica al producto, embalaje
0 envase de productos amparados por un
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COLOMBIA MEXICO

derecho de propiedad industrial, las leyendas
o indicaciones, en este caso “T” o "M”, mas
el nombre del titular, o se haya dado a
conocer publicamente que el producto esta
protegido.

Figura 29. Proteccion de los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados en Colombia y
México.

3.6 MARCAS®!

“Una marca es un signo que siendo perceptible por cualquiera de los sentidos sirve para
identificar o distinguir los productos o servicios en el mercado y que sirve para:

¢ Distinguirse frente a la competencia.
e Indicar la procedencia empresarial.
e Sefialar calidad y caracteristicas constantes.

e Realizar y reforzar la funcién publicitaria”sz.

Las marcas existen desde épocas muy antiguas. En tiempos cuando el comercio no era tan
extendido por la dificultad en las comunicaciones, aquellos que preparaban los bienes que se
comercializaban marcaban sus productos. Se encuentran registros de hace 3000 afios en los
gue los artesanos de la India hacian inscripciones en sus creaciones artisticas antes de
enviarlas a Iran. En China, hace 2000 afios se vendian bienes que ostentaban marcas para
venderse en el area mediterranea. Incluso en Roma se tienen registros de una marca conocida
como FORTIS que fue tan famosa que fue copiada y victima de la pirateria.

La industrializacién introdujo una funcion muy importante al derecho marcario, ubicandolo
desde entonces como un factor clave en el comercio internacional. El desarrollo de la industria
y el crecimiento del sistema basado en la economia de mercado permiten que los productores y
los comerciantes ofrezcan a los consumidores una variedad de bienes en la misma categoria,
lo que hace que el consumidor tenga que escoger entre ellos, basandose en las diferencias de
cualidad, precio y otras caracteristicas.

Los consumidores necesitan una guia que les permita considerar las diferentes alternativas y
decidir entre los bienes que compiten. Estos bienes tienen que recibir un nombre y el medio
para que estos bienes reciban un nombre se denomina como marca comercial.

®* Datos del capitulo extraidos de : OMPI. Fields of Intellectual Property Protection. [En linea]

< http://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf> Consultado en 20 de mayo de 2010.

e JAIMES ABOGADOS ASOCIADOS. Marca. [En linea]
<http://www.jaimesabogados.com/index.php?option=com_content&view=article&id=109&Itemid=126>
Consultado en 20 de mayo de 2010.
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3.6.1 Definicion de MARCA

Una marca comercial es todo cualquier signo que individualice los bienes de cierta empresa y
qgue los distinga de los bienes de sus competidores. Estos dos aspectos son las principales
funciones de la marca comercial y deben encontrarse en un signo de forma interdependiente.

La individualizacion que hace una marca de un producto necesita que ésta indique su fuente,
por lo que es preciso que indigue la empresa responsable por el producto que se vende bajo la
marca.

Doctrinalmente® se ha establecido una tipologia de las clases de marcas que existen. Tal
tipologia es la siguiente:

1. Se encuentran las marcas de servicio que en términos generales dan la distincién necesaria
al consumidor, entre los diferentes servicios que se ofrecen en el mercado, como compafiias de
seguros, alquileres, aerolineas, entre otros. En esencia, por ser de la misma naturaleza que las
marcas comerciales, reciben el mismo trato legal que éstas.

2. Las marcas colectivas indican la afiliacion de empresas que usan una marca que identifique
los estandares que rednen los productos que se ofrecen por dicho signo.

3. Las marcas de certificacion cumplen los mismos requisitos de las marcas colectivas, con la
Unica diferencia de que las marcas colectivas s6lo pueden ser usadas por empresas
particulares o0 miembros de la asociacion propietaria de la marca colectiva, mientras que las
marcas de certificacibn puede ser usadas por cualquiera que reuna con los requisitos o
estandares definidos por la marca, lo que hace que el propietario de la marca de certificacion
debe ser competente para certificar, lo que lo convierte en su representante.

Virtualmente cada signo que sirva para distinguir bienes de otros puede ser usado como marca
comercial. Las legislaciones de los diferentes paises no pueden establecer una guia exhaustiva
gue enliste los signos admitidos para el registro. Las limitaciones que se impongan deben estar
basadas en consideraciones practicas solamente.

3.6.2 Condiciones para la proteccion de las marcas
Los elementos esenciales para la protecciéon de una marca son:

» Capacidad de distinguir los productos o servicios de una empresa de productos o
servicios de otras empresas.

» Que no produzca posibles efectos nocivos si incluye caracteres que induzcan a error o
gue violen el orden publico o la moral.

Estos dos requisitos se incluyen en todas las legislaciones sobre Derecho de Marcas y
aparecen expresos en el articulo 6 quinquies de la Convencion de Paris, el cual estatuye que
las marcas podran ser negadas o su registro rehusado:

%  OMPI. Fields of intellectual property. [En linea] < http://www.wipo.int/export/sites/www/about-

ip/en/iprm/pdf/ch2.pdf> Consultado en 20 de mayo de 2010.
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”1. cuando sean capaces de afectar a derechos adquiridos por
terceros en el pais donde la proteccién se reclama;

2. cuando estén desprovistas de todo caracter distintivo, o
formadas exclusivamente por signos o indicaciones que puedan
servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la
cantidad,

El destino, el valor, el lugar de origen de los productos o la época
de produccién, o que hayan llegado a ser usuales en el lenguaje
corriente o0 en las costumbres leales y constantes del comercio
del pais donde la proteccion se reclama;

3. cuando sean contrarias a la moral o al orden publico y, en
particular, cuando sean capaces de engafiar al publico. Se
entiende que una marca no podra ser considerada contraria al
orden publico por el solo hecho de que no esté conforme con
cualquier disposicion de la legislacion sobre marcas, salvo en el
caso de que esta disposicion misma se refiera al orden publico.
En todo caso queda reservada la aplicacion del Articulo 10 bis”.

3.6.3 Falta de distincion

La falta de distincion hace que el registro sea negado y que el signo no pueda funcionar como
marca comercial. Los criterios que definen la falta de distincion son los siguientes:

>

>

>

Términos genéricos. Esto es cuando un signo define una categoria o tipo al que los
bienes pertenecen. Es esencial al comercio y a los consumidores, por lo que no debe
ser permitido su monopolio. Como ejemplo se puede referir “sillas” para marcas de
sillas o “cigarrillos” para marcas de cigarrillos.

Signos Descriptivos. Son los que sirven en el comercio para designar la clase, cualidad,
proposito, valor, lugar de origen, tiempo de produccién o cualquier otra caracteristica de
los bienes por los que el signo se pretende usar como marca.

Frases muy extensas que no permitan al consumidor relacionarse con el producto.
Letras, nimeros y formas geométricas basicas. En muchas legislaciones solo se
permiten si se combinan 3 0 mas de ellos y en el caso de letras, que su pronunciacion
sea posible.

Escrituras fordneas o transliteraciones. Las formas usadas en otros lenguajes si no
tienen mas efecto que ornamental. Como capturan la vista del consumidor son, en
principio, registrables, por o que en algunas legislaciones se exige que se haga una
traduccion adjunta.

Signos que creen confusion en el consumidor por no corresponder a la naturaleza,
calidad u otra caracteristica de los bienes.

Signos que describan un origen geogréfico falso.

3.6.4 Tratamiento legal de las marcas en Colombia y en México

El siguiente cuadro comparativo explica de manera clara las diferencias que existen en el
tratamiento de las marcas comerciales en la Ley de Propiedad Industrial que se ha venido
trabajando en materia de propiedad industrial para el caso mexicano frente a la Decisién 486
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de la Comunidad Andina de Naciones o Régimen Comun de la Propiedad industrial vigente par

Colombia:

COLOMBIA

MEXICO

El registro otorga como proteccion el derecho al
uso exclusivo de la marca durante el término de
10 afios renovable por términos iguales (Art. 152
Decision 486).

Articulo 95.- El registro de marca tendra una vigencia
de diez afios contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud y podra renovarse por
periodos de la misma duracién.

Signos Constitutivos de MARCA

Art. 134 Decision 486-Podran constituir marcas,
entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinacion de palabras;

b) las imagenes, figuras, simbolos, gréaficos,
logotipos, monogramas, retratos, etiquetas,
emblemas y escudos;

¢) los sonidos y los olores;
d) las letras y los nimeros;

e) un color delimitado por una forma, o una
combinacion de colores;

f) la forma de los productos, sus envases o
envolturas;

g) cualquier combinacién de los signos o medios
indicados en los apartados anteriores

Articulo 89.- Pueden constituir los

siguientes signos:

una marca

I.- Las denominaciones y figuras visibles,
suficientemente  distintivas, susceptibles  de
identificar los productos o servicios a que se
apliguen o traten de aplicarse, frente a los de su
misma especie o clase;

Il.- Las formas tridimensionales;

lll.- Los nombres comerciales y denominaciones o
razones sociales, siempre que no queden
comprendidos en el articulo siguiente, y

IV.- El nombre propio de una persona fisica, siempre
gue no se confunda con una marca registrada o un
nombre comercial publicado.

Sighos NO Registrables como marca

Articulo 135.- No  podran
marcas los signos que:

registrarse  como

a) no puedan constituir marca conforme al primer
parrafo del articulo anterior;

b) carezcan de distintividad;

c) consistan exclusivamente en formas usuales
de los productos o de sus envases, o0 en formas
o caracteristicas impuestas por la naturaleza o la
funcién de dicho producto o del servicio de que
se trate;

d) consistan exclusivamente en formas u otros
elementos que den una ventaja funcional o
técnica al producto o al servicio al cual se

ARTICULO 90.- No seran registrables como marca:

.- Las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales animadas o cambiantes, que se
expresan de manera dindmica, aun cuando sean
visibles;

Il.- Los nombres técnicos o de uso comun de los
productos o servicios que pretenden ampararse con
la marca, asi como aquellas palabras que, en el
lenguaje corriente o en las practicas comerciales, se
hayan convertido en la designacion usual o genérica
de los mismos;

lll.- Las formas tridimensionales que sean del
dominio publico o que se hayan hecho de uso comun
y aquellas que carezcan de originalidad que las
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aplican;

e) consistan exclusivamente en un signo o
indicacidon que pueda servir en el comercio para
describir la calidad, la cantidad, el destino, el
valor, la procedencia geogréafica, la época de
produccion;

f) consistan exclusivamente en un signo o
indicacidon que sea el nombre genérico o técnico
del producto o servicio de que se trate;

g) consistan exclusivamente o se hubieran
convertido en una designacién comun o usual del
producto o servicio de que se trate en el lenguaje
corriente o en la usanza del pais;

h) consistan en un color aisladamente
considerado, sin que se encuentre delimitado por
una forma especifica;

i) puedan engafiar a los medios comerciales o al
publico, en particular sobre la procedencia
geografica, la naturaleza, el modo de fabricacion,
las caracteristicas, cualidades o aptitud para el
empleo de los productos o servicios de que se
trate;

j) reproduzcan, imiten 0 contengan una
denominacién de origen protegida para los
mismos productos o para productos diferentes,
cuando su uso pudiera causar un riesgo de
confusion o de asociacion con la denominacion;
0 implicase un aprovechamiento injusto de su
notoriedad;

k) contengan una denominacién de origen
protegida para vinos y bebidas espirituosas;

[) consistan en una indicacibn geografica
nacional o extranjera susceptible de inducir a
confusion respecto a los productos o servicios a
los cuales se aplique;

m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las
autoridades competentes, bien sea como
marcas, bien como elementos de las referidas
marcas, los escudos de armas, banderas,
emblemas, signos y punzones oficiales de
control y de garantia de los Estados y toda
imitacion desde el punto de vista heraldico, asi

MEXICO

distinga facilmente, asi como la forma usual y
corriente de los productos o la impuesta por su
naturaleza o funcion industrial;

IV.- Las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales que, considerando el conjunto de
sus caracteristicas, sean descriptivas de los
productos o servicios que traten de protegerse como
marca.

V.- Las letras, los digitos o los colores aislados, a
menos que estén combinados o acompafiados de
elementos tales como signos, disefios o0
denominaciones, que les den un caracter distintivo.

VI.- La traduccion a otros idiomas, la variacion
ortografica caprichosa o la construccién artificial de
palabras no registrables;

VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorizacion,
escudos, banderas o emblemas de cualquier pais,
Estado, municipio o divisiones politicas equivalentes,
asi como las denominaciones, siglas, simbolos o
emblemas de organizaciones internacionales,
gubernamentales, no gubernamentales o de
cualquier otra organizacion reconocida oficialmente,
asi como la designacién verbal de los mismos;

VIIl.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos
oficiales de control y garantia adoptados por un
estado, sin autorizacion de la autoridad competente,
0 monedas, Dbilletes de banco, monedas
conmemorativas o cualquier medio oficial de pago
nacional o extranjero;

IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la
representacion  gréfica de  condecoraciones,
medallas u otros premios obtenidos en exposiciones,
ferias, congresos, eventos culturales o deportivos,
reconocidos oficialmente;

X.- Las denominaciones geograficas, propias o
comunes, y los mapas, asi como los gentilicios,
nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia
de los productos o servicios y puedan originar
confusion o error en cuanto a su procedencia;

Xl.- Las denominaciones de poblaciones o lugares
gue se caractericen por la fabricacion de ciertos
productos, para amparar éstos, excepto los nombres
de lugares de propiedad particular, cuando sean
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como los escudos de armas, banderas y otros | especiales e inconfundibles y se tenga el

emblemas, siglas o denominaciones de cualquier
organizacién internacional;

n) reproduzcan o imiten signos de conformidad
con normas técnicas, a menos que su registro
sea solicitado por el organismo nacional
competente en normas y calidades en los Paises
Miembros;

0) reproduzcan, imiten o incluyan la
denominacién de una variedad vegetal protegida
en un Pais Miembro o en el extranjero, si el signo
se destinara a productos o servicios relativos a
esa variedad o su uso fuere susceptible de
causar confusién o asociacién con la variedad; o

p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden
publico o a las buenas costumbres;

No obstante lo previsto en los literales b), e), f),
g) y h), un signo podra ser registrado como
marca si quien solicita el registro o su causante
lo hubiese estado usando constantemente en el
Pais Miembro y, por efecto de tal uso, el sigho ha

adquirido aptitud distintiva respecto de los
productos o servicios a los cuales se aplica.
Articulo 136.- No  podran registrarse  como

marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio
afectara indebidamente un derecho de tercero,
en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente  solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la
marca pueda causar un riesgo de confusion o de
asociacion;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre
comercial protegido, o, de ser el caso, a un rotulo
0 ensefia, siempre que dadas las circunstancias,
su uso pudiera originar un riesgo de confusion o
de asociacion;

C) sean idénticos o se asemejen a un lema
comercial solicitado o registrado, siempre que
dadas las circunstancias, su uso pudiera originar

consentimiento del propietario;

XIl.- Los nombres, seuddnimos, firmas y retratos de
personas, sin consentimiento de los interesados o, si
han fallecido, en su orden, del cényuge, parientes
consanguineos en linea recta y por adopcién, y
colaterales, ambos hasta el cuarto grado;

Xlll.- Los titulos de obras intelectuales o artisticas,
asi como los titulos de publicaciones y difusiones
periddicas, los personajes ficticios o simbdlicos, los
personajes humanos de caracterizacién, los
nombres artisticos y las denominaciones de grupos

artisticos, a menos que el titular del derecho
correspondiente lo autorice expresamente;
XIV.- Las denominaciones, figuras o formas

tridimensionales, susceptibles de engafiar al publico
o inducir a error, entendiéndose por tales las que
constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza,
componentes o cualidades de los productos o
servicios que pretenda amparar;

XV.- Las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes a una marca
que el Instituto estime notoriamente conocida en
México, para ser aplicadas a cualquier producto o
servicio.

Se entenderd que una marca es notoriamente
conocida en México, cuando un sector determinado
del publico o de los circulos comerciales del pais,
conoce la marca como consecuencia de las
actividades comerciales desarrolladas en México o
en el extranjero por una persona que emplea esa
marca en relacién con sus productos o servicios, asi
como el conocimiento que se tenga de la marca en
el territorio, como consecuencia de la promocién o
publicidad de la misma.

A efecto de demostrar la notoriedad de la marca,
podrdn emplearse todos los medios probatorios
permitidos por esta Ley.

Este impedimento procederd en cualquier caso en
gue el uso de la marca por quien solicita su registro,
pudiese crear confusion o un riesgo de asociacion
con el titular de la marca notoriamente conocida, o
constituya un aprovechamiento que cause el
desprestigio de la marca. Dicho impedimento no sera
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un riesgo de confusion o de asociacion;

d) sean idénticos 0 se asemejen a un signo
distintivo de un tercero, siempre que dadas las
circunstancias su uso pudiera originar un riesgo
de confusibn o de asociacién, cuando el
solicitante sea o0 haya sido un representante, un
distribuidor o wuna persona expresamente
autorizada por el titular del signo protegido en el
Pais Miembro o en el extranjero;

€) consistan en un signo que afecte la identidad
0 prestigio de personas juridicas con o sin fines
de lucro, o personas naturales, en especial,
tratandose del nombre, apellido, firma, titulo,
hipocoristico, seud6nimo, imagen, retrato o
caricatura de una persona distinta del solicitante
o identificada por el sector pertinente del publico
como una persona distinta del solicitante, salvo
que se acredite el consentimiento de esa
persona o, si hubiese fallecido, el de quienes
fueran declarados sus herederos;

f) consistan en un signo que infrinja el derecho
de propiedad industrial o el derecho de autor de
un tercero, salvo que medie el consentimiento de
éste;

g) consistan en el nombre de las comunidades
indigenas, afroamericanas o locales, o las
denominaciones, las palabras, letras, caracteres
0 signos utilizados para distinguir sus productos,
servicios o la forma de procesarlos, o que
constituyan la expresién de su cultura o practica,
salvo que la solicitud sea presentada por la
propia comunidad o con su consentimiento
expreso; v,

h) constituyan una reproduccion, imitacion,
traduccién, transliteracion o transcripcion, total o
parcial, de un signo distintivo notoriamente
conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesquiera que sean los productos o servicios
a los que se aplique el signo, cuando su uso
fuese susceptible de causar un riesgo de
confusion o de asociacién con ese tercero o con
sus productos o servicios; un aprovechamiento
injusto del prestigio del signo; o la dilucién de su
fuerza distintiva o de su valor comercial o
publicitario.

Articulo 137.- Cuando la oficina nacional

MEXICO

aplicable cuando el solicitante del registro sea el
titular de la marca notoriamente conocida.

XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en
grado de confusibn a otra en tramite de registro
presentada con anterioridad o a una registrada y
vigente, aplicada a los mismos o similares productos
0 servicios. Sin embargo, si podra registrarse una
marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la
solicitud es planteada por el mismo titular, para
aplicarla a productos o servicios similares, y

XVII.- Una marca que sea idéntica o0 semejante en
grado de confusion, a un nombre comercial aplicado
a una empresa o a un establecimiento industrial,
comercial o de servicios, cuyo giro preponderante
sea la elaboracién o venta de los productos o la
prestacion de los servicios que se pretendan
amparar con la marca, y siempre que el nombre
comercial haya sido usado con anterioridad a la
fecha de presentacion de la solicitud de registro de la
marca o la de uso declarado de la misma. Lo anterior
no sera aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente el titular del nombre comercial, si no existe
otro nombre comercial idéntico que haya sido
publicado.
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competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal, podra denegar
dicho registro.

Figura 30. Qué es un signo constitutivo de Marca y sus exclusiones.

3.6.5 Trdmite del registro de las marcas

El tramite del registro que presentan las marcas es de gran importancia porque es el aplicable a

otras formas de propiedad industrial como los
el trdmite que se le da a las marcas en Colom

nombres comerciales. El siguiente cuadro explica
bia y en México:

TRAMITE DEL REGISTRO

COLOMBIA

MEXICO

Art. 138. Decision 486.
Requisitos de la Solicitud:

1. Petitorio.

Requerimiento de registro de marca.

Nombre y direccién del solicitante.
Nacionalidad o domicilio del solicitante.
Indicacion de la marca que se pretenda
registrar.

Indicacién de la clase a la cual corresponden
los productos o servicios.

Firma del solicitante.

Reproduccién de la marca.

Poderes necesarios.

Comprobantes de pago de tarifas.
Certificado de registros en otros paises.

arwON

Art. 113 LFPI.

Requisitos de la Solicitud:

1. Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante.

2. El signo distintivo de la marca, mencionando si
es nominativo, innominado, tridimensional o
mixto.

3. La fecha del primer uso de la marca o la
mencién de que no se ha usado.

4. Los productos o servicios a los que se aplicara
la marca.

5. Comprobante de pago de las tarifas para
estudio de la solicitud, registro y expedicion del
titulo.

6. Ejemplares de la marca cuando sea
innominada, tridimensional o mixta.

7. Sies anombre de dos 0 més personas, reglas

sobre el uso, licencia y transmision de derechos
convenidos.

FECHA DE PRESENTACIO

N Y DERECHO DE PRIORIDAD

Art. 140 Decision 486 CAN

Se mantiene como fecha de presentacion la de la
exhibicibn en una exposicibn reconocida
oficialmente en cualquier pais, siempre que la
solicitud se presente dentro de los 6 meses
siguientes a la primera exhibicién.

Art. 142 Decision 486 CAN

Si hay registro en otro pais, se reconoce

Art. 117 LFPI.

Se mantiene como fecha de presentacion la de la
solicitud hecha en otros paises siempre que se
realice dentro de los 6 meses siguientes de haberlo
hecho en tales paises.

Debe reclamarse en la solicitud y constar el pais de
origen y la fecha de presentacion.

Que no contemple servicios adicionales que los de la
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prioridad, siempre que presente certificado
dentro de los 3 meses siguientes a la recepcion
para mantener la fecha de presentacion inicial.

Si no se invoca derecho de prioridad, se tendra
como fecha de presentacion la de la recepcion
por la Superintendencia de Industria y Comercio,
siempre que cumpla con los requisitos formales.

La Superintendencia de Industria y Comercio
tiene 15 dias para realizar el examen de forma.
El solicitante tiene 60 dias para completar los
requisitos de forma que falten.

Se publica la solicitud. Tras esta publicacion hay
30 dias para que se haga oposicion,
prorrogables en 30 dias mas.

presentada en el extranjero.
Art. 121. LFPI

Si al momento de presentarse la solicitud cumple
con los requisitos de forma, esta serd su fecha de
presentacion. Si no se cumplen, la fecha seréa la del
dia en que se cumplan. Plazo de 2 meses para
subsanar o se entiende abandonada, prorrogables
hasta en 2 més para subsanar requisitos de fondo.

EXAMEN DE REGISTRABILIDAD

COLOMBIA

MEXICO

Art. 150 Decision 486 CAN

Tras la revisién de las oposiciones, se verifican
las condiciones de distinguibilidad.

Art. 119.Y 122 LFPI

Se hace el examen de los requisitos de la solicitud y
si se cumplen, se tendra la fecha de la solicitud
como fecha de presentacion.

El examen de fondo es para verificar si la marca es
registrable.

Dos meses como plazo para subsanar errores u
omisiones y manifestaciones en lo que a si convenga
si los documentos o la solicitud no cumple requisitos
legales, si existe impedimento para el registro o si
existen anterioridades. Plazo prorrogable en 2
meses si se comprueba pago de tarifa del mes
correspondiente.

Art. 123: si al subsanar, modifica o sustituye la
marca, ésta se sujetara a un nuevo tramite.

Art. 124: si el impedimento fue por existencia de
marcas similares o idénticas que estén bajo acciones
de nulidad, caducidad o cancelacidn, se suspende el
tramite hasta que resuelva.

Figura 31. Trdmite del Registro de Marcas

3.6.6 Derechos y limitaciones de las marcas

Una vez obtenido el registro, el titular de la marca encuentra una serie de prerrogativas que le
invisten de facultades y obligaciones. Para finalizar el estudio de las marcas, la tabla que sigue
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expone las diferencias en estas prerrogativas que hay entre Colombia y México cuando se

obtiene el registro de una marca:

DERECHOS Y LIMITACIONES DE LA MARCA

COLOMBIA
Art. 152 Decision 486 CAN.

Derechos que confiere la marca:

El registro de una marca confiere a su titular el
derecho de impedir a cualquier tercero realizar,
sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo 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 0
acondicionamientos de tales productos;

b) 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;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas,

embalajes u otros materiales que reproduzcan o
contengan la marca, asi como comercializar o
detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar
a la marca respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando tal uso pudiese causar
confusion o un riesgo de asociacion con el titular
del registro.

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar
a una marca notoriamente conocida respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando ello
pudiese causar al titular del registro un dafio
econémico o comercial injusto por razén de una
diluciébn 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 su titular;

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a

MEXICO

En la Ley Federal de Propiedad Industrial no hay
alusién expresa sobre los derechos conferidos al
titular del registro de la marca protegida. Revisando
el Convenio de Paris, tampoco se encuentra,
expresioén alguna al tema.

Sin embargo, se puede deducir de los actos

permitidos a terceros:
Art. 92 Ley Federal de Propiedad Industrial:

1. El tercero que de buena fe explote en
territorio nacional la misma marca u otra
semejante en grado de confusién, siempre
qgue la haya empezado a usar
ininterrumpidamente, antes de la fecha de
presentacion de la solicitud o del primer uso
declarado.

2. La comercializacion, distribucién, adquisiciéon
0 uso del producto luego de que sea
introducido licitamente en el comercio por el
titular de la marca registrada.

3. La aplicacién del nombre, denominaciéon o
razén social a los productos que elabore o
distribuya, a los servicios que presente o0 a
sus establecimientos, o lo use como parte de
su nombre comercial, siempre que lo aplique
de forma que lo distinga claramente de un
homénimo registrado como marca o publicado
como nombre comercial.
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DERECHOS Y LIMITACIONES DE LA MARCA

COLOMBIA

una marca notoriamente conocida, aun para
fines no comerciales, cuando ello pudiese causar
una dilucién de la fuerza distintiva o del valor
comercial o publicitario de la marca, o un
aprovechamiento injusto de su prestigio.

MEXICO

LICENCIAS Y TRANSFERENCIAS

COLOMBIA
Art. 161 Decision 486 CAN

La falta de registro ocasional que la transferencia
no surta efectos a terceros. Debe constar por
escrito,

Lo mismo se aplica para las licencias.

MEXICO

Articulo 129 LPI.- El Instituto podra declarar el
registro y uso obligatorio de marcas en cualquier
producto o servicio o prohibir o regular el uso de
marcas, registradas o no, de oficio o a peticion de los
organismos representativos, cuando:

I.- El uso de la marca sea un elemento asociado a

practicas  monopdlicas, oligopdlicas o de
competencia desleal, que causen distorsiones
graves en la  produccién, distribucion o

comercializacion de determinados productos o
Servicios;
Il.- El uso de la marca impida la distribucién,
produccion o comercializacion eficaces de bienes y
servicios, y

lll.- ElI uso de marcas impida, entorpezca o
encarezca en casos de emergencia nacional y
mientras dure ésta, la produccién, prestacion o
distribucion de bienes o servicios basicos para la
poblacién.

CADUCIDAD DEL REGISTRO DE MARCAS

COLOMBIA

Articulo 174 Decision 486 de la CAN.- El registro
de la marca caducara de pleno derecho si el
titular o quien tuviera legitimo interés no solicita
la renovacién dentro del término legal, incluido el
periodo de gracia, de acuerdo con lo establecido
en la presente Decision.

Asimismo, sera causal de caducidad la falta de
pago de las tasas, en los términos que determine
la legislacion nacional del Pais Miembro.

MEXICO

Art. 130 Ley de Propiedad Industrial de México. Si
una marca no es usada durante tres afios
consecutivos en los productos o servicios para los
que fue registrada, procederd la caducidad de su
registro, salvo que su titular o el usuario que tenga
concedida licencia inscrita la hubiese usado durante
los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la
presentacion de la solicitud de declaracion
administrativa de caducidad, o que existan
circunstancias surgidas independientemente de la
voluntad del titular de la marca que constituyan un
obstaculo para el uso de la misma, tales como
restricciones a la importacibn u otros requisitos
gubernamentales aplicables a los bienes o servicios
a los que se aplique la marca.

Articulo 152.- El registro caducara en los siguientes
casos:
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DERECHOS Y LIMITACIONES DE LA MARCA

COLOMBIA

| MEXICO
I.- Cuando no se renueve en los términos de esta
Ley,y

Il.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante
los tres afios consecutivos inmediatos anteriores a la
solicitud de declaracién administrativa de caducidad,
salvo que exista causa justificada a juicio del
Instituto.

NULIDAD DEL REGISTRO

COLOMBIA

ART. 172 Decision 486 de la CAN. La autoridad
nacional competente decretard de oficio o a
solicitud de cualquier persona y en cualquier
momento, la nulidad absoluta de un registro de
marca cuando se hubiese concedido en
contravencién con lo dispuesto en los articulos
134 primer parrafo y 135:

1. Cuando no constituya marca.

2. Silas causales se disuelven al momento
de resolver la nulidad, no procedera la
declaratoria.

3. Nulidad relativa si no aplica sobre todos
los productos. Sélo sobre esos.

MEXICO
Articulo 151 Ley de Propiedad Industrial.- El registro
de una marca sera nulo cuando :

.- Se haya otorgado en contravencion de las
disposiciones de esta Ley o la que hubiese estado
vigente en la época de su registro.

No obstante lo dispuesto en esta fraccion, la accién
de nulidad no podra fundarse en la impugnacién de
la representacion legal del solicitante del registro de
la marca;

Il.- La marca sea idéntica o semejante en grado de
confusion, a otra que haya sido usada en el pais o
en el extranjero con anterioridad a la fecha de
presentacion de la solicitud de la marca registrada y
se apligue a los mismos o similares productos o
servicios, siempre que, quien haga valer el mejor
derecho por uso anterior, compruebe haber usado
una marca ininterrumpidamente en el pais o en el
extranjero, antes de la fecha de presentaciéon o, en
su caso, de la fecha de primer uso declarado por el
que la registro;

lll.- El registro se hubiera otorgado con base en
datos falsos contenidos en su solicitud;

IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o
diferencia de apreciacion, existiendo en vigor otro
que se considere invadido, por tratarse de una
marca que sea igual o semejante en grado de
confusion y que se aplique a servicios o productos
iguales o similares, y

V.- El agente, el representante, el usuario o el
distribuidor del titular de una marca registrada en el
extranjero, solicite y obtenga el registro a su hombre
de ésta u otra similar en grado de confusion, sin el
consentimiento expreso del titular de la marca
extranjera. En este caso el registro se reputara como
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DERECHOS Y LIMITACIONES DE LA MARCA

COLOMBIA MEXICO
obtenido de mala fe.
Las acciones de nulidad que se deriven del presente
articulo podran ejercitarse dentro de un plazo de
cinco afios, contado a partir de la fecha en que surta
sus efectos la publicacién del registro en la Gaceta,
excepto las relativas a las fracciones | y V que
podran ejercitarse en cualquier tiempo y a la fraccién
Il que podra ejercitarse dentro del plazo de tres
afnos.

CANCELACION DEL REGISTRO
COLOMBIA MEXICO

ART. 165 Decisién 486 de la CAN. Cuando sin
motivo justificado, la marca no se hubiese
utiizado en al menos uno de los Paises
Miembros, por su titular, licenciatario u otra
persona autorizada durante los 3 afios
consecutivos precedentes a la fecha en que se
inicie la accion de cancelacion.

Articulo 169. Cancelacion de oficio:

Si la oficina detecta que el titular toler6 la pérdida
del caracter distintivo. Deberan concurrir los
siguientes hechos con relacion a esa marca:

a) la necesidad que tuvieran los competidores de
usar el signo para poder desarrollar sus
actividades por no existir otro nombre o signo
adecuado para designar o identificar en el
comercio al producto o servicio respectivo;

b) el uso generalizado de la marca por el publico
y en los medios comerciales como signo comuin
0 genérico del producto o servicio respectivo; y

c¢) el desconocimiento o bajo reconocimiento por
el publico de que la marca significa una
procedencia empresarial determinada.

Articulo 153 Ley de Propiedad Industrial.-
Procederd la cancelacién del registro de una marca,
si su titular ha provocado o tolerado que se
transforme en una denominacién genérica que
corresponda a uno o varios de los productos o
servicios para los cuales se registrd, de tal modo
que, en los medios comerciales y en el uso
generalizado por el publico, la marca haya perdido
su caracter distintivo, como medio de distinguir el
producto o servicio a que se aplique.

Figura 32. Derechos, Limitaciones y Cancelaci

3.7 NOMBRES COMERCIALES

Un nombre comercial es un signo que siendo
para identificar o distinguir a un empresario.

6n del Registro de Marca.

perceptible por sentido de la vista y del oido sirve
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A diferencia del nombre o razén social, que constituye un atributo de la personalidad, el nombre
comercial es un bien.

Los nombres comerciales tienen en comin con las marcas el hecho de servir para distinguir
comercialmente los productos o servicios de los de otras empresas. En el caso especifico de
los nombres comerciales la funcién principal de distincion radica en que se hace la distincion
respecto de las empresas entre si, independientemente de los bienes o servicios que la
empresa brinde al mercado.

Los términos de proteccion varian de acuerdo al pais. Sin embargo los hombres comerciales
gue son distintivos son protegidos de manera automatica y su registro cumple una funcion
declarativa. Si no son distintivos, deben alcanzar su distincion por el uso, es decir, por
costumbre comercial o que el publico consumidor lo reconozca como referencia particular de un
uso comercial.

En Colombia, y de acuerdo a lo establecido por el articulo 190 de la Decisién 486 de la
Comunidad Andina, una empresa podra tener mas de un nombre comercial, pudiendo ser éste,
su denominacion social, razén social u otra designacion inscrita en Camara de Comercio.

El derecho exclusivo se adquiere por el primer uso en el comercio y termina cuando cesan las
actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

De manera correspondiente, el articulo 105 de la Ley Federal de Propiedad Industrial de
México estipula que el nombre comercial es protegido sin necesidad del registro, abarcando la
zona geogréfica de la clientela efectiva de la empresa o el establecimiento al que se aplique el
nombre. En el siguiente articulo se aclara que quien tiene el derecho de solicitarlo es quien esté
usandolo.

El cuadro que se presenta a continuacion aclara las regulaciones de la legislacion mexicana y
colombiana respecto de los diferentes escenarios de proteccion de los nombres comerciales:

DERECHOS FRENTE A TERCEROS
COLOMBIA MEXICO

Art. 192 Decision 486 CAN Art. 112 LFPI

1. Derecho a impedir que cualquier tercero use | En lo no establecido, se rige por las normas
en el comercio un signo distintivo idéntico o | aplicables para la Ley de las Marcas.
similar, si crea confusion con la empresa del
titular o con sus productos o servicios.

2. Que el tercero use nombres comerciales
notoriamente conocidos si le puede causar un
dafilo econémico o comercial injusto, o
impligue aprovechamiento injusto del prestigio
del nombre o de la empresa titular.

3. Los mismos derechos otorgados para el
registro de marcas (art. 155)

4. Las mismas limitaciones de los usos de
terceros (art. 157 art. 158).

REGISTRO
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COLOMBIA

Art. 194 Decision 486 CAN
No se otorga:

1. Cuando consista, total o parcialmente, en un
signo contrario a la moral o al orden publico.

2. Cuando su uso cause confusion sobre la
identidad, naturaleza, actividades, giro
comercial y deméds de la empresa o
establecimiento.

3. Cuando cause confusion sobre la procedencia
empresarial u origen de los productos o
servicios.

4. Cuando exista una solicitud o registro de
nombre comercial anterior.

Art. 195. Decision 486 CAN
Se examina si el nombre contraviene con lo

dispuesto en lo anterior para otorgar el registro. Se
puede exigir la prueba de uso.

MEXICO
Art. 112 LFPI

En lo no establecido, se rige por las normas
aplicables para la Ley de las Marcas. (Art. 113 y
SS.)

Art. 109 LFPI

NO se publican los nombres comerciales que
carezcan de los elementos de distincion, ni
aguellos que contravengan las disposiciones del
articulo 90 de la Ley (signos no registrables como
marca).

PROTECCION

COLOMBIA
Art. 196. Decision 486 CAN

El registro de un nombre comercial dura 10 afos
contados a partir de la fecha de su registro o
deposito, renovables por periodos iguales.

Para solicitar la renovacion, se debe hacer dentro
de los 6 meses anteriores a la fecha de expiracion,
con plazo de 6 meses de gracia desde el
vencimiento del registro.

La transferencia se inscribe conforme a las
marcas, pero solo podra efectuarse conjuntamente
con la de la empresa o establecimiento con el cual
se venia usando.

Las ensefias comerciales se rigen de acuerdo a los
nombres comerciales.

MEXICO

Articulo 110 LFPI.- Los efectos de la publicacion de
un nombre comercial duraran diez afios, a partir de
la fecha de presentacion de la solicitud y podran
renovarse por periodos de la misma duracion. De
no renovarse, cesaran sus efectos.

La transmisién de una empresa o establecimiento
comprende el derecho de uso exclusivo del
nombre comercial, salvo estipulacion en contrario.

Figura 33. Proteccion de los Nombres Comerciales en Colombia y México.

3.8

INDICACIONES GEOGRAFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN

Las indicaciones geograficas se refieren a nombres que son asociados a lo largo del planeta
con productos de cierta naturaleza y cualidad. Dentro de los ejemplos mas conocidos se

124



Estudio de derecho comparado sobre la propiedad intelectual. | 2010
Colombia-México

encuentran “champagne”, “cognac”, “pilsen”, “porto”, “havana”, “tequila”’, entre otros. La
caracteristica que comparten todos ellos es que llevan una connotacion geogréfica, la cual
constituye su funcién principal para designar ciertos lugares, pueblos, regiones o paises. Tal es
su capacidad de ubicar un producto en una zona, que al hablar de ellos se deja de pensar en
lugares para tenerlos en la mente mas como productos.

La reputacion que adquiere un producto debido a su indicacion geografica puede ser vulnerada
por su valor comercial. Por eso es que se busca la proteccién de esta forma de propiedad
industrial.

La Convencion de Paris para la Protecciéon de la Propiedad Industrial no contiene nocion
alguna para las indicaciones geograficas, pues es un elemento nuevo en el mundo de la
propiedad intelectual. A lo Unico que se refiere es a las denominaciones de origen en su
articulo primero paragrafo 2.

En el documento oficial se hace una distincion entre indicaciones de origen y denominaciones
de origen. Segun esta convencién las indicaciones de origen aluden a cualquier expresion o
signo usado para indicar que un producto o servicio se origina en un pais, regién o lugar
especifico, mientras que las denominaciones de origen son el nombre geogréafico de un pais,
region o lugar especifico que sirve para designar un producto dandole sus cualidades
caracteristicas. Estas caracteristicas se extraen exclusivamente del ambiente geografico,
incluyendo factores humanos o naturales.

El término “indicacion geografica” es el utilizado por la Organizacién Mundial de la Propiedad
Intelectual para describir la materia objeto de una nueva forma de proteccién de la propiedad
intelectual que abarca los nombres y simbolos que indican cierto origen geografico para un
producto. Se entiende en su sentido mas amplio incluyendo todos los significados existentes,
independientemente de si indican que las cualidades de un producto son dadas debido a su
origen geografico (denominaciones de origen), o si son meramente indicativas del lugar de
origen de un producto (indicaciones de origen)®. La definicion también incluye los simbolos,
porque las indicaciones geograficas no son solamente nombres de pueblos, regiones o paises
sino también aquellos simbolos capaces de indicar el origen de bienes sin tener que llamarles
por un nombre, como la Torre de Paris, la Estatua de la Libertad y otros.

La diferencia que existe entre las indicaciones geogréficas y las marcas es que mientras las
marcas identifican la empresa que ofrece ciertos productos o servicios en el mercado, las
indicaciones geogréficas identifican el area geogréafica en la cual una o varias empresas estan
localizadas que produce la clase de producto para el que la indicacion geogréfica es usada.

En este sentido, no hay un “titular” o "duefio” de una indicacion geografica. El derecho que se
otorga por esta forma de propiedad intelectual es que cada empresa que se encuentre
localizada en el area a la que la indicacion geografica se refiere tiene el derecho de usarla para
los productos originados alli.

Entonces la proteccion se encuentra dirige a prevenir que personas sin autorizacion usen la
denominacion geografica, bien porque sean productos que no se originen en el lugar geografico
indicado, o bien porque no retnan los estandares de cualidad requeridos. Ademas, la
proteccion busca evitar que los términos usados como denominaciones geogréficas se

% Organizacion Mundial de la Proteccién Intelectual. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Pag. 107
Documento electronic disponible en www.wipo.org. Consultado en Febrero 3 de 2010.
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conviertan en expresiones genéricas, en cuyo caso perderian su caracter distintivo v,
consecuentemente, su proteccion. Acudiendo al ejemplo del término “champagne” en Francia,
es estrictamente protegido y reservado para aquellos productos originados de cierta zona
geogréfica y producidos bajo ciertos estandares de calidad, mientras que en los Estados
Unidos este término se refiere a un nombre semi-genérico, por lo que puede ser utilizado
también para vinos que no necesariamente se originan en el &rea francesa de produccion.

En Colombia, de acuerdo al articulo 201 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, ‘se
entendera por denominacion de origen, una indicacion geogréfica constituida por la
denominacion de un pais, de una regidon o de un lugar determinado, o constituida por una
denominacién que sin ser la de un pais, una regién o un lugar determinado se refiere a una
zona geografica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya
calidad, reputacibn u otras caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente al medio
geografico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos”. En el caso
mexicano la indicacién geografica es llamada denominacién de origen. Ya se aclaré que para la
OMPI, el sentido en el que se deben entender los términos utilizados es amplio y abarca todos
los posibles significados que se le quieran dar.

En la Ley Federal de la Propiedad Industrial, se encuentra un significado con todos los
elementos comunes a la descripcion que hace el Régimen Comun de Propiedad Industrial que
se estudia en este documento que rige en Colombia. Segun el articulo 156 de la mencionada
Ley, © Se entiende por denominacion de origen, el nombre de una regién geografica del pais
gue sirva para designar un producto originario de la misma, y cuya calidad o caracteristica se
deban exclusivamente al medio geogréafico, comprendido en éste los factores naturales y los
humanos”.

El siguiente cuadro hace la debida comparacién en el tratamiento que otorga el Régimen que
protege las indicaciones geograficas en Colombia (Decision 486 de la Comunidad Andina) y la
Ley Federal de la Propiedad Industrial que rige en México.

COLOMBIA MEXICO
USO ILEGAL Y EXCLUSION DE LA PROTECCION

Art. 202 Decisién 486 de la CAN Art. 157 LFPI
No se declarardn como denominaciones de origen | La proteccién concedida a las denominaciones de
aquellas, que: origen se inicia con la declaracion que al efecto
1. No se ajusten a la definicion del 201. emita el Instituto. El uso ilegal, incluso el sefialar
2. Sean indicaciones comunes 0 genéricas. junto con la denominacion geogréfica indicaciones
3. Sean contrarias a las buenas costumbres o al | como “género”, “tipo”, “manera”, imitacion” u

orden publico. otras similares que creen confusibn en el

4. Puedan inducir a error al publico sobre la | consumidor o impliguen competencia desleal, sera
procedencia geografica, la naturaleza, el | sancionado.
modo de fabricacion, o la calidad, reputacion u
otras caracteristicas de los respectivos
productos.

INTERES LEGITIMO PARA SOLICITAR DECLARACION
Art. 158 LFPI
Art. 203 Decisién 486 CAN
1. Las personas fisicas o morales que
1. Personas naturales o juridicas que directamente se dediquen a la extraccion,
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directamente se dediquen a la extraccion,
produccion o elaboracion del producto.

2. Asociaciones de productores.

3. Autoridades estatales, departamentales,
provinciales o municipales respecto de sus
respectivas circunscripciones.

produccion o elaboracién del producto.

2. Las camaras o asociaciones de fabricantes
0 productores.

3. Las dependencias o entidades del
gobierno federal y de los gobiernos de las
entidades de la Federacion.

REQUISITOS DE LA SOLICITUD

Art. 204 Decision 486 CAN

1. Nombre, domicilio, residencia y
nacionalidad del solicitante. Prueba de su
legitimo interés.

2. Denominacion de origen

3. Zona geogréfica delimitada de produccion,
extraccion o elaboracién del producto.

4. Productos designados.

5. Resefla de las calidades, reputacién u
otras caracteristicas esenciales de los
productos designados.

Se examina dentro de los 30 dias siguientes a
admitida la solicitud.

Se sigue el procedimiento del examen de forma
relativo al de las marcas.

La vigencia de la declaracion durara mientras
subsistan las condiciones que la motivaron. Se
pueden hacer modificaciones en cualquier tiempo
cuando cambie cualquiera de los elementos del art.
204.

Art. 159 LFPI
1. Nombre, domicilio y nacionalidad del
solicitante.

2. Prueba del interés juridico.
3. Seiialar la denominacién.
4

Descripcién  detallada del  producto,
incluyendo sus caracteristicas,
componentes, forma de extraccion vy

procesos de produccion o elaboracion.
Sefialar la norma oficial de la Secretaria de
Comercio y Fomento Industrial a que se
sujete el producto, su forma de extraccion,
sus procesos de elaboraciéon o produccion
y sus modos de empaque, embalaje o
envasamiento.

5. Lugar de extraccion, produccion o
elaboracion del producto que se trate de
proteger.

6. Vinculo entre denominacion, producto y
territorio.

7. Demas pertinentes.
8. Pago de la tarifa

Se efectla el examen de los elementos de la
solicitud. Plazo de 2 meses si se necesitan
aclaraciones.

Articulo 165.- La vigencia de la declaracién de
proteccién de una denominacién de origen estara
determinada por la subsistencia de las condiciones
que la motivaron y sélo dejara de surtir efectos por
otra declaracion del Instituto.

INTERES LEGITIMO PARA SOLICITAR USO

Art. 207 Decision 486 CAN

1. Personas que se dediquen directamente a
la extraccion, produccién o elaboracion de
los productos distinguidos por la
denominacion de origen.

2. Las que realicen dicha actividad dentro de
la zona geogréfica delimitada.

Art. 169 LFPI

1. Personas que se dediquen directamente a
la extraccién, produccién o elaboracion de
los productos distinguidos por la
denominacién de origen.

2. Las que realicen dicha actividad dentro de
la zona geogréfica delimitada.

3. Quien cumpla con normas oficiales de la
Secretaria de Comercio y Fomento
Industrial.
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VIGENCIA DE LA AUTORIZACION DE USO

Art. 210 Decision 486 CAN

10 afios, renovable por periodos iguales, conforme
a la renovacion de marcas.

Caduca si no se tramita su renovacion y la falta de
pagos de las tasas.

En lo no detallado por la Ley, se aplican las
normas relativas a las marcas comerciales.

Se pueden proteger denominaciones de origen de
otros paises cuando la formulen sus productores,
extractores, fabricantes o artesanos que tengan
legitimo interés o las autoridades publicas de los
mismos.

Lo anterior, siempre que hayan sido declaradas en
tales paises.

Ademas existe la figura de las indicaciones de
procedencia, que corresponden al nombre,
expresién, imagen o signo que designe o evoque
un pais, region, localidad o lugar determinado. (art.
221)

Art. 173 LFPI

10 afios, contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud en el Instituto, y podran
renovarse por periodos iguales.

Se cancela por la falta de uso.

En transmisiones y licencias, proceden siempre
que se registren y que se demuestre el
cumplimento de los requisitos por el adquirente o
que sean distribuidores o vendedores de los
productos de sus marcas si es una licencia.

Si el licenciatario no cumple con los requisitos u
obligaciones, procede la cancelacion.

La nulidad procede en los siguientes casos:

1. Contravenga la ley
2. Por datos o documentos falsos.

Procede la cancelacion por:

1. Uso en forma diferente a la establecida en
la declaracién de proteccion.

Ademas, deja de surtir efecto por terminacion de
su vigencia.

No hay mencién a las llamadas indicaciones de
procedencia, es decir, a las que no corresponden
necesariamente a un vinculo entre el nombre, el
lugar y las cualidades del producto.

Figura 34. Proteccion de las Denominaciones de Origen en Colombia y México

3.9 SECRETOS INDUSTRIALES

El régimen de secretos industriales hace parte igualmente de la proteccion brindada por las
legislaciones de Colombia y México a la propiedad Industrial. En la Decision 486 de la
Comunidad Andina, reciben el nombre de Secretos Empresariales, mientras que en la Ley de
Propiedad Industrial que rige para México, conservan el nombre de Secretos Industriales.

El secreto industrial se entiende como “cualquier informacién no divulgada que una persona
natural o juridica legitimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva,
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industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero’®

dicha informacién sea:

, en la medida que

1. Secreta. Es decir, que no sea generalmente conocida ni facilmente accesible por
guienes se encuentran en los circulos que normalmente manejan la informacién
respectiva,

2. Tenga valor comercial por ser secreta; y

3. Esté protegida por su legitimo poseedor para mantenerla secreta.

Esta informacion puede ser de la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; los
métodos o procesos de produccion; los medios o formas de distribucion o comercializacion de
productos o prestacion de los servicios.

La anterior es la definicion aplicable para Colombia por estar contenida en el Régimen Comun
de Propiedad Industrial que se ha venido estudiando.

Sumado a lo anterior, la Ley Federal de Propiedad Industrial vigente para México contempla
ademas que el secreto industrial significa una “ventaja competitiva 0 econdémica frente a

terceros en la realizacion de actividades econémicas™®.

Asi mismo, en el articulo 82 de la Ley de Propiedad Industrial aplicable a México y en el articulo
261 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, se aclara que no es secreto industrial aquella
informacion que sea del dominio publico, y que por lo tanto no entra a formar parte del dominio
publico la informacién suministrada a la autoridad para efectos de obtener licencias, permisos,
autorizaciones, registros, o cualesquiera otros actos de autoridad.

El articulo 264 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, y el articulo 85 de la Ley Federal
de Propiedad Industrial de México son claras al expresar que toda persona gque tenga acceso a
un secreto industrial por motivo de su empleo, cargo o profesion, deberd abstenerse de
revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de
Su usuario autorizado.

Los siguientes actos de terceros pueden ser entendidos como practicas de competencia
desleal por falta al secreto industrial 0 empresarial:

1. Explotar, sin la autorizacion de su poseedor legitimo, un secreto empresarial al que se
ha tenido acceso con sujecién a una obligacion de reserva resultante de una relacién
contractual o laboral;

2. Comunicar, o divulgar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, el secreto empresarial
con animo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar al 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 ilicitamente;

5. Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido a sabiendas que fue adquirido
ilicitamente o sin la autorizacion de su poseedor legitimo para comunicarlo;

6. Comunicar el secreto industrial ilicitamente obtenido en provecho propio o de un
tercero, o para perjudicar al poseedor legitimo del secreto empresarial.

¢ Decision 486 de la Comunidad Andina o Régimen Comun de Propiedad Industrial que rige para la Comunidad Andina. Art. 260.
% Ley Federal de Propiedad Industrial de México, Art. 82.
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COMPETENCIA DESLEAL

Los actos de competencia desleal se describen como “cualquier acto de competencia contraria
a las practicas honestas”, segun la definicién de la Convencion de Paris, en su articulo 10bis.
Estos estandares de “justicia” u “honestidad” en la competencia son un reflejo de los
conceptos socioldgicos, econdémicos, morales y éticos de una sociedad, y pueden diferir en
cada pais.

Sin embargo, la costumbre comercial ha establecido cuéles actos pueden ser considerados
como competencia desleal bajo ciertos parametros. Entre ellos estan el causar confusion,
descrédito, y el uso de indicaciones engafosas. El aspecto comin que se sanciona es el tratar
de surgir exitosamente en una causa comercial sin basarse en sus propios meéritos o logros, en
términos de cualidad o precio de productos o servicios, sino tomando ventaja o provecho del
trabajo ajeno o guiando al publico con indicaciones falsas.

La Convencion de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial, hace una lista no taxativa
de los actos que deberan ser prohibidos por constituir actos de competencia desleal:

1. “Cualquier acto capaz de crear una confusiéon, por cualquier
medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la
actividad industrial o comercial de un competidor;

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces
de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad
industrial o comercial de un competidor;

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del
comercio, pudieren inducir al publico a error sobre la naturaleza,
el modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el empleo

o la cantidad de los productos™’.

La importancia de la proteccién contra actos que constituyan competencia desleal y por lo cual
se distingue de la proteccion que se le da a las patentes, a los modelos de utilidad, a las
marcas o nombres comerciales, es que especificamente se esta declarando que los actos
deshonestos deben ser estrictamente prohibidos.

Colombia y México son paises con una economia de mercado basada en la libre competencia,
pues es la mejor manera de suplir las necesidades de la demanda. Cuando hay libre
competencia, actos desleales ocurren, por lo gue se hace necesaria la proteccion.

La siguiente figura presenta la forma en que se sancionan los actos de competencia desleal en
la Ley Federal de Propiedad Industrial de México y en la Decisién 486 de la Comunidad Andina
sobre propiedad industrial que rige en Colombia:

COLOMBIA

Articulo 137.- Cuando la
competente tenga indicios razonables que le
permitan inferir que un registro se hubiese
solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal, podra denegar dicho
registro.

oficina  nacional

MEXICO

Articulo 129.- El Instituto podra declarar el registro
y uso obligatorio de marcas en cualquier producto
0 servicio o prohibir o regular el uso de marcas,
registradas o no, de oficio o a peticibn de los
organismos representativos, cuando:

l.- El uso de la marca sea un elemento asociado a

7 Convencién de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial. Art. 10 bis
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COLOMBIA

Articulo 258.- Se considera desleal todo acto
vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ambito empresarial que sea contrario a los usos y
practicas honestos

Articulo 259.- Constituyen actos de competencia
desleal vinculados a la propiedad industrial, entre
otros, los siguientes:

a) Cualquier acto capaz de crear una confusion,
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; o,

¢) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo,
en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al
publico a error sobre la naturaleza, el modo de
fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en el
empleo o la cantidad de los productos.

MEXICO

practicas monopdlicas, oligopélicas o de
competencia desleal, que causen distorsiones
graves en la produccién, distribucibn o
comercializacion de determinados productos o
servicios

Articulo 157.- La proteccién que esta Ley concede
a las denominaciones de origen se inicia con la
declaracion que al efecto emita el Instituto. El uso
ilegal de la misma sera sancionado, incluyendo los
casos en que venga acompafiada de indicaciones
tales como "género”, "tipo", "manera", "imitacion”, u
otras similares que creen confusibn en el
consumidor o impliquen competencia desleal.
Articulo 199 BIS 6.- En cualquier medida
provisional que se practique, debera cuidarse que
ésta no sirva como medio para violar secretos
industriales o para realizar actos que constituyan
competencia desleal

. Articulo 213.- Son infracciones administrativas:

|.- Realizar actos contrarios a los buenos usos y
costumbres en la industria, comercio y servicios
que impliquen competencia desleal y que se
relacionen con la materia que esta Ley regula(...)
Usar la combinacibn de signos distintivos,
elementos operativos y de imagen, que permitan
identificar productos o servicios iguales o similares
en grado de confusién a otros protegidos por esta
Ley y que por su uso causen o induzcan al publico
a confusioén, error o engafio, por hacer creer o
suponer la existencia de una relacion entre el titular
de los derechos protegidos y el usuario no
autorizado. El uso de tales elementos operativos y
de imagen en la forma indicada constituye
competencia desleal

Figura 35. Actos de Competencia desleal en Colombia y México
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4. CASOS PARTICULARES DE
PROPIEDAD INTELECTUAL

4.1REGIMEN DE PROTECCION DE LOS CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

La comunidad indigena define el conocimiento tradicional como "toda nuestra concepcion de

mundo, nuestras culturas, nuestras tierras, nuestra espiritualidad como pueblos indigenas"®.

Los avances en materia de sistemas de proteccion de la Propiedad Intelectual no reconocen la
verdadera naturaleza de los conocimientos tradicionales de los pueblos. De tal suerte, se ha
desdibujado el sentido sagrado y espiritual de ellos, equiparandolos a elementos patentables,
susceptibles de explotacion econdmica y manipulacion sin el fundamento ideolégico que
contienen. La industria farmacéutica, textil, agropecuaria, y muchas otras, se enorgullecen de
sus 'descubrimientos' con el objetivo de ser vitoreados como inventores y ostentar un sello que
desmerita el crédito de su genuino origen.

En el caso de los conocimientos tradicionales, la idea béasica de la proteccién se centra
principalmente en asegurar que un material intangible sea respetado. Se busca que ante el uso
de terceros se cuente con su consentimiento y se mencione su origen.

Ha faltado apoyo de la sociedad para cumplir con el objetivo de proteger una cultura que ofrece
desinteresadamente el acceso a sus conocimientos sin el sentido utilitarista de los desarrollos
de la civilizacién predominante y se fundamenta en la fusion del hombre con la Madre Tierra en
una relacion de guardianes y no de oportunistas saqueadores.

Esta distincion en la concepciéon indigena se hace clara del rechazo a los procesos de
comercializacion de los recursos y conocimientos tradicionales que la Alianza Mundial de los
Pueblos Indigenas-Tribales de los Bosques tropicales hizo en su intervencion en el marco del
Cuarto Periodo de de Sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convencién Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climéatico:"...Cada vez mas vemos gque nuestros derechos
son violados en el nombre de la conservacion de la biodiversidad. Cada dia hay mas intentos
de explotar comercialmente nuestros conocimientos...Las variedades genéticas de plantas... se
nos estan quitando y patentando...."®.

El primer paso firme en Colombia en materia de proteccién de los conocimientos tradicionales
de los pueblos indigenas s6lo se da hasta la Constitucion de 1991, en la que se crea y
reconoce la jurisdicciéon indigena como auténoma. De esta norma pilar se hace visible la
reivindicacion de sus formas especiales en la imparticion de justicia como rasgos diferenciales
en una sociedad multiétnica. La Carta llama a la promocion de una nacion pluricultural en
beneficio de la dignidad humana, el pluralismo y la defensa de las minorias. El fundamento
constitucional se consagra en el Articulo 7 de la Constitucién Politica de Colombia de 1991, a
cuyo tenor:

% Régimen de la Proteccién Socio-juridica de los conocimientos tradicionales en Colombia. Universidad Externado de Colombia.
Bogota, Colombia Marzo de 2006. Pag.: 33.

® MUELAS HURTADO, Lorenzo. Propiedad intelectual y patentes. Llamado a los indigenas que llevan la voz de nuestros pueblos.
Convenio de Diversidad Biol6gica. Articulo Revista Semillas No. 14. 15 de Enero de 2001. Documento electronico disponible en:
http://mww.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=albl--&x=20154768
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" El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nacién colombiana”.

Mas adelante, en su articulo 70 se preceptla la igualdad de todas las culturas que conviven en
la Nacion, invistiendo al Estado la obligacién de promover el desarrollo y promocion de los
valores culturales. Pero tal vez el articulo de la Constitucién que eleva su consagracién es el
articulo 63, por el cual sus tierras comunales y de resguardo son inalienables, inembargables e
imprescriptibles.

Posteriormente, el articulo 72 contempla la reivindicacion de los territorios que se encuentren
en manos de terceros particulares sefialando a la Ley como la responsable de establecer los
mecanismos para la readquisicion.

Si bien en Colombia se encuentra reconocida sustancialmente la proteccibn de los
conocimientos de nuestros pueblos indigenas, campesinos y de las negritudes, no hay norma
gue desarrolle procedimientos o reglamentos que establezcan un sistema efectivo. La Norma
ordena a numerosas entidades la reglamentacién de la materia mediante la expedicion de
ordenamientos de tipo institucional, pero es claro que dichas organizaciones no han trabajado
con la celeridad pertinente. Sin temor a caer en errores es claro que la falta de coercibilidad de
las disposiciones en mencion se deriva de la inexistencia de Convenios Internacionales que
ubiquen en la mira mundial la observancia del ejercicio de una salvaguarda efectiva de la
propiedad inmaterial de las colectividades desamparadas en raz6n de sus conexiones
intangibles con la naturaleza.

Las normas existentes alcanzan como nivel maximo una proteccion equiparable a un sistema
sui generis de propiedad intelectual sobre la propiedad colectiva. Ademas, se ha pasado por
alto que para legislar sobre la organizacion de éstos grupos debe consultarse primero sus
intereses para integrar las disposiciones a las muy diversas necesidades dictadas por las
caracteristicas propias de su etnia.

Se puede resumir el alcance de las normas en lo siguiente:

1. La accién popular es la accibn que mas se acerca a sus intereses ante el dafio,
amenaza o peligro que enfrenten sus conocimientos tradicionales.

2. Se reconoce la jurisdiccion indigena como una jurisdiccion de caracter especial que les
permite administrar justicia en sus territorios con sus propias autoridades y
procedimientos, siempre que esto no se halle en contravia de los mandatos
constitucionales y lo dispuesto en normas internacionales adoptadas por Colombia.

3. La Constitucion otorga a los territorios indigenas la calidad de entidades territoriales
para dar definicion y mayor autonomia a su organizacion interna y en el nombramiento
de sus autoridades.

4. Con el Decreto 1088 de 1993 se regula lo atinente a las asociaciones de cabildos y de
autoridades tradicionales indigenas. Con éste decreto adquieren caracter de entes de
derecho publico de caracter especial, por lo que son beneficiarios de personeria
juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa.

5. EIl Decreto 1397 de 1996 crea la Comision Nacional de Territorios Indigenas y la Mesa
Permanente de Concertacién con los pueblos y organizaciones indigenas, dirigido a
consagrar una garantia especifica de control de las politicas indigenas que adopte el
Estado.
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6. La Ley 23 de 1982 en sus articulos 187 y 189 definen como propiedad de dominio
publico y como patrimonio cultural las expresiones artisticas indigenas y las expresiones
folcloricas tradicionales.

7. Frente al tema de consulta previa, la Ley 21 de 1991, aprobatorio del Convenio 169 de
la OIT exige "Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados
y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente™ (Art. 6).

8. La Ley 99 de 1993 regula sobre la consulta previa mencionada en la Ley 70 de 1993 y
en el articulo 330 de la Constitucion Politica colombiana. Fue reglamentada mediante
Decreto 1320 de 13 de julio de 1998 que describe con detalle el tramite a seguir.

"La participacion de las comunidades indigenas en las decisiones
gue pueden afectarlas en relacion con la explotacién de los
recursos naturales ofrece como particularidad el hecho de que la
referida participacion, a través del mecanismo de la consulta,
adquiere la connotacion de derecho fundamental, pues se erige
en un instrumento que es basico para preservar la integridad
étnica, social, econ6mica y cultural de las comunidades de
indigenas y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo
social" (Corte Constitucional. Sentencia SU 039 de 1997. M.P.,
Antonio Barrera Carbonell.)”

No es clara la definicion de conocimiento tradicional debido a que no se les ha permitido
exponer ampliamente su sentido sobre tal a los grupos foco de atencion. Si se ubican los
organismos internacionales que han debatido sobre el tema y que protegen en cierta forma sus
derechos se encuentra que la via por la que se conduce dicha preocupacién versa sobre la
necesidad de integrar sus costumbres a las formas de patentes, registros, regalias, y otros
instrumentos contrarios a su concepcion de la vida.

"El tema de la catalogacion de los conocimientos tradicionales esta ligado al tema de la
proteccion de dicho material, ya que tiene que ver con el problema de la inclusiéon o no de los
conocimientos tradicionales en el estado de la técnica, para efectos de imponer un limite a las
posibilidades de su patentamiento por terceros, pero a su vez es una puerta al tema de su
inclusion en el dominio publico y con ello al acceso de cualquier persona diferente al grupo

indigena titular de dicho conocimiento""*.

Colombia y México se hayan dentro de un bloque de proteccién que enmarca el mismo sentido,
por lo que no es raro encontrar normas en una y otra legislaciéon que denotan mas que
armonia, un lenguaje comun. El Capitulo Il del Titulo VII de la Ley Federal del Derecho de
Autor vigente para México desarrolla un articulado por el cual se enuncia el resguardo de toda
produccion hecha por la cultura popular o artesanal, asi como todas las manifestaciones
primigenias en sus propias lenguas, y los usos, costumbres y tradiciones de la composicion
pluricultural que conforman al Estado Mexicano, que no cuenten con autor identificable. Esto
con el fin de evitar que sus creaciones sean utilizadas en contra del mismo pueblo o region

™ Aparte jurisprudencial extraido de Régimen de la Proteccién Socio-juridica de los conocimientos tradicionales en Colombia.
Universidad Externado de Colombia. Bogoté, Colombia Marzo de 2006. Pag.: 33.

™ Régimen de la Proteccién Socio-juridica de los conocimientos tradicionales en Colombia. Universidad Externado de Colombia.
Bogota, Colombia Marzo de 2006. Pag.: 74
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mexicana, encargandose de la ejecucion de toda accion necesaria para tal resguardo al
Instituto Nacional del Derecho de Autor (México).

Sin embargo, se observa que tal proteccion se limita a las obras literarias, artisticas, de arte
popular o tradicionales, al tenor del articulo 157, quedando en el tintero la duda sobre el vasto
acervo de creaciones que conforman aquel sentido de conexiébn que tienen las culturas
populares, indigenas y autéctonas con la naturaleza, como modo de definir una decisiéon
precisa de mantener sus costumbres, alejadas de la nocion comun de civilizacion. En definitiva,
se trata de equiparar lo sagrado al dominio publico, sin respeto de sus raices, dejando su
proteccion al oficio de un clamor que segun la vertiente politica y cultural del oyente sera
atendido o ignorado.

Como se menciond anteriormente, la legislacion transfronteriza sobre el tema se enmarca en
normas comunitarias, regionales, de evidente sentido local. Es necesario mencionar al respecto
la Decision 486 de 2000 y la Decision 391 de 1996. Cayendo en la mera designacién de tal
proteccion como la simple enunciacién de derechos de propiedad intelectual, el articulo 3 de la
Decision 486 manda garantizar que los privilegios que se otorguen en razon de la propiedad
industrial deben respetar el patrimonio biolégico y genético, asi como los conocimientos
tradicionales de las comunidades indigenas, afroamericanas o locales.

Por su parte, la Decision 391 reviste gran interés en la medida que insta a disefiar un programa
de capacitacion dirigido a las comunidades indigenas y afroamericanas para que fortalezcan su
capacidad de negociacion en la transferencia de sus componentes intangibles, sobre todo en el
campo de los recursos genéticos.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, s6lo hasta los afios de 1998 y 1999
empezd una serie de misiones exploratorias (en total 9) con el fin de establecer las
necesidades y conceptos a definir en lo relativo a los conocimientos tradicionales en la
Propiedad Intelectual. EI Comité Intergubernamental sobre Propiedad Intelectual, Recursos
Genéticos, Conocimientos Tradicionales y Folclore se cred gracias a la conciencia que el tema
no encuadraba dentro de ninguno de los tres ejes de la Organizacion, pues la especificidad de
los asuntos exigia especializacion organica, a saber:

> Propiedad Intelectual en el contexto del acceso a los recursos genéticos y de la
distribucion de beneficios.

> La proteccién de los conocimientos tradicionales que van a la par o no de esos
recursos.

> La proteccion de las expresiones del folclore.

El objetivo de conjunto de las misiones exploratorias era “identificar y examinar
las necesidades y expectativas en materia de propiedad intelectual de los
nuevos beneficiarios, incluidos los titulares del conocimientos indigenas y las
innovaciones, a fin de promover la contribucion del sistema de propiedad
intelectual a su desarrollo social, cultural y econémico. "2,

™ Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. Conocimientos Tradicionales: Necesidades y Expectativas en Materia de
Propiedad Intelectual. Informe relativo a las misiones exploratorias sobre propiedad intelectual y conocimientos tradicionales (1998-
1999) Documento electronico disponible en: http://www.wipo.int/export/sites/wwwi/tk/es/tk/ffm/report/final/pdf/partl.pdf. Consultado
en Diciembre 20 de 2009.
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La OIT (Organizacion Internacional del Trabajo) también hace parte del grupo de organismos
internacionales promotores del derecho a la autodeterminacién de los pueblos alrededor del
mundo. Dentro de sus textos se encuentra el Convenio 169 que dispone normas como el
reconocimiento del derecho de propiedad y posesion a los pueblos, de la tierra que
tradicionalmente ocupa; y la institucién de procedimientos adecuados en el sistema juridico
nacional para la reivindicacion de la tierra a los pueblos interesados.

Por otra parte, con una inspiracibn mas concordante a los anhelos de los pueblos, el Convenio
de Diversidad Biolégica adoptado en la Conferencia de Rio de 1992 retne conceptos en torno
a la conservacion de la diversidad bioldgica, su desarrollo sostenible y la equitativa distribucion
de los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. La especialidad de la
Convencion en el tema de los conocimientos tradicionales es la conservatio in situ a la que
estan obligados los contratantes en la medida en que, segun su articulo 8, deben respetar,
preservar y mantener los conocimientos, innovaciones, asi como las practicas de las
comunidades indigenas y locales que entrafien estilos tradicionales de vida pertinentes para la
conservacion y la utilizacion sostenible de la diversidad biologica, al igual que promover sus
aplicaciones con la participacion y aprobaciéon de quienes posean es0s conocimientos,
innovaciones y practicas.

En este convenio se acota el término "conocimiento tradicional sobre la biodiversidad" para
designar un "conjunto de conocimientos construidos por un grupo de personas indigenas a
través de generaciones, que viven en estrecho contacto con la naturaleza" (UNEP Y CDB,
1994, citado por HENCHUAN, 2001, p.1)73.

Como resultado de la combinacion de esfuerzos entre la UNESCO (Organizacién de las
Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura) y la OMPI (Organizacion Mundial
de la Propiedad Intelectual) se han elaborado estudios dirigidos a establecer cuales son los
elementos integrantes de la cultura popular para otorgarles protecciéon juridica conforme a
mandatos analogos a la proteccion de la propiedad intelectual. De éstos, en 1982 se dictaron
una serie de "Disposiciones Tipo para leyes nacionales sobre la proteccion de las expresiones
del folclore contra la explotacion ilicita y otras acciones lesivas".

De tales recomendaciones, se extrae la importante definicion de cultura tradicional:

"La cultura tradicional y popular es el conjunto de creaciones que
emanan de una comunidad cultural fundadas en la tradicion,
expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente
responden a las expectativas de la comunidad en cuanto
expresion de su identidad cultural y social; las normas y los
valores se transmiten oralmente, por imitacion o de otras
maneras. Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la
literatura, la musica, la danza, los juegos, la mitologia, los ritos,

las costumbres, la artesania, la arquitectura y otras artes'’.

™ Régimen de la Proteccidn Socio-juridica de los conocimientos tradicionales en Colombia. Universidad Externado de Colombia.
Bogota, Colombia Marzo de 2006. Pag.: 87

™ Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura. UNESCO, Creacion de un Sistema de “Bienes

Culturales Vivientes” (Tesoros Humanos Vivientes) en la UNESCO. Documento electréonico Disponible en:
www.unesco.org/culture/laws.parishtml_sp/pagel.shtml.
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La labor de la OMPI al respecto circula alrededor de 3 objetivos basicos, a saber, el acceso a
los recursos genéticos y la distribucion de beneficios; la proteccion de los conocimientos
tradicionales, las innovaciones y la creatividad; y la proteccion de las expresiones del folclore,
incluida la artesania’.

Dentro de sus discusiones para dar respuesta a las inquietudes sobre los temas que debe
abarcar un sistema sui generis de proteccion, se han mencionado, sin ser éstas las Unicas,
categorias que enmarcan el cosmos de los conocimientos tradicionales. Se sefialan:

Las medicinas tradicionales y los métodos de curacion;

Los conocimientos tradicionales de caracter secreto;

Las teorias cientificas en ambitos como la fisica y la biologia molecular;
Las formas arquitecténicas;

Las recetas y los procesos culinarios, y

La astrologia tradicional.

VVVVYYVYY

Asimismo, para encauzar la dificil tarea de definir a los conocimientos tradicionales, dicha
Organizacioén, explica que han de incluirse en ella los siguientes elementos:

1. Reconocimiento del conocimiento como originado, preservado y transmitido en un
contexto tradicional.

2. Asociacion del conocimiento con las comunidades indigenas.

3. Desde las perspectiva de la propiedad intelectual, conocimiento que tiene su origen en
una actividad intelectual.

4. Sentimient%por parte de la comunidad o grupo de identificacion del conocimiento como
tradicional.

4.2L0S DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

La proteccién de los derechos de los obtentores de variedades vegetales radica en la
necesidad de resguardar los resultados de un esfuerzo intelectual basado en la aplicacion de
técnicas que en su desarrollo llevan implicitos altos costos e inversiones de tiempo, dinero y
conocimientos fundamentales, que sin la normatividad pertinente acarrearia consecuencias por
las que un tercero ajeno al proceso de obtencion que se apropie de elementos reproductivos
termine beneficiAndose en detrimento de sus creadores.

Estados Unidos es el pais que ha afianzado el tema de la proteccién de los derechos de los
obtentores vegetales con mayor amplitud, de manera que tiene sistemas efectivos de registro.
El primer sistema hace mencién a la Proteccién Intelectual a través del Sistema "Plant Patent"
o Patente de Plantas (Acto expedido en 1930 con antecedentes en proyectos del afio 1906)
para proteger las variedades de especies de multiplicacion asexual, distintas y nuevas;
segundo sistema es el de la Plant Variety Protection Act de 1970 modificada en 1995, que
acoge el Convenio UPOV (Union Internacional para la Proteccion de las Obtenciones
Vegetales), del que hacen parte tanto México como Colombia, que reconoce la limitacion a los

™ Régimen de la Proteccién Socio-juridica de los conocimientos tradicionales en Colombia. Universidad Externado de Colombia.
Bogot4, Colombia Marzo de 2006. P&ag.: 113.

" SOLA, Angela. Conocimiento tradicional, su concepto dentro del &mbito de la OMPI. 2003. Documento electrénico disponible en:
http://www.dpi.bioetica.org/docdpi/sola.htm. Consultado en Enero 20 de 2010.
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derechos del obtentor, denominada "privilegio del agricultor”, que se da por las especies de
reproduccién sexual o propagaciéon mediante tubérculos, siempre gque sean variedades nuevas,
distintas, homogéneas y estables; y finalmente un sistema de proteccion que se crea via
jurisprudencial en 2001 con el caso J. E. M. Ag. Supply contra Pioneer Hi-Bred Int'l, Inc. que
asegura la protecciéon de las variedades vegetales por el sistema general de Utility Patent o
Patente de Utilidad.

Dentro de los principales organismos internacionales para la proteccion de las Obtenciones
Vegetales esta la UPOV. Su Convenio, el cual entra en vigencia en el afio de 1968, prevé una
forma sui generis para el proceso de fitomejoramiento en el sentido de que aungque nho
reconoce a los obtentores como autores, conserva las propiedades esenciales de toda
propiedad intelectual.

Para los propdsitos del presente texto, México cuenta con la Ley Federal de Variedades
Vegetales, de 1996. Esta ley adopta el texto de la UPOV de 1978, al igual que Colombia.
Debido a la evolucién de las técnicas y los avances de la tecnhologia en la modificacion del
genoma vegetal, el Convenio de la UPOV fue revisado en 1991. Sin embargo, a la legislacion
colombiana se integro la version de 1978 porque en ésta el Estado tiene mas potestades para
limitar el ambito de aplicacion dentro de ciertos géneros botanicos; es decir, que el hecho de
que la revisién de 1991 fuera mas amplia que el de 1978 implicaba que "cualquier especie o
variedad que se pueda perpetuar por reproduccion, multiplicacion o perpetuacion seria
susceptible de ser protegida"’’, lo que perturbaria la soberania del Estado para aplicar sus
politicas en cuanto el tipo de especies o variedades definidas para la proteccion mediante
derechos de obtenedor.

Por conducto del Convenio de la UPOV, el obtentor ostenta la facultad de elegir el pais
Miembro de la Unién de su preferencia para presentar la primera solicitud y asi mismo
presentarla en otros paises independientemente de la respuesta que obtenga en aquel o
aquellos.

A pesar de no adoptarse la revision del Acta que conforma la Unién de 1991, es necesario
hacer uso de ella, en tanto que el texto de 1978 no incluye una definicién de "variedad" vegetal.
En el texto de 1991, se explica que una variedad es:

Articulo 1 literal VI) Se entendera por “variedad” un conjunto de
plantas de un solo taxdn botanico del rango méas bajo conocido
gue, con independencia de si responde o0 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 combinacion de genotipos,

-distinguirse de cualquier combinacion de genotipos,

-distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresion
de uno de dichos caracteres por lo menos,

" Concepto ministerial al Proyecto de Ley 79 de 1995 y 123 de 1995 Camara de Representantes.
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-considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a

propagarse sin alteracion™®.

Para ampliar la definicion de lo que se contempla como variedad vegetal es necesario
mencionar que en la Decision 345 del Acuerdo de Cartagena, ésta se define como el "Conjunto
de individuos botanicos cultivados que se distinguen por determinados caracteres morfologicos,
fisiologicos, citolégicos, quimicos, que se pueden perpetuar por reproduccién, multiplicacion o
propagacion™.

Ademads, es importante destacar dentro del caso que se examina en este aparte, lo relativo a la
eventual prohibicién de la utilizacion de las especies vegetales obtenidas de manera paralela
por las sociedades o culturas tradicionales, llamense indigenas o campesinas, y las que se
crean con base en un proceso de separacion con fines de mejoramiento para la industria en la
llamada sociedad occidental. Proteger toda la gama de especies por las que se presente
solicitud de certificados llevaria a complejos y catastroficos resultados, desde el retiro de
métodos de mejoramiento por vias naturales de los cultivos con su consecuente uso de
fertilizantes e insecticidas quimicos, como la proscripcién de rituales espirituales de estas
comunidades e incluso invadir su autonomia en la resolucion de conflictos y administracion de
justicia.

"En el campo terapéutico, tendria lugar un problema similar, toda
vez que al no poder acceder al material vegetal curativo, se
reducirian las oportunidades para resolver los problemas de salud
conforme a sus propios sistemas de conocimiento, con la
consiguiente dependencia de la medicina occidental y sus
productos. Sobre este punto, el antrop6logo Jorge Morales puso
en evidencia que, ‘la imposibilidad de continuar ejerciendo el
conocimiento y utilizacion de recursos botanicos por parte de
comunidades tradicionales de indigenas y campesinos,
trastornaria gravemente los sistemas simbolicos y las practicas
rituales, especialmente de caracter médico, por parte de
curanderos y chamanes, pues en sus actividades las plantas son
articulos de gran valor diagnéstico y terapéutico™.

Otro punto del Tratado de la UPOV es que prevé la necesidad de probar que la variedad
obtenida no es notoriamente comercializada ni utilizada por terceros, por lo que si un agente
externo llegare a recibir un certificado de obtentor pese a que sea comercializado
tradicionalmente por las comunidades indigenas, se podria proceder a la nulidad del derecho
del obtentor.

Ademas, el Tratado exige que de manera residual se pueda alegar que la exigencia de la
autorizacion del obtentor para el uso comercial, puesta en venta o comercializacion del material
de reproduccion, no impida que estas comunidades puedan hacer uso libre de las variedades

"8 Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 1996. M.P. Eduardo Morén Mufioz. Bogota, Colombia, 1996
" Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 1996. M.P. Eduardo Morén Mufioz. Bogota, Colombia, 1996

8 Corte Constitucional. Sentencia C-126 de 1996. M.P. Eduardo Morén Mufioz. Bogota, Colombia, 1996
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protegidas, cuando el uso que se pretenda dar es protegido constitucionalmente por hacer
parte de sus ritos o practicas tradicionales.

El Convenio UPOV otorga a sus paises miembros la posibilidad de escoger entre los dos
sistemas®!, por lo que la tendencia actual estriba en la adopcion del sistema sui generis en el
cual, los Estados Miembros ostentan la facultad de fijar el alcance en la proteccién de patente
por legislacion interna, ademas del hecho que en el sistema sui generis no se requiere la
autorizacion del titular para el uso de las variedades protegidas siempre que tenga como fin la
investigacion. Este sistema sui generis estd integrado esencialmente por el Sistema de
Patentes y el Derecho de obtentor. Con el sistema de patentes se protege una invencion que
puede consistir en un producto final o en un procedimiento. Puede que limite la proteccion al
producto final, con exclusion del procedimiento. De otra mano se encuentra el Sistema Derecho
de obtentor; éste recae sobre un producto vegetal, cobijando incluso la cosecha, aunque no
incluye el procedimiento.

"Mediante la proteccion por patentes se benefician primordialmente las compafiias y otras
instituciones que dominan las técnicas de la ingenieria genética y no ya los fitomejoradores que
utilizan técnicas convencionales. Por esto, para paises que no cuentan con un amplio nivel de
desarrollo de la biotecnologia (cuyas investigaciones resultan complejas y costosas) es mas

razonable acoger el régimen de proteccién sui generis para las variedades vegetales™?.

4.2.1 PROTECCION DE LAS VARIEDADES VEGETALES EN COLOMBIA Y MEXICO

El siguiente cuadro comparativo contempla los principales aspectos de la proteccion de las
variedades vegetales en Colombia y México. Para la comparacion se tomaron la Decisién 345
de la Comunidad Andina y el Decreto 533 de 1994 para Colombia y la Ley Federal de
Variedades Vegetales para México:

COLOMBIA MEXICO
LEGISLACION | Decision 345 de la Comunidad Andina Ley Federal de Variedades Vegetales
APLICABLE de Naciones publicado en el Diario Oficial Federal el 25
Decreto 533 de 1994 por el cual se de octubre de 1995

reglamenta el Régimen Comun de
Derechos de los Obtentores de
Variedades Vegetales.

CONDICIONES | Que la variedad sea nueva, Ser nueva.

PARA homogénea, distinguible y estable y se | Ser distinta.
OTORGAR EL | le hubiese asignado una denominacion | Ser estable.
CERTIFICADO | que constituya su designacion Ser homogénea84
DE OBTENTOR | genérica®®

VEGETAL

8 Esto es, en la forma de un titulo de obtentor o mediante una patente. Sin embargo, el Acta advierte que no se pueden dar las dos
simultdneamente para un mismo género o especie, siendo la Unica excepcion el que el Estado, mediante Reserva, mantenga
su voluntad de conceder conjuntamente ambas formas de proteccion.

8 ROBLEDO DEL CASTILLO, Pablo Felipe. Los Derechos del obtenedor de variedades vegetales en Colombia. Universidad
Externado de Colombia. Marzo de 2006. Bogota, Colombia. Pag. 42.

8 Art. 4 Decision 345 de la Comunidad Andina de Naciones.

8 Art. 7 Ley Federal de Obtenciones Vegetales.
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NO SE PUEDE
OBTENER
CERTIFICADO
DE OBTENTOR

CONDICIONES
DEL REGISTRO

TERMINO PARA
SOLICITAR
DERECHO DE
PRIORIDAD
TERMINO DE
DURACION DEL
CERTIFICADO
DE OBTENTOR

DERECHOS
DEL
OBTENTOR

COLOMBIA

Por géneros y especies botanicas
prohibidas por salud humana, animal o
vegetal.

Se excluyen del registro las especies
silvestres®.

El ICA emite concepto sobre la
novedad, distinguibilidad,
homogeneidad y estabilidad. Si es
favorable y cumple con los demas
requisitos otorga certificado y ordena
registro con la correspondiente
denominacion®.

A la solicitud debe acompafiarse una
descripcion detallada del procedimiento
de obtencion®

El ICA tiene 3 afios para pronunciarse
sobre las solicitudes de las variedades
de ciclo corto y de 10 afios para las de
ciclo mediano y largo, contados desde
la presentacion de la solicitud®®.

12 meses

25 afos para las vides, arboles
forestales, arboles frutales incluidos sus
portainjertos y, de 20 afios para las
demas especies, contados a partir de la
fecha de su otorgamiento®.

Se cuenta a partir de la fecha en que se
otorga el certificado de obtentor®.

Sin embargo goza de proteccién
provisional entre la presentacion y la
concesion del certificado®™

Impedir por parte de terceros:

1. Produccién, reproduccion,
multiplicacion o propagacion;

2. Preparacion con fines de
reproduccion, multiplicacion o
propagacion;

3. Oferta en venta;

& Art. 1. Decision 345 de la Comunidad Andina.

% Art. 5. Decreto 533 de 1994.

8 Art. 16 Decisién 345 de la Comunidad Andina.

8 Art. 12 Decreto 533 de 1994.

8 Art. 21 Decision 345 de la Comunidad Andina de Naciones.
% Art. 13 Decreto 533 de 1994

> Art. 17 Decision 345 de la Comunidad Andina.

2 Art. 4 Ley Federal de Variedades Vegetales.

% Art. 4 Ley Federal de Variedades Vegetales.
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MEXICO

3 meses para entregar toda la
documentacién necesaria y las muestras
requeridas.

La denominacion de la variedad deber&a
ser diferente a otras aprobadas, y no
generar confusion con una previamente
protegida. Debe especificarse la
genealogia y el origen de la variedad
vegetal. 30 dias para hacer cambios si asi
se lo exigen.

Se otorga certificado de presentacion de la
solicitud una vez cumplidos los requisitos
de novedad, denominacion y llenado
formal de la solicitud. A partir de alli se
presume obtentor de la variedad vegetal,
hasta obtener el titulo que se otorga una
vez cumplidos todos los requisitos.

12 meses

18 aflos para especies perennes
(forestales, fruticulas, vides, ornamentales)
y sus portainjertos.

15 afos para las especies no
mencionadas anteriormente.*?

Ser reconocido como obtentor de una
variedad Vegetal.

Explotar y aprovechar de manera temporal
y exclusiva la variedad vegetal con la que
obtuvo el registro®*.
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LIMITACIONES
DEL DERECHO
DEL
OBTENTOR

LICENCIAS DE
EMERGENCIA

OBLIGACIONES
DEL
OBTENTOR

AUTORIDAD

COLOMBIA

4. Venta o cualquier otro acto que
implique la introduccién en el
mercado con fines comerciales.
Exportacion;
Importacion;
Posesion;
Utilizacién comercial de plantas
ornamentales o partes de
plantas como material de
multiplicacion con el objeto de
producir plantas ornamentales
y fruticulas o partes de plantas
ornamentales, fruticulas o
flores cortadas;”

1. Ambito privado; fines no
comerciales;

2. Atitulo experimental;

3. Para la obtencion y explotacion
de una nueva variedad, salvo
que se trate de una variedad
esencialmente derivada de una
variedad protegida.

4. Quien reserve y siembre para
Su propio uso, o venda como
materia prima o alimento el
producto obtenido del cultivo de
la variedad protegida. (no
incluye la utilizacion comercial
del material de multiplicacion,
reproduccién o propagacion,
incluyendo plantas enteras y
sus partes, de las especies
fruticulas, ornamentales y
forestales™.

Por seguridad nacional o interés
publico, con la compensacién equitativa
para el obtentor®’

©No o

Mantener y reponer la muestra viva de
la variedad durante toda la vigencia del
certificado de obtentor®.

Pagar las tasas correspondientes'®

Instituto Colombiano Agropecuario,

% Art. 24 Decision 345 de la Comunidad Andina.

% Art. 25y 26 Decisién 345 de la Comunidad Andina.
% Art. 5 Ley Federal de Variedades Vegetales.

7 Art. 29 Decision 345 de la Comunidad Andina.

% Art. 25 Ley Federal de Variedades Vegetales.

% Art. 9 Decreto 533 de 1994

100 Art. 34 Decision 345 de la Comunidad Andina.

10 Art. 16 Ley Federal de Variedades Vegetales.
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insumo de
mejoramiento

Cuando se wusa como
investigacion para el
genético de otras variedades.
En la multiplicacion del material de
propagacioén (grano para siembra).

En el consumo humano o animal con
beneficio exclusivo de quien la cosecha®

Cuando la explotacién es necesaria para
satisfacer las necesidades basicas de un
sector de la poblacion.

Si no se explota durante tres afios se
entiende como emergencia.”

Pagar las tasas correspondientes™
Otorgar al licenciatario el material de
propagacion.

Secretaria de Agricultura, Ganaderia y
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COLOMBIA MEXICO
NACIONAL ICA'% Desarrollo Rural.
COMPETENTE Comité Calificador de Variedades
Registro Nacional de Variedades Vegetales:
Vegetales Protegidas. 1. Presidente, Secretario Técnicoy 3
representantes designados por la
Secretaria.

2. Un representante del IMPI

3. Un representante de la Secretaria
de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca

4. Un representante de las
instituciones publicas nacionales
de investigacion agricola.

Ademas, existe el Registro Nacional de
Variedades Vegetales'®®

CANCELACION 1. Nulidad por no cumplir 3. Por solicitud conjunta del obtentor
DEL REGISTRO requisitos y condiciones o se y los beneficiarios.
otorgd a persona sin derecho. 4. Por nulidad, caducidad o
2. Se da cancelacion cuando ha revocacion.
dejado de  cumplir  con 5. Por orden judicial.'®

condiciones de homogeneidad
y estabilidad; no se comprueba
el mantenimiento o reposicion
de la variedad; cuando no se
cambie la denominacién si se
pide; cuando no se paguen las
tasas vencido el periodo de
gracia;'

Figura 36. Proteccion a las variedades vegetales en Colombia y México.

4.3RECURSO GENETICO

Con el desarrollo tecnolégico se ha logrado develar el misterio de la vida después de intensas y
multiples investigaciones que no sélo buscan patentar genes y enfermedades para mejorar la
vida de las personas sino también para cosechar incalculables fortunas, dejando a un lado los
principios morales y éticos.

El Proyecto Genoma Humano (PGH) empez6 en 1986 en Estados Unidos tras la decision del
Ministerio de Energia (DOE), de destinar un gran monto presupuestal para la investigacion del
genoma humano, al considerarse como el medio para afrontar sistematicamente la evaluacion
del efecto de las radiaciones sobre el material hereditario; proyecto que a pesar de su gran
importancia no iba a apartarse de uno de sus fines explicitos como lo era el desarrollo de

102 Art. 2 Decreto 533 de 1994 de Colombia por el cual se reglamenta el Régimen Comin de Derechos de los Obtentores de

Variedades Vegetales.

103 Art. 29-33 Ley Federal de Variedades Vegetales.
104 Art. 33 'y 34 Decisién 345 de la Comunidad Andina.
105 Art. 34 Ley Federal de Variedades Vegetales.
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tecnologias y el conocimiento directamente aplicable, asegurandose de esta manera la
primacia tecnol6gica y comercial del pais en el siglo XXI.

El PGH busca identificar todos y cada uno de los genes que conformen el cuerpo humano, su
estructura y funcionamiento, determinar con exactitud sus componentes genéticos, quimicos,
su morfologia, interrelacion, secuencias, funciones, desajustes, mutaciones, etc.; por lo que al
enfrentarse a tan grandes magnitudes de informacion se ve en la necesidad de compartirla,
dividirla y procesarla por varios institutos europeos en colaboracion con el Instituto Nacional de
Salud de Estados Unidos. Al ser magnanima su importancia el presidente Bill Clinton y Tony
Blair declaran el genoma humano como patrimonio de la humanidad con el fin de evitar que
algun instituto se apropiara del genoma.

La legislacién existente en Colombia y México tienen como presupuesto claro que es prohibido
patentar el recurso genético, las materias vivas 0 sus réplicas. La Decision 486 de la
Comunidad Andina en su articulo 15 dice “No se consideraran invenciones...... b) 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 6 aquel que pueda ser aislado,
inclusive genoma o genoplasma de cualquier ser vivo”.

Asi mismo, su articulo 280 ordena: “Cuando la legislacion interna de los paises miembros asi lo
disponga, en caso de que se solicite una patente para un organismo genéticamente modificado
(OGM) y/o el proceso tecnoldgico para la produccion del OGM, debera presentarse copia del
documento que otorgue el permiso de la autoridad nacional competente en materia de
bioseguridad de cada pais miembro”.

En relacién con las estadisticas recolectadas por la Superintendencia de Industria y Comercio
es notorio el aumento de solicitudes de patentes para invenciones agrupadas bajo la
clasificacion internacional C12N 15, que corresponde a técnicas de mutacion 6 ingenieria
genética y sus productos como los organismos transgeénicos. La oficina estadounidense de
1980 a 1990 otorgd 1211 patentes y concedid 11392 patentes en la Ultima década, y la oficina
europea entre 1980 y 1990 recibi6 5186 solicitudes y de 1991 al 2001 recibi6é 23460 solicitudes
relacionadas con organismos transgénicos o su produccién. En Colombia, las solicitudes
aumentaron de 8, antes de 1990, a 204 durante los ultimos 10 afios, pero no se tiene claridad
sobre la identidad de las solicitudes, ya que no se sabe con certeza si las solicitudes son
realizadas por transnacionales 6 compafiias nacionales desarrollando tecnologia de punta.

En el articulo 20 de la decisién 486 de 2000 se encuentra que se debera negar la concesiéon de
la patente “para los procedimientos esencialmente biolégicos de obtencion vegetales 6
animales” tal como habia sido establecido anteriormente por el ordinal 1 del articulo 538 del
Cdédigo de Comercio de 1971 y el articulo 5, literal b) de la decision 85 de 1978.

No estd de mas recordar que la ciencia no esta creando vida, sino recomponiendo lo ya
existente. Un claro ejemplo que podemos citar son los rayos “X” 6 rayos ultravioletas, los cuales
segun el derecho de patentes no son de caracter patentable al encontrarse en la naturaleza,
mas si lo es el procedimiento para su obtencién o su utilizacion.

Hablamos de una patente de procedimiento cuando se cumplen sus 2 requisitos esenciales:
gue el proceso nuevo comporte un nivel inventivo y que tenga una aplicacion industrial, de tal
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manera se ampara el medio pero no el resultado final, que se encuentra en la naturaleza. Este
altimo se considera un obsticulo para las patentes de genes ya que se entra en un juicio de
valoracion sobre la patentabilidad de algo que aun no se conoce, su funcion. Aplicacion,
beneficios, interacciones, su mutabilidad, es decir, conocimientos esenciales sobre éste que se
ignoran.

Un nuevo aporte al Derecho de Propiedad intelectual realizado por la ingenieria genética es la
llamada patente sorpresa, que consiste en la concesion de patentes por la sola identificacion de
segmentos fragmentarios de ADN que tienen miles de bases, obteniéndose como resultado el
blogueo de la libre investigacion al reservarse derechos sobre éste, de tal forma se protege
anticipadamente lo que pueda encontrarse, por lo que debe entenderse que nadie podra
anunciar, promover, ofrecer o venderlo como un producto propio, una vez se ha acreditado a
otra persona previamente como su “titular”.

El resultado de estas patentes es que las compafiias biotecnologicas farmacéuticas se han
convierten en las duefias de la vida, ya que una vez han patentado algiin gen como es el caso
del gen de la diabetes, “DIABETROL”, posee la exclusividad de su explotacion, produccion,
comercializacion, venta y de todo lo que de él se derive; su derecho tiene tal magnitud, que se
podria llegar a prohibir que se expendan medicamentos que afecten a “SU GEN”, por lo que es
evidente que tras el monopolio del farmaco genético, éste sera inaccesible para el 99% de la
poblacién, y dado su exorbitante precio las EPS se negaran a suministrarlo, situacion que
generara un conflicto para el Estado al tener que decidir optar por la salud publica o sus
compromisos internacionales de proteccién de la Propiedad Intelectual®.

1% patos y argumentos obtenidos del articulo incluido en: URIBE ARBELAEZ, Martin. PROPIEDAD INDUSTRIAL,
NEOLIBERALISMO Y PATENTE DE LA VIDA. EDICIONES DOCTRINA Y LEY. Bogota, 2002.
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CONCLUSIONES

Los estudios de derecho comparado en gran medida se encaminan a la unificacion juridica de
las legislaciones separadas territorial o legislativamente, donde “unificacion” debe entenderse
como una técnica o proceso de sustitucion de normas diversas en dos o mas ordenamientos
juridicos por una sola. Se parte de la base de encontrar las raices tedricas y los movimientos
gue dieron paso a la creacién de los regimenes a comparar para encontrar puntos comunes
gue apoyen la nueva propuesta de Derecho. Ademas, en el presente estudio la comparacion
sirve como base teérica para la creacion de mecanismos de proteccion de la propiedad
intelectual, pues su desarrollo promueve la investigacion sobre los ordenamientos juridicos
comparados e impulsa la colaboracién de todos los organismos que participan en la materia.

El surgimiento de nuevas teorias y tendencias de estudio de los principales conflictos a ser
resueltos por el derecho implica nuevas formas de legislar. Pero nuevas formas de legislar en
su mayoria significa acoger de forma universalista los principios de las leyes de los paises mas
avanzados o influyentes. Es por tanto que se hace, de manera tradicional, un acercamiento
conceptual y metodoldgico de las naciones y en el caso particular de la propiedad intelectual de
las organizaciones mas reconocidas, como es la organizacion mundial de la propiedad
intelectual (OMPI) con sus principales tratados.

A este respecto, Colombia responde principalmente en el aspecto de la Propiedad Intelectual al
haberse acogido a un Régimen Comun como miembro de la Comunidad Andina de Naciones,
por lo que sus principios en la proteccién de las creaciones industriales son comunes a los
paises de Bolivia, Colombia, Ecuador, Peri y Venezuela. Ademas, en la Decision 486 del
Acuerdo de Cartagena, se establece que sus postulados protegen a todas las creaciones
provenientes de los miembros de la Organizacion Mundial de Comercio. Al hacer parte México
de la Organizacion Mundial del Comercio, las creaciones de sus nacionales reciben en
Colombia la misma proteccion.

Acoger un régimen comun es mas que la llana abolicion de las divergencias, es la eliminacién
de las barreras juridicas que se crean con la diversidad de las formas de protecciéon a un mismo
interés para evitar la inseguridad y en muchos casos la injusticia. La globalizacién y el avance
en las comunicaciones exigen la unificacion de normas en beneficio de una vida social méas
uniforme.

No sélo se trata de aspectos relacionados con el comercio, es la misma cultura y el desarrollo
de una comunidad social global la que impone un estudio, mas alld de una igualacion
antihumana, que pondere las necesidades de los particularismos nacionales para llegar a un
tréfico juridico justo y expedito. La confianza que brinda saber que la proteccion de las
creaciones de la mente se rige por los mismos postulados que gobiernan en el pais de su
origen, afianzan y motivan al creador a dar a conocer su obra o su creacion sin temor a que por
este hecho de expansion del conocimiento se vulneren derechos que no correrian riesgo si
permanecieran en la oscuridad.
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La unificaciébn de legislacion ha prosperado con mayor aceleracibn en aquellos campos
juridicos que por su naturaleza requieren el intercambio supranacional, como es el caso de la
Propiedad Intelectual.

Al hacer un estudio de derecho comparado dirigido a una propuesta de legislacion comuan, se
debe estudiar sobre todo la conveniencia para no coartar el libre desarrollo de pensamientos y
posturas propias e invariablemente necesarias de la autonomia de los pueblos, de tal manera
gue determinada ésta, se proceda a un proceso formal de unificacion, que vistas las causas,
asegura la confianza en el comercio y el tréfico juridico entre las naciones, generando el
desarrollo mutuo.

Encontramos pues que las diferencias en la proteccidbn a la propiedad intelectual entre
Colombia y México, responden a la aplicacién de técnicas juridicas paralelas, pero comparten
los mismos principios, esto es, sus diferencias se basan en aspectos que no alcanzan el grado
de trascendencia necesario para mantenerlas apartadas. La lejania entre sus legislaciones se
limita a la duracién en los términos de proteccion. Lo importante de destacar es que ambos
paises, cualquiera que sea el derrotero que tomen, deben procurar un resultado minimo, por
ser ambos paises miembros de la OMPI.

Haciendo un listado puntual de las conclusiones que arroja el presente estudio comparativo, se
encuentran las siguientes:

PROPIEDAD INTELECTUAL

v' Colombia y México se guian por la linea de revestir de funcién social a la Propiedad
Intelectual. Es decir, se guardan las prerrogativas individuales de los creadores en
cuanto a sus facultades como la irrenunciabilidad de los derechos morales y la
proteccion de la dignidad del autor o la autonomia de la voluntad del inventor en la
produccion de su invencion, pero se establecen figuras como el dominio publico, el
derecho a la cita, el uso privado y no comercial con fines cientificos o académicos, la
vigencia limitada en el tiempo de los derechos patrimoniales y las licencias obligatorias.

v" En Colombia y en México se sigue la misma linea de proteccion de los derechos de
autor y de la propiedad industrial, ya que ambos paises son parte en los principales
tratados sobre propiedad intelectual cuales son el Convenio de Berna sobre Derechos
de Autor, el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor, el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, la Convencidn Internacional sobre la Proteccion
de artistas Intérpretes y Ejecutantes, y otros. Esto obliga a que las legislaciones de
ambos paises adopten los Principios Juridicos contenidos en tales cuerpos
internacionales.

v' Las diferencias que se encuentran en la proteccion de la Propiedad Intelectual se
refieren a términos de vigencia, sobre todo para derechos de autor, porque los términos
de vigencia en las formas de propiedad industrial son bastante similares. Tales
diferencias se presentan en los cuadros comparativos dispuestos a lo largo del
documento.

v' Colombia y México se encuentran rezagados frente a paises como Estados Unidos o
los paises asiaticos, en los que sus oficinas presentan registros que sefialan a sus
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residentes como los mas interesados en la proteccion de sus creaciones en tal pais, es
decir, la inversién en Desarrollo e Investigacion se manifiesta localmente, por lo que sus
réditos y ganancias se van a conservar en ese pais.

v" Colombia y México presentan alta incidencia de superioridad de las cifras de modelos
de utilidad sobre la de patentes de invencion, lo que denota dependencia tecno
cientifica frente a los paises desarrollados, pues se depende de sus invenciones para
generar actividad cientifica — reconstructiva o transformadora.

v" En cuanto a la solucién de controversias relacionadas con la propiedad intelectual, en
México se puede resolver a través del tratamiento de la aveniencia, como forma
alternativa a los estrados judiciales. En Colombia no se establece un tratamiento
alternativo de solucion de controversias especifico para la materia, pero se debe
entender que tales conflictos pueden ser solucionados por las partes a través de la
conciliacion o el arbitramento.

v' Aunque las cifras muestran que México tiene mayores avances en la lucha por el
amparo de los derechos de la Propiedad Intelectual, ni un pais ni otro alcanzan el
desarrollo cientifico y tecnolégico que paises como Corea, Estados Unidos o Alemania,
invierten en este sector y que de manera continua aceleran sus innovaciones con el fin
de favorecer el progreso y crecimiento de su poblacion.

v' El tratamiento normativo dado a la Propiedad Intelectual en Colombia y México es
homogéneo; en cuanto a la jurisprudencia se encontré que no hay pronunciamientos de
las altas cortes de los paises que incluyan novedades o que aclaren dudas importantes
mas alld de una reiteracion de la doctrina que se plasma en los tratados internacionales
adoptados por los dos paises, por lo que no fue objeto de un estudio profundo o
especial; finalmente es claro que cuando los tratados internacionales abordan de
manera amplia el tema de manera conceptual y tedrica, no hay espacio para que los
tedricos desentrafien la materia en formas novedosas para construir doctrina, ademas
de una recopilacién o conexién de normas

v' Como respuesta al problema juridico planteado al presente proyecto se evidencié que
Colombia y México pertenecen a un bloque de legislacion internacional que exige la
observancia de principios internacionales de proteccion de la propiedad intelectual
comunes. Esto lleva a afirmar que Si existe homogeneidad te6rico-juridica en la
legislacion, jurisprudencia, doctrina y demas tratamientos desarrollados por Colombia y
México, en relacién con la Propiedad Intelectual.

DERECHOS DE AUTOR

v La proteccion a los derechos de autor en Colombia y en México es homogénea. Ambos
paises son parte del Convenio de Berna y del Tratado de la OMPI, por lo que sus
lineamientos deben guardar la proteccion que exigen ellos. En Colombia el principal
documento oficial es la Ley 23 de 1982; en México es la Ley Federal de Derechos de
Autor promulgada en el Diario Oficial de la Nacién el 24 de diciembre de 1996. La
diferencia principal esta constituida por los términos de vigencia. Los derechos de autor
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se protegen en Colombia durante la vida del autor y 80 afios mas; en México se
protegen durante la vida del autor y 100 afios mas.

Colombia y México obedecen al principio por el cual se proscribe la obligatoriedad del
registro como requisito para la proteccion de las obras literarias, artisitcas o cientificas.

En Colombia y en México se protege la forma de expresion de las ideas, pero no ellas
en si mismas. El término de proteccion inicia desde que haya sido expresada
materialmente. Su &mbito de proteccién es amplio y el listado de las obras protegidas
no es taxativo y admite el uso de la analogia para ubicar una obra dentro del amparo.

PROPIEDAD INDUSTRIAL

v

La proteccion a la propiedad industrial en Colombia y en México es similar en ambos
paises, porque hacen parte del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial, de tal manera que sus preceptos deben guardar los principios minimos que
consigna dicho Tratado Internacional. Las diferencias son en términos de requisitos
formales en la solicitud y en duracién de la vigencia en la proteccion.

PATENTES DE INVENCION: En Colombia se entendera como fecha de presentacion
de la solicitud la recepcion de esta en la oficina de la Superintendencia de Industria y
Comercio, mientras que en la legislacion mexicana se tendrd como fecha de
presentacion la fecha y hora de la solicitud, pero si al momento de su recepcion no se
cumple la totalidad de los requisitos, la fecha de presentacion serd la del dia en que se
cumplan posteriormente.

En ambos paises se contemplan las mismas causales para solicitar la nulidad de la
patente, pero se establecen diferentes plazos para su solicitud oportuna; en Colombia la
accion prescribe 5 afios desde la concesion o 2 afios desde que se tuvo conocimiento y
en México el tiempo para su prescripcion se cuenta 5 afios a partir de la fecha en que
surta efectos la publicacién.

MODELOS DE UTILIDAD: En ambos paises se establece un término de 10 afios como
vigencia de la proteccion de los modelos de utilidad, asi como se dispone que en lo
concerniente a la tramitacion del registro y proteccion de un modelo de utilidad se
aplicara lo consagrado para las patentes.

DISENOS INDUSTRIALES: La proteccion otorgada a los disefios industriales en
Colombia es de 10 afios mientras que en México es de 15 afios. Los requisitos que se
estudian para el registro en México son la novedad y la aplicacién industrial. En
Colombia es clara la exigencia de la novedad y aunque no se deja expresa la condicién
de aplicabilidad industrial, se debe indicar el producto o el género al que aplican (art.
118 Decision 486 de la Comunidad Andina).Ya en el tramite para su registro es la
legislacion colombiana la que establece un régimen independiente, mientras que la
legislacién mexicana sigue lo consagrado para las patentes.

ESQUEMAS DE TRAZADOS DE CIRCUITOS INTEGRADOS: A pesar de que en
Colombia y México se establece un periodo de diez afios para la proteccion de los
esquemas de trazados de circuitos integrados, es tan solo en la legislacion colombiana
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donde se establece un periodo de 15 afos para la caducidad de la solicitud de
proteccion por toda circunstancia, contados a partir de la fecha de creacion. Mientras
gue en el caso de haberse presentado explotacion comercial el término determinado
para la caducidad de la solicitud de registro es de 2 afios contados a partir de la primera
explotacion.

En cuanto a las licencias obligatorias sobre esquemas de trazados de circuitos
integrados protegidos, en México no proceden pero en Colombia si bajo seis
situaciones taxativas, las cuales son: Falta de explotacion, Interés publico, Emergencia
nacional, Salud publica, Seguridad Nacional y Practicas anticompetitivas.

El tratamiento juridico de las MARCAS es muy similar entre Colombia y México. Los
términos y requisitos sustanciales son los mismos, asi como su importancia porque en
ambos paises constituyen la base del tramite de otras formas de propiedad industrial,
como lo son los nombres comerciales.

El NOMBRE COMERCIAL es protegido en Colombia y en México. La proteccion en
México se lleva conforme al tratamiento que se da a las marcas. En Colombia se
establece un régimen independiente que no dista mucho de las disposiciones de las
marcas, por lo que se debe entender que es practicamente el mismo.

La diferencia conceptual entre INDICACIONES GEOGRAFICAS (Colombia) vy
DENOMINACIONES GEOGRAFICAS (México) es borrada por la OMPI, que pide dar a
ambos conceptos un significado amplio y no taxativo'®’. El tratamiento que reciben en
uno y otro pais es el mismo.

SECRETOS INDUSTRIALES: El articulo 264 de la Decision 486 de la Comunidad
Andina, y el articulo 85 de la Ley Federal de Propiedad Industrial de México son claras
al expresar que toda persona que tenga acceso a un secreto industrial por motivo de su
empleo, cargo o profesién, debera abstenerse de revelarlo sin causa justificada y sin
consentimiento de la persona que guarde dicho secreto o de su usuario autorizado.

Colombia y México acogen una proteccion paralela a la otorgada a las diferentes formas
de Propiedad Industrial para proscribir los actos que constituyen COMPETENCIA
DESLEAL, como las practicas deshonestas, que induzcan al publico en error sobre el
establecimiento o el producto o desacrediten el buen nombre del establecimiento y la
honra del comerciante.

OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

v" Respecto de los Derechos de los obtentores de variedades vegetales, Colombia y

México parecen haberse acogido a un sistema sui generis, al adoptar el Acta del
Convenio UPQV de 1978, que se acomoda mejor a una realidad econdmica en la que la
proteccion debe orientarse principalmente al beneficio de los fitomejoradores
comerciales que emplean técnicas de mejoramiento convencionales.

107

Organizacion Mundial de la Proteccion Intelectual. WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use. Pag. 107. [En

linea] En: www.wipo.org. Consultado en Enero 20 de 2010.
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CONOCIMIENTOS TRADICIONALES

La proteccion que se brinda a los conocimientos tradicionales en Colombia y
México consiste en que se toma al Estado como titular de tales
conocimientos. Por tanto, son de libre uso o de dominio publico, pero cuando
se vaya a hacer uso de ellos con fines comerciales o de lucro se debe contar
con la autorizacién de la Autoridad Nacional de cada pais para efectuar el
uso.

RECURSO GENETICO

v' Colombia y México prohiben que el recurso genético haga parte de la materia
patentable por lo que su manipulaciébn no puede constituir base de derechos de
propiedad intelectual.
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ANEXO 1

DECLARACION UNIVERSAL SOBRE EL GENOMA HUMANO Y LOS DERECHOS
HUMANOS:

UNESCO 11 de Noviembre de 1997:

Con base a resoluciones emitidas por la UNESCO, como lo son: La 22C/13.1, la 23C/13.1, la
24CJ/13.1, la 25C/5.2, la 27C/5.15, la 28C/2.1 y la 28C/2.2, se compromete a promover y
desarrollar la reflexion ética y las actividades conexas en lo referente a las consecuencias de
los progresos cientificos y técnicos en el campo de la Biologia y de la Genética, respetando los
derechos y libertades de ser humano.

Tras reconocer importancia de las investigaciones del GENOMA HUMANO vy su aplicacion, sin
gue se aparte la dignidad, la libertad y los Derechos Humanos, proclama principios y aprueba la
presente declaracion:

El Primer Principio es “LA DIGNIDAD HUMANA Y EL GENOMA HUMANO?”, consagrados del
articulo 1 al articulo 4, donde se establece al GENOMA HUMANO como “La base de la Unidad
fundamental de todos los miembros de la familia humana y del reconocimiento de su dignidad y
diversidad intrinsecas. En este sentido simbdlico el GENOMA HUMANO es el patrimonio de la
humanidad y la dignidad humana como algo inherente a toda persona.

El Segundo Principio es “DERECHOS DE LAS PERSONAS INTERESADAS”, consagrado del
articulo 5 al articulo 9, donde el estudio del GENOMA HUMANO debe realizarse libre de
cualquier clase de discriminacion fundadas en sus caracteristicas genéticas, y una vez haya
sido emitido el consentimiento previo, informado y libre de la persona interesada, aunque
cuando esta no esté en condiciones de expresar su consentimiento se contempla la posibilidad
de realizarse la investigacion a condicién de que ésta obtenga un beneficio directo para su
salud, de no presentar un beneficio directo, s6lo podra efectuarse excepcionalmente cuando
esté encaminada a redundar un beneficio de la salud de otras personas que pertenezcan al
mismo grupo de edad 6 que posean las mismas condiciones genéticas; en el momento en que
se cause un dafio a una persona como consecuencia directa de la intervencién en su GENOMA
tendrd una reparacién equitativa al dafio de que haya sido victima, de conformidad con el
derecho Internacional y el Derecho Nacional; hacia el Derecho Internacional publico y el
Derecho Internacional relativo a los Derechos Humanos, asi como de la Proteccion de los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales so6lo la legislacion podra limitar los principios
de consentimiento y confidencialidad, de haber razones imperiosas para ello.

El tercer Principio es “INVESTIGACIONES SOBRE EL GENOMA HUMANO?”, consagrado del
articulo 10 al articulo 12, las investigaciones del GENOMA HUMANO vy su aplicacion en el
campo de la biologia, la genética y la medicina deben orientarse a aliviar el sufrimiento y
mejorar la salud del individuo y de toda la humanidad, su préctica nunca debe efectuarse
cuando sea contraria a la dignidad humana ni podra prevalecer sobre el respeto de los
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Derechos Humanos, de las libertades fundamentales y de la dignidad humana de los
individuos.

El cuarto Principio es “CONDICIONES DEL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA”,
consagrado del articulo 13 al articulo 16, se habla de la importancia de crear comités de ética
independientes, pluridisciplinarios y pluralistas con el objetivo de apreciar las cuestiones éticas,
juridicas y sociales planteadas por las investigaciones sobre el GENOMA HUMANO vy sus
aplicaciones; asi como de tomar medidas apropiadas para fijar el marco del libre ejercicio de
las actividades de investigacion sobre el GENOMA HUMANO y de imponer a los investigadores
responsabilidades especiales de rigor, prudencia, probidad intelectual e integridad, tanto en la
realizacion de sus investigaciones como en la presentacion y explotacion de los resultados de
éstas.

El quinto Principio es “SOLIDARIDAD Y COOPERACION INTERNACIONAL”, consagrada del
articulo 17 al articulo 19, se promueve la practica de la solidaridad para con los individuos,
familias o poblaciones expuestos a riesgos particulares de enfermedad realizando
investigaciones encaminadas a identificar, prevenir y tratar enfermedades genéticas;
difundiendo el saber cientifico sobre el GENOMA HUMANO, la diversidad humana y la
investigacion genética, asi como la prevencion de abuso de las investigaciones sobre el
GENOMA HUMANO.

Del articulo 20 al articulo 25 encontramos “EL FOMENTO DE LOS PRINCIPIOS DE LA
DECLARACION”, se propone a la educacién, la investigacién y formaciéon de campos
interdisciplinarios como las medidas adecuadas para fomentar los principios establecidos en
esta Declaraciébn y a su vez otras formas de investigacion, formacion y difusién de la
informacion para que la sociedad y cada uno de sus miembros tome mayor conciencia de sus
responsabilidades en pro de la defensa de la dignidad humana.

Como acto complementario el comité Internacional de Bioética de la UNESCO contribuird a
difundir los principios enunciados en la presente declaracién, a proseguir el examen de las
cuestiones planteadas por su aplicacion y por la evoluciébn de tecnologia, presentar
asesoramiento en lo referente al seguimiento de la presente declaracion.
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ANEXO 2.

INFORME SOBRE EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Bucaramanga, julio de 2010. Universidad Industrial de Santander. Escuela de Derecho y
Ciencia Politica. LUZ ANDREA VEGA DELGADO - MARLA BEDOYA FONSECA. Estudio
Comparado de Propiedad Intelectual en Colombiay México.

Informe de logro de los objetivos de la Investigacion

Respuesta al problema juridico:

¢Existe homogeneidad teédrica-juridica en la legislacion, jurisprudencia, doctrina y
demas tratamientos desarrollados por Colombia y México, en relaciéon con La Propiedad
Intelectual?

Como respuesta al problema juridico planteado al presente proyecto se evidencié que
Colombia y México pertenecen a un bloque de legislaciéon internacional que exige la
observancia de principios internacionales de proteccién de la propiedad intelectual comunes.
Esto lleva a afirmar que Si existe homogeneidad tedrico-juridica en la legislacion,
jurisprudencia, doctrina y demas tratamientos desarrollados por Colombia y México, en relacién
con la Propiedad Intelectual.

Respuesta a los objetivos del proyecto:
Obijetivo Principal:

El desarrollo del principal objetivo de la investigacion sobre el estudio de derecho comparado
sobre el desarrollo y tratamiento juridico dado a la Propiedad Intelectual en los paises de
México y Colombia se cumplié de la siguiente forma:

1. Se comparé la adhesiébn de Colombia y México a los principales Tratados
Internacionales.

2. Como resultado de lo anterior, se identificaron los principios que deben respetar
Colombia y México en su legislacion interna sobre Propiedad Intelectual (pagina 46 y
siguientes).

3. Se verifico la observancia de tales principios en las legislaciones aplicables para cada
pais (a lo largo de los cuadros comparativos que presenta el documento).

4. Se identificaron en los cuadros comparativos las diferencias y similitudes que existen
entre ambas legislaciones en el tratamiento juridico dado a la Propiedad intelectual.

Objetivos Especificos:
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1. Analizar la legislacion, jurisprudencia, doctrina y los demas mecanismos adoptados por
Colombia y México, en torno a La Propiedad Intelectual.

El primer objetivo especifico se cumple de la siguiente manera:

Legislacion: se estudia la legislacién aplicable, analizando sus principales aspectos
como elementos merecedores de proteccién, términos de vigencia que incluye cada ley,
con la remision a la fuente del articulo del documento oficial consultado.

Jurisprudencia: la jurisprudencia se usa como soporte de los principios se sustentan
para cada pais. La mas utilizada es la colombiana pues por su funcién especial de
control constitucional, exige exponer las consideraciones juridicas en las que se basa la
autoridad judicial para emitir un fallo. Se encuentra a lo largo del texto.

Doctrina: Rengifo Garcia, Uribe Arbeldez, Zea Fernandez, Las Guias de Usuario de
oficinas como la OMPI y las autoridades nacionales, entre otros, ayudan a determinar el
alcance conceptual de cada uno de las formas de propiedad intelectual y la naturaleza
juridica vy las justificaciones teéricas y legales de su proteccion. El peso de autoridad de
la doctrina encierra dentro de un lenguaje practico y consistente el estudio realizado.

2. Determinar los enfoques teorico-conceptuales en que se fundan ambos sistemas
juridicos para la regulacién de dicho instituto.

Este objetivo especifico se cumplié cuando se identificaron dentro de los textos legales y
doctrinales los principios juridicos que enmarcan el &mbito de proteccién de la propiedad
intelectual. Se llegé a la conclusion que ambos paises hacen parte del sistema que
imparten el Convenio de Berna, el Convenio de Paris y el Tratado de la OMPI. Es un
sistema juridico universalista que expone los siguientes principios:

Trato nacional.
Independencia de la Proteccion.
Proteccién Automatica.

Estos principios estan orientados a dos finalidades primordiales que se retroalimentan:
proteger contra el uso sin autorizacion de terceros de las producciones intelectuales que el
creador divulga, y; de esta manera contribuir con el desarrollo de la sociedad por la
diseminacion del conocimiento y los hallazgos de la literatura, el arte y la industria.

3. Identificar las novedades, diferencias, similitudes en el ordenamiento juridico mexicano,
en cuanto a la regulacién de La Propiedad Intelectual comparado con Colombia.

Para el cumplimiento de este objetivo se compararon las legislaciones de ambos paises
identificando sus puntos comunes en términos de vigencia, radio de proteccién, ambito de
aplicacion, limitaciones, exclusiones y en general todo el régimen de procedimiento para la
proteccion de las diferentes formas de propiedad intelectual. Se elaboraron cuadros que
resaltan estos datos y se tomé el aporte de las estadisticas y datos reales que informan el
estado actual de la materia en cada pais.

4. Articular la presente investigacion dentro de la macro-investigacion sobre el tema
adelantada por La Vice rectoria de Investigacion y Extension de la Universidad Industrial
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de Santander como miembro de La Red de Propiedad Industrial e Intelectual en
Latinoamérica “PILA NETWORK.

De los objetivos planteados por la Red PILA NETWORK se destaca la preocupacion de
crear conciencia entre las Instituciones de Educacién Superior sobre la importancia de la
proteccion de la Propiedad Intelectual. El realizar un estudio comparativo que resalte el
estado actual de la proteccion en los paises que integran la Red aporta un beneficio
importante a su investigacién porque cimenta las bases de una relacion de las instituciones
“mas cercana y fluida con agentes externos como la industria y administraciones publicas,
lo que facilitaré futuros acuerdos de colaboracién’™®

Esta fluidez, segin la misibn que se extrae de la Red Pila, lograra que la inversién en
Ciencia y Tecnologia cobre mayor importancia pues obligara a la “implementacion de
unidades de transferencia de la tecnologia, evaluacién econémica de los derechos de
Propiedad Intelectual, y mecanismos de colaboracion entre IES y la industria, entre

otros”

%8 Red de Propiedad Intelectual e Industrial en Latinoamérica. Informe de Gestién de Propiedad Intelectual e Industrial en
Instituciones de Educacion. Informe sobre sensibilizacién y uso de la Propiedad Intelectual (Pl) en Instituciones de Educacion

Superior. Documento electénico disponible en http://www.pila-network.org/public_documents/COLOMBIA informe(1.2) final.pdf.
Consultado en julio 12 de 2010.

% Red de Propiedad Intelectual e Industrial en Latinoamérica. Informe de Gestion de Propiedad Intelectual e Industrial en
Instituciones de Educacion. Informe sobre sensibilizaciéon y uso de la Propiedad Intelectual (PI) en Instituciones de Educacién

Superior. Documento electonico disponible en http://www.pila-network.org/public_documents/COLOMBIA informe(1.2) final.pdf.
Consultado en julio 12 de 2010.
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