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1. OBJETIVO

La Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente adopta la Guia de
Propiedad Intelectual en la Contratacion Publica con el propdsito de otorgar a los participes
del Sistema de Compra Publicas un instrumento Util para la gestion de los activos de
Propiedad Intelectual en el marco de la gestion publica, en especial, en lo relativo a la
contratacion publica. En atencion a dicho propdsito, la Guia desarrolla lineamientos y buenas
practicas contractuales que serviran a las Entidades Estatales para determinar el tratamiento
juridico procedente para el uso legal de los activos de Propiedad Intelectual, asi como las
obligaciones y derechos asociados a cada una de las tipologias de creaciones del intelecto.

2. ALCANCE

La Agencia Nacional de Contratacion Publica —Colombia Compra Eficiente—, con fundamento
en el articulo 2.2.1.2.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y en el Decreto—-Ley 4170 de 2011, en gjercicio
de su funcion de desarrollar, implementar y difundir politicas publicas, planes, programas,
normas, instrumentos y herramientas que faciliten la contratacion publica, pone a disposicion
de los interesados la presente Guia de Propiedad Intelectual en la Contratacion Publica.

Esta guia ofrece un marco tedrico y practico sobre los aspectos mas relevantes de la disciplina
de la Propiedad Intelectual en el contexto de la gestion publica y la contratacion estatal. Para
esto se desarrollan una serie de pautas y orientaciones basicas dirigidas a que los funcionarios,
contratistas y colaboradores de las Entidades Estatales puedan conocer los fundamentos
conceptuales y normativos en los debe sustentarse la gestion y el uso de activos de
Propiedad Intelectual. En cada acapite se explicaran algunas normas que determinan la
atribucion de la titularidad de derechos sobre las creaciones protegidas por la Propiedad
Intelectual.
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También se realizardn algunas consideraciones sobre los contratos de transferencia o licencia
que pueden suscribir las Entidades Estatales para la produccion o uso de creaciones
protegidas por la Propiedad Intelectual. En atencion a las particulares reglas aplicables a estos
contratos cuando una de las partes es una Entidad Estatal, la guia tambien presenta algunas
pautas relacionadas con las modalidades de seleccidon que deben aplicarse de acuerdo con
las normas vigentes en la materia.

En todo caso, se aclara que las consideraciones expresadas en la presente guia se hacen en
el marco de las funciones de difusion y compendio normativo asignadas a Colombia Compra
Eficiente, por lo gue no tienen caracter vinculante, por 1o que en modo alguno su aplicacion
releva a las Entidades Estatales del acatamiento de las normas juridicas vigentes en la materia.
Del mismo, las consideraciones realizadas en la presente guia se hacen sin perjuicio de las
competencias que de otras autoridades administrativas en la materia objeto de estudio.

3.INTRODUCCION

La Politica Nacional de Propiedad Intelectual formulada en el Documento CONPES 4062
establecid como uno de sus objetivos especificos: ‘Generar condiciones habilitantes en e/
sistema de propiedad intelectual para la creacion y gestion de activos de Pl econdmicamente
valiosos” por 1o que se propuso como linea estratégica conectar la oferta y la demanda de
los derechos de propiedad intelectual’. Para este propodsito, segun la mencionada Politica, es
necesario plantear algunas acciones dirigidas a “[...] mejorar la cooperacion entre universidaa-
empresa-tstado, fomentar el reconocimiento de las necesiaades del mercado en Jos
Drocesos de creacion e investigacion y acciones para mejorar 1a promocion y mercaaeo de
algunos instrumentos de Pl fundamentales para su comercializacion”.

En desarrollo de esta linea estratégica, como una accion dirigida a reducir brechas en el
mercado cuando el Estado es demandante u oferente de activos de Propiedad Intelectual, el
referido documento CONPES propuso el desarrollo de una guia de buenas practicas dirigida
a las Entidades Estatales con el objetivo de generar vy fortalecer su capacidad institucional en
la negociacion y suscripcion de contratos que involucren derechos de Propiedad Intelectual.
La Agencia Nacional de Contratacion Publica —Colombia Compra Eficiente— en el marco de
sus facultades dirigidas a elaborar, actualizar y difundir herramientas que faciliten la
contratacion publica, a partir de instrumentos que promuevan la eficiencia, la transparencia y
la competitividad, ha asumido la elaboracion de esta guia.

Como principal antecedente encontramos que, en el aio 2006, la Procuraduria General de Ia
Nacion y la Direccion Nacional de Derecho de Autor expidieron la Circular Conjunta 004
mediante la cual se impartieron orientaciones para el cumplimiento de normas de Derecho
de Autor y Derechos Conexos, en lo relacionado con la contratacion de obras y prestaciones

! Objetivo Especifico 1 establecido en el Documento CONPES 4062 a traveés del cual se formuld la Politica Nacional de
Propiedad Intelectual.
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protegidas por el Derecho de Autor por parte de Entidades Estatales?. Dicho documento, si
bien sélo se refirio a la disciplina del Derecho de Autor —no incluyendo consideraciones sobre
los derechos de Propiedad Industrial— resultd ser un valioso y Util aporte para la labor de
sensibilizar a las Entidades Estatales y sus funcionarios sobre la importancia de identificar vy
gestionar adecuadamente sus activos de Propiedad Intelectual, asi como para generar
recomendaciones tendientes a evitar infracciones a los derechos de terceros.

Tal como se indico en las consideraciones de la mencionada Circular 7..J en la actualidad /as
entidades estatales, a través de las diferentes moaalidades de contratacion, producen,
aaquieren o utilizan bienes protegqidos por normas relativas al derecho de autor, tales como
obras literarias y artisticas, entre 1as cuales se cuentan programas ae ordenador, textos de
caracter clentifico o cultural fotografias, dibujos, planos, etc.” Esta consideracion —que no ha
perdido vigencia ni relevancia casi veinte anos después— podria complementarse incluyendo
en el listado a las soluciones tecnoldgicas que se protegen a traves de Patentes de Invencion
o de modelos de utilidad, los Disefos Industriales o los Signos Distintivos que crean o que
usan las Entidades Estatales en el curso de sus actividades, entre otros aspectos protegidos
por los derechos de Propiedad Intelectual.

Como punto de partida del presente documento debemos identificar a las Entidades Estatales
como generadoras de activos de Propiedad Intelectual y también como usuarias de
derechos de terceros en este mismo ambito. Tanto para uno como el otro rol es necesario
identificar las buenas practicas requeridas, de un lado, para proteger los derechos
patrimoniales del Estado sobre las obras, nuevas creaciones o signos distintivos creados por
sus servidores y contratistas, y, de otro lado, para hacer uso legal de obras o derechos de
Propiedad Industrial cuya titularidad corresponde a un particular.

Para este proposito es esencial que todos los destinatarios y usuarios de la presente guia
tengan un claro entendimiento de cudles son los diferentes tipos de creaciones intelectuales
que gozan de proteccion legal, asi como de las reglas que definen a quién corresponden los
derechos sobre las mismas. Estas pautas generales le permitiran a las Entidades Estatales
encontrar soluciones ajustadas a la ley para |as situaciones que se presenten en el marco de
la gestion publica y para precaver eventuales controversias en torno a la titularidad de
creaciones intelectuales o sobre la legalidad del uso que de las mismas.

En este contexto, a continuacion, se presenta una descripcion de las diferentes categorias de
derechos de Propiedad Intelectual, incluyendo las creaciones susceptibles de proteccion por
el Derecho de Autor, los derechos de Propiedad Industrial y los derechos de los Obtentores
de Variedades Vegetales, indicando en cada caso el objeto de proteccion, la legislacion

2Procuraduria General de la Nacion y Unidad Administrativa Especial Direccion Nacional de Derecho de Autor, adscrita
al Ministerio del Interior . Circular conjunta No. 004 de 2006. “Orientaciones para el cumplimiento de normas de Derecho de
Autor y Derechos Conexos, en lo pertinente a la contratacion estatal de obras y prestaciones protegidas y buenas practicas’.
Disponible en el siguiente enlace: https://cutt.ly/mYMvicy

i3 DEPARTAMENTO , . . g il . .
i NACIONAL DE PLANEACION Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

I|IIIII|I‘I www.colombiacompra.gov.co

‘ Version: 02 Cod\go CCE-EICP-G15  Fecha: ~ 30dediciembredel 2022 Pagina 5 de 64 ‘



https://cutt.ly/mYMv1cy

GUiA DE PROPIEDAD INTELECTUALEN LA Agencia Nacional de Contratacuo?lll’ubhca
CONTRATACION PUBLICA | ‘ | I‘ I||||||1 |
I

CODIGO: CCE-EICP-GI-15
Colombia Compra Eficiente

VERSION: 2 DEL 30 DE DICIEMBRE DF 2022

aplicable, sus formas de adquisicion vy el término de proteccion. Adicionalmente, en
consonancia con los objetivos planteados por la Politica Nacional de Propiedad Intelectual, la
presente guia ofrece una serie de recomendaciones de orden practico, formuladas con el
proposito de orientar a los directivos, funcionarios, contratistas y colaboradores de las
Entidades Estatales en la implementacion de buenas practicas para la gestion de activos de
Propiedad Intelectual, al igual que para el respeto de los derechos de terceros.

4. NATURALEZA JURIDICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

La Propiedad Intelectual es una disciplina normativa que se encarga de la proteccion de las
creaciones derivadas del intelecto humano en los terrenos cientifico, literario, artistico,
industrial y comercial. Se considera como una modalidad sui generis de propiedad, ya que,
aungue guarda semejanzas con la concepcion clasica del derecho de propiedad —como las
facultades de uso, goce vy disposicion que conllevan para sus titulares, y que los dos tipos de
propiedad estan sujetos a limitaciones de orden legal—, la propiedad intelectual difiere de la
concepcion tradicional del derecho real de dominio en varios aspectos fundamentales.

Uno de ellos es la duracion de los derechos puesto que, mientras la propiedad comun es
perpetua, la vigencia de los derechos de Propiedad Intelectual estd sujeta a término o
condicion. Como se explicard a continuacion, en el caso de los Derechos de Autor, por
ejemplo, los derechos de orden patrimonial se encuentran limitados a una vigencia maxima
de 80 afnos contados a partir de la muerte del autor’, mientras que en las Patentes de
Invencion la duracion del derecho es de 20 afos contados desde la presentacion de la
solicitud de patente®. En el caso de los Nombres vy las Ensefias Comerciales, la proteccion que
otorga la ley a sus titulares esta sujeta a la condicion de que estos se usen de manera publica
en el comercio®.

Otra diferencia entre la Propiedad Intelectual v la propiedad comun estriba en el objeto de
proteccion, puesto que el derecho de dominio, por expresa disposicion del articulo 669 del
Codigo Civil, recae en cosas corporales, a diferencia de la Propiedad Intelectual que tiene
por objeto cosas incorporales. En ese sentido, ambos derechos difieren en la naturaleza de
su contenido, mientras que el derecho de propiedad es estrictamente patrimonial, la
Propiedad Intelectual tiene un contenido de doble indole: moral y patrimonial.

El contenido patrimonial tanto del derecho de propiedad comin como de la Propiedad
Intelectual se caracteriza por ser transferible, renunciable, prescriptible, expropiable, vy
embargable. En cambio, el contenido moral gue comportan algunos derechos de Propiedad

5 Congreso de la Republica. Art 11 de la Ley 23 de 1982. “Sobre derechos de autor”. Diario oficial 35949 de 19 de febrero
de 1982. Art. 21
4 Comisién de la Comunidad Andina. Decision 486 de 2000. “Régimen Comun sobre Propiedad Intelectual”. Art. 50.

°> Decision 486 de 2000. Articulo 191.
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Intelectual, como, por ejemplo, el Derecho de Autor o las Patentes, es inalienable, y como tal,
intransferible, irrenunciable, imprescriptible, por o que No pueden ser objeto de expropiacion
y son inembargables.

De otra parte, debe apuntarse que la Propiedad Intelectual, como geénero que protege 1as
creaciones del intelecto, se divide, principalmente, en dos categorias: el Derecho de Autor y
la Propiedad Industrial. La primera de estas corresponde a los derechos que tienen los
creadores sobre las obras literarias, artisticas o cientificas y también incluye la proteccion de
los Derechos Conexos —también conocidos como Derechos Afines—, a través de los que se
reconoce proteccion a las interpretaciones o egjecuciones de los artistas intérpretes o
gjecutantes, a los fonogramas de los productores de fonogramas vy a las emisiones de los
organismos de radiodifusion. La Propiedad Industrial en cambio tiene por objeto la proteccion
de las creaciones que, por su potencial aplicacion en la industria y el comercio, gozan de una
especial relevancia.

La Propiedad Industrial a su vez se divide en dos disciplinas. La primera se refiere a las Nuevas
Creaciones que abarcan las Patentes de Invencion, las Patentes de Modelo de Utilidad, los
Disefios Industriales y los Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados. La segunda se refiere
a los Signos Distintivos que abarcan las marcas de productos y servicios, los Lemas
Comerciales, los nombres y las Ensefias Comerciales, y las Indicaciones Geograficas.

Aungue la division de la Propiedad Intelectual en las dos categorias mencionadas es
generalizada a nivel mundial, en Colombia debe tenerse como otra de sus disciplinas la
Proteccion de los Obtentores de Variedades Vegetales, que reconoce unos derechos
exclusivos a quienes crean nuevas variedades vegetales. Esto se debe a que, en el caso
colombiano, el sistema de proteccion de los derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales se apartd del sistema tradicional de Patentes de Invencion, y adoptd uno sui generis
denominado Certificado de Obtentor.

5. MARCO NORMATIVO

La proteccion de la Propiedad Intelectual en Colombia es de rango constitucional en la
medida en que el articulo 61 de la Constitucion Politica de Colombia establece que: “£/ £stado
protegera la propiedad intelectual por el tiempo y mediante 1as formalidades que establezca
la ley” Es importante resaltar que la proteccion de los derechos de Propiedad Intelectual esta
consagrada en el articulo 27.2 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, segun
el cual “7oda persona tiene derecho a la proteccion de os intereses morales y materiales que
le correspondan por razon de 1as producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea
autora”.
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Igualmente, Colombia ha adherido a multiples instrumentos internacionales sobre Derechos
de Autor, Propiedad Industrial y Proteccion de los derechos del Obtentor de Variedades
Vegetales, que, en consecuencia, han sido incorporados al derecho nacional.

De otra parte, tanto a nivel internacional, comunitario y nacional, cada una de las tres
disciplinas ya mencionadas tiene un regimen normativo propio vy, adicionalmente, en
Colombia su proteccion esta asignada a tres autoridades diferentes, como se explicard a
continuacion:

5.1. DERECHOS DE AUTOR

En materia de Derechos de Autor encontramaos varios instrumentos de derecho internacional
de gran relevancia. En primer lugar, se destaca el Convenio de Berna para la Proteccion de
las Obras Literarias y Artisticas adoptado en 1886, el cual trata sobre la proteccion de las obras
y los derechos de los autores y contiene una serie de disposiciones que determinan
la proteccion minima que ha de conferirse por parte de los Estados Miembros a traves de sus
legislaciones internas. El Estado colombiano se adhirio a este Convenio mediante la Ley 33 de
1987.

De otra parte, encontramos el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio — en adelante Acuerdo sobre los ADPIC—, Anexo
del Tratado constitutivo de la Organizacion Mundial del Comercio [OMC]. Este es el acuerdo
multilateral mas completo sobre Propiedad Intelectual, al abarcar tanto temas de Derecho de
Autor como de Propiedad Industrial. El Acuerdo busco reducir las diferencias existentes en la
manera en que cada pals protege esos derechos estableciendo unas normas internacionales
comunes, en las gue se desarrollan unos niveles minimos de proteccion que cada Estado
miembro de la OMC se compromete a otorgar.

El Acuerdo sobre los ADPIC toma como base las obligaciones que ya existian para los Estados
Miembros del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas
(Derechos de Autor] y del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial.
Dado gue algunos temas no habian sido considerados en estos convenios, y que para ciertos
aspectos las normas de proteccion habian resultado insuficientes, a traves del Acuerdo sobre
los ADPIC se cred un nimero importante de disposiciones nuevas y algunas mas rigurosas.

Tambien debe hacerse mencion al Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT] v al
Tratado de la OMPI sobre Interpretacion o Ejecucion de Fonogramas [WPPT], conocidos
como “Tratados Internet”, pues establecen las normas basicas de proteccion del Derecho de
Autor y los Derechos Conexos en el entorno digital. Estos tratados, adoptados en 1996,
entraron en vigor en el 2002 y son administrados por la Organizacion Mundial de la Propiedad
Intelectual [OMPI]). En Colombia estos instrumentos fueron aprobados mediante las Leyes 565
de 2000 y 545 de 1999, respectivamente.
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Otro instrumento internacional de gran relevancia en materia de Derechos de Autor es la
Convencion Internacional sobre la Proteccion de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los
Productores de Fonogramas vy los Organismos de Radiodifusion. Este instrumento, también
conocido como Convencion de Roma de 1961, fue ratificado por Colombia mediante la Ley
48 de 1975. A través de este se regulan aspectos relativos a la proteccion de las
interpretaciones o ejecuciones de los artistas interpretes o gjecutantes, los fonogramas de los
productores de fonogramas vy las emisiones de los organismos de radiodifusion. La OMPI se
encarga de administrar la Convencion de Roma de manera conjunta con la Organizacion
Internacional del Trabajo [OIT] v la Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la
Ciencia vy la Cultura (UNESCO)].

En segundo lugar, debe referirse la norma comunitaria aplicable en materia de Derechos de
Autor, gue corresponde a la Decision 351 de 1993 de la Comision del Acuerdo de Cartagena,
que establece el Regimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. Como
norma supranacional, esta Decision goza de los atributos de la primacia sobre las normas
nacionales, el efecto directo tanto para los operadores judiciales, administrativos vy para los
administrados y su aplicacion inmediata, esto es, sin necesidad de transposicion al
ordenamiento interno a través de una ley del Congreso de la Republica®. Segun lo indicado
en el articulo 1 de esta Decisidon, sus disposiciones ‘tienen por finalidad reconocer una
adecuadsa y efectiva proteccion a los autores y demas titulares de aerechos, sobre las obras
del ingenio, en el campo literario, artistico o cientifico, cualquiera que sea el genero o forma
de expresion y sin importar el merito literario o artistico ni su aestino. ASimismo, se protegen
los Derechos Conexos |...]"

En tercer lugar, en relacion con la legislacion vigente en el orden nacional sobre Derechos de
Autor, se destacan la Ley 23 de 1982, principal norma de raigambre legal del régimen autoral.
Desde su expedicion esta ley ha sido modificada por varias leyes posteriores dirigidas a su
actualizacion, asi la Ley 44 de 1993 vy la Ley 1915 de 2018, entre otras disposiciones.

El Decreto 2041 de 1991 creo la Direccion Nacional de Derecho de Autor [DNDA], Unidad
Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior, la cual funge como instancia

6 Sobre la naturaleza y caracteristicas de las decisiones que se adoptan por la Comision del Acuerdo de Cartagena, la
Corte Constitucional, en Sentencia C-069 de 2019 indico lo siguiente: 7as decisiones que se adoptan por la Comision del Acuerdo
age Cartagena, como parte del proceso de integracion, responden al transito de la competencia requiadora nacional en cabeza
ael Congreso de la Republica hacia el referido drgano comunitario, unica y especificamente en os asuntos cuya decision le ha
sido otorgaaa por los Paises Miembros. Fn este sentido, la normativiaad supranacional ocupa el terreno de 1a legislacion nacional,
sin que se requiera pronunciamiento adicional alguno y en 1as materias asignadas, desplazando de este modo al derecho interno.

Ahora bien, para lograr precisamente la uniformidad e igualdad de trato entre los Paises Miembros y sus habitantes, el derecho
comunitario se caracteriza por otorgarle a sus disposiciones los atributos de preeminencia y aplicacion preferente. £n virtud de
la primera, las decisiones de la Comision del Acuerdo de Cartagena se imponen, por razon del rol concedido y de la materia
asignada, con preferencia sobre la requlacion nacional: mientras que, con ocasion de la sequnda, en caso de contradiccion
entre una norma comunitaria y una ael sistema interno, aquella adebe hacerse aplicar con primacia respecto de éstas, sin que e/
fendmeno dé lugar a la derogacion de la norma interna’.
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institucional encargada del disefio, direccion, administracion y egjecucion de las politicas
gubernamentales en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Dicha entidad fue
concebida como la autoridad nacional competente para ejercer, entre otras funciones, las
de: (i) Disefiar, administrar y ejecutar las politicas gubernamentales en materia de derecho de
autor y derechos conexos; (i) Administrar el registro nacional de las obras literarias, artisticas,
y de los actos o contratos vinculados con el derecho de autor o los derechos conexos; v [iii)
Capacitar y difundir el conocimiento del derecho de autor y los derechos conexos.

5.2.PROPIEDAD INDUSTRIAL

En cuanto a instrumentos internacionales el referente principal es el Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial, adoptado en 1883, el cual contiene una serie de
disposiciones que determinan la proteccion minima que ha de conferirse por parte de los
Estados Miembros a través de sus legislaciones internas. Colombia adhirio al Convenio de
Paris mediante la Ley 178 de 1994.

Como ya se menciono, en temas de Propiedad Industrial tambien tiene aplicacion el Acuerdo
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(Acuerdo sobre los ADPIC). También encontramos varios tratados administrados por la OMPI
a los cuales ha adherido Colombia, entre los que encontramos el Tratado sobre el Derecho
de Marcas [TLT) adoptado en 1994, cuyo objetivo es armonizar v agilizar los procedimientos
nacionales y regionales de registro de marcas. En igual sentido, el Estado colombiano aprobd
el Tratado sobre el Derecho de Marcas v su reglamento por la Ley 1343 de 2009.

En materia de marcas es necesario referirse al Protocolo concerniente al arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid en 1989. Este es un tratado
a través del cual se establece una via alternativa de presentacion de solicitudes de registro
de marca en varias jurisdicciones o paises mediante un Unico tramite. Colombia es parte del
Protocolo de Madrid, al haberlo aprobado mediante la Ley 1455 de 2011.

De otra parte, se destaca la relevancia del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes
(PCT) adoptado en 1970 y aprobado en Colombia mediante la Ley 463 de 1998. EI PCT permite
buscar proteccion por patente para una invencion en muchos paises al mismo tiempo
mediante la presentacion de una solicitud internacional de patente. Cabe precisar que este
tratado multilateral facilita la presentacion de solicitudes de patente en varios paises, pero la
decision sobre la concesion de la patente sigue siendo una atribucion exclusiva de la oficina
de patentes de cada Estado.

A nivel comunitario se encuentra la Decision Andina 486 de 2000 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena gue establecio el Régimen Comun sobre Propiedad Industrial. La naturaleza
supranacional de este instrumento permite que este goce de los atributos de la primacia
sobre las normas nacionales, el efecto directo y su aplicacion inmediata. La Decision Andina
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486 surgio de la necesidad de revisar y actualizar el régimen comun en materia de Propiedad
Industrial entre los paises de la subregion, conforme a las obligaciones contraidas por estos
en el Acuerdo sobre los ADPIC que ya se mencion® en el numeral anterior. Asi las cosas, la
Decision Andina 486 contiene las disposiciones que rigen el otorgamiento y proteccion de
los derechos de propiedad Industrial en Colombia y los demas paises andinos.

Dentro de las normas nacionales relativas a la Propiedad Industrial debe tenerse en cuenta las
contenidas en el Titulo Il del Libro Tercero del Codigo de Comercio -articulos 534 al 618-. Al
respecto, cabe advertir que, si bien, como vimos, la Decision Andina 486 de 2000 prima sobre
las normas nacionales, varias de las disposiciones consagradas en el Codigo de Comercio se
siguen aplicando por regular situaciones no contempladas en la norma andina. Es el caso, por
ejemplo, del articulo 539, que establece las reglas aplicables a las invenciones realizadas por
el trabajador 0 mandatario contratado para investigar.

Ilgualmente, es importante tomar en consideracion las normas reglamentarias que, en materia
de Propiedad Industrial, estdn hoy recogidas en el Decreto 1074 de 2015, Decreto Unico
reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, asi como las directrices impartidas
por la Superintendencia de Industria y Comercio que guian a los usuarios acerca de la manera
como se deben adelantar los tramites de propiedad industrial y que se encuentran en la
Circular Unica.

De acuerdo con el numeral 57 del Articulo 1 del Decreto 4886 de 2011, corresponde a la
Superintendencia de Industria y Comercio administrar el Sistema Nacional de la Propiedad
Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.

5.3.PROTECCION A LOS DERECHOS DE LOS OBTENTORES DE VARIEDADES VEGETALES

Sobre esta particular disciplina, en cuanto a instrumentos internacionales de aplicacion en
Colombia, se resalta el Convenio Internacional para la Proteccion de las Obtenciones
Vegetales, [UPQV), del 2 de diciembre de 1961 —revisado en Ginebra el 10 de noviembre de
1972 y el 23 de octubre de 1978-, que fue aprobado por el Congreso de Colombia mediante
la Ley 243 de 1995.

En el derecho comunitario encontramos la Decision 345 de 1993 de la Comision del Acuerdo
de Cartagena, la cual establece el Régimen Comun de Proteccion a los Derechos de los
Obtentores de Variedades Vegetales. Dado que esta norma se expidid con antelacion a la
adhesion de Colombia al Convenio UPQOV, se constituy® en la primera norma aplicable en
nuestro pais, que consagraba la posibilidad de otorgarle proteccion a los derechos de los
Obtentores de las Variedades Vegetales.

Esta norma comunitaria fue desarrollada en el derecho interno a traves de varias
disposiciones, entre ellas, el Decreto 533 de 1994, que reglamentd el Régimen Comun de
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Proteccion de Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, v la Resolucion 1893 de
1995 expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA], que ordena la apertura del
Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, y ademas, establece el procedimiento
para la Obtencion del Certificado de Obtentor.

La principal autoridad nacional con competencias asociadas al régimen de proteccion a las
variedades vegetales es el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Este establecimiento
publico del orden nacional, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es el
organismo facultado, de acuerdo con el Decreto 533 de 1994, para otorgar el certificado de
obtentor, gue genera un incentivo para desarrollar nuevas variedades que generen mejora
cualitativa y cuantitativa en la produccion de alimentos.

6. NOCIONES FUNDAMENTALES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

A continuacion, se desarrollan algunas nociones basicas en materia de Propiedad Intelectual,
en cada una de las disciplinas mencionadas:

6.1 DERECHOS DE AUTOR
A. ¢Qué protege el Derecho de Autor?

El Derecho de Autor, en su acepcion mas amplia, es la disciplina mediante la cual se reconoce
proteccion a las obras de naturaleza literaria, artistica o cientifica que cumplen con un criterio
de originalidad. También protege ciertas prestaciones realizadas sobre las obras que
contribuyen significativamente con su difusion, como son [as interpretaciones o ejecuciones
de los artistas intérpretes o ejecutantes, los fonogramas de los productores de fonogramas y
las emisiones de los organismos de radiodifusion.

Dicho esto, es importante tener claridad sobre o que si estd protegido por el Derecho de
Autor y lo que no. Esto por cuanto, el Derecho de Autor no protege las ideas, los conceptos,
las técnicas, los estilos, es decir, que sobre estos no se otorgan derechos exclusivos. El
Derecho de Autor se encarga de proteger la obra, es decir el medio a traves del cual el autor
expresa una idea o un concepto’.

7 Asi lo establece el articulo 7 de la Decision Andina 351 de 1993: “‘Queda protegida exclusivamente la forma mediante
la cual 1as iaeas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras. No son objeto de proteccion 1as ideas
contenidas en 1as obras literarias y artisticas, o el contenido ideologico o técnico ade las obras cientificas, ni su aprovechamiento
inaustrial o comercial’.

En el mismo sentido, el Articulo 6 de la Ley 23 de 1982 establece: 7..] Las ideas o contenido conceptual de las obras literarias,
artisticas y cientificas no son objeto de apropiaciones. Esta ley protege exclusivamente la forma literaria, plastica o sonora, como
1as ideas del autor son descritas, explicadas, ilustradas o incorboradas en las obras literarias, cientificas y artisticas. [...]"
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La Decision Andina 351 de 1993 —articulo 4— vy la Ley 23 de 1982 —articulo 2— contienen un
listado declarativo, no taxativo de las obras que son objeto de proteccion por el Derecho de
Autor, dentro de las que se encuentran:

e Las expresadas por medios escritos, como pueden ser obras literarias, articulos,
informes, mapas y bosquejos, entre otros;

e Las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plasticas relativas con la geografia, la
topografia, la arquitectura o las ciencias;

e |as bases de datos;

e Elsoftware o programa de ordenador;
e [as musicales [con o sin letral;

e Las audiovisuales;

e Las fotografias;

e Las plasticas o de bellas artes tales como pinturas y dibujos
B. ¢Cdmo se obtiene la proteccion del Derecho de Autor?

El Derecho de Autor concede a los autores de las obras una proteccion inmediata, en la
medida en que por el sdlo hecho de la creacion, surgen en cabeza del autor unas facultades
de orden moral y patrimonial sobre su obra, sin necesidad de realizar un registro para obtener
esta proteccion, ni cumplir formalidad o solemnidad alguna. En efecto, el articulo 9 de la Ley
23 de 1982, establece: ‘La proteccion que esta ley otorga al autor, tiene como titulo originario
la creacion intelectual sin que se requiera reqistro alguno. Las formalidades que en ella se
establecen son para la mayor sequriaad juridica de los titulares de los derechos que se
protegen®’.

En ese sentido, la inscripcion de la obra en el Registro Nacional de Derecho de Autor,
administrado por la Unidad Administrativa Especial Direccion Nacional de Derecho de Autor,
adscrita al Ministerio del Interior, se presenta como un instrumento declarativo o, si se quiere,
publicitario sobre la titularidad del Derecho de Autor, pero no es un requisito para constituir
derechos sobre la obra respectiva®. Sin embargo, la utilidad del registro es innegable ya que

8 Ademas de lo dispuesto en la legislacion nacional, debe tomarse en cuenta que este principio estd desarrollado
también en los articulos 52 y 53 de la Decision Andina 351 de 1993 y en el articulo 5.2 del Convenio de Berna.

9 Segun el articulo 3 de la Ley 44 de 1993, se pueden inscribir en el Registro:
a) Las obras literarias, cientificas vy artisticas;
b) Los actos en virtud de los cuales se enajene el Derecho de Autor, asi como cualquier otro acto o contrato vinculado con los
derechos de autor o los derechos conexos;
c) Los fonogramas;
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es la mejor forma de dar a conocer a terceros, no solo la existencia v la titularidad de la obra,
sino el estado de los derechos sobre la misma. Adicionalmente, se constituye en una prueba
idonea de todo cuanto en él se ha inscrito, lo que facilita, entre otras, demostrar la titularidad
sobre la obra en caso de cualquier reclamacion por faltas al Derecho de Autor®.

C. ¢Cudl es el contenido del Derecho de Autor?

En virtud del Derecho de Autor surge, desde la creacion de la obra, y radicados en la persona
del autor, dos tipos de facultades conocidas como Derechos Morales y Derechos
Patrimoniales.

D. ¢Qué son los Derechos Morales?

Los Derechos Morales son una serie de prerrogativas emanadas del vinculo moral y espiritual,
entre el autor y su obra, que se caracterizan por ser inalienables, irrenunciables, intransferibles,
inembargables, imprescriptibles y tampoco pueden ser objeto de expropiacion. Estos
acompanan al autor durante toda su vida y algunos pueden ser exigibles aun después de su
muerte.

De acuerdo con lo sefialado por el articulo 11 de la Decision Andina 351 de 1993, asi como en
el articulo 30 de la Ley 23 de 1982, los Derechos Morales involucran las facultades del autor
de:

e Exigir el reconocimiento de la autoria sobre su obra, es decir la reivindicacion de la
paternidad sobre esta en cualquier momento;

e Decidir libremente si quiere mantener su obra inédita o si, por el contrario, desea
publicarla;

d] Los poderes de caracter general otorgados a personas naturales o juridicas para gestionar ante la Direccion Nacional del
Derecho de Autor, o cualquiera de sus dependencias, asuntos relacionados con la Ley 23 de 1982.
El Registro Nacional de Derechos de Autor se encuentra regulado en los articulos 2.6.1.1.1. al 2.6.1.1.32 del Decreto 1066 de 2015.

1 De acuerdo con el articulo 4 de la Ley 44 de 1993: ‘ registro de las obras y actos sujetos a las formalidades del
articulo anterior tiene por objeto:
a/ Dar publicidad al derecho de los titulares y a Ios actos y contratos que transfieran o cambien ese dominio amparado por la
ley;
bj Dar garantia de autenticidad y sequridad a los titulos de derechos de autor y derechos conexos y a los actos y documentos
que a ellos se refiere”.

En el mismo sentido, el articulo 2.6.1.1.2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Unico Reglamentario del Sector Administrativo del
Interior, prescribe que la finalidad del Registro Nacional del Derecho de Autor es “a de brindarle a los titulares ael derecho autor
y derechos conexos un medio de prueba y de publicidad a sus derechos asi como a Ios actos y contratos que transfieran o
cambien ese dominio amparado por la ley, y garantia de autenticidad y seguridad a Ios titulos de derecho de autor y de derechos
conexos y a los actos y documentos que a ellos se refiere.”
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e Exigir el respeto por la integridad de la obra, oponiéndose a todo acto de
deformacion o mutilacion que atente contra esta o afecte la honra del autor;

¢ Modificar en cualquier momento la obra, ya sea antes o0 después de su publicacion;

e Retirarla de circulacion, aunque ella hubiere sido previamente autorizada, siempre vy
cuando el autor asuma los perjuicios que pueda ocasionar a terceros con esta
decision.

E. ¢Qué son los Derechos Patrimoniales?

El Derecho de Autor otorga unas facultades conocidas como Derechos Patrimoniales en virtud
de las cuales, el autor esta en posicion de reservarse, de manera exclusiva, la explotacion de
sus obras. Esto implica que solo el titular de estos Derechos Patrimoniales puede autorizar o
prohibir a terceros que realicen cualquiera de las modalidades de utilizacion que
técnicamente resulten posibles de acuerdo con sus caracteristicas. Estos derechos se
caracterizan por ser transferibles, pues el autor puede cederlos de manera definitiva a un
tercero, bien sea por un acto entre vivos 0 por causa de muerte.

En virtud de los Derechos Patrimoniales, el autor o el titular del Derecho de Autor, puede
gjercer de manera exclusiva y excluyente, entre otros, los siguientes actos":

e La reproduccion de la obra: implica los actos tendentes a fijar la obra en un soporte
material que permita su comunicacion o la obtencion de copias de todo o parte de
la obra por cualquier medio o procedimiento, incluyendo el almacenamiento
temporal en forma electronica;

e La transformacion de la obra: involucra los actos de modificacion de la obra, tales
como las adaptaciones, las traducciones o los arreglos musicales;

' Al respecto, el articulo 12 de la Ley 23 de 1982, modificado por el articulo 3 de la Ley 1915 de 2018, establece: “Articulo
12 Fl autor o, en su caso, sus derechohablentes, tienen sobre las obras literarias y artisticas el derecho exclusivo de autorizar, o
prohibir:
al La reproauccion de la obra bajo cualquier manera o forma. permanente o temporal. mediante cualquier procedimiento
incluyendo el almacenamiento temporal en forrma electronica.
b] La comunicacion al publico de la obra por cualquier medio o procedimiento, ya sean estos alambricos o Inaldmbricos,
incluyendo la puesta a disposicion al publico, de tal forma que los miembros del publico puedan tener acceso a ella desde el
lugar y en el momento que cada uno de ellos eljja.
¢/ La diistribucion publica del original y copias de sus obras, mediante la venta o a traves de cualquier forma de transferencia ade
propiedad.
al La importacion de copias hechas sin autorizacion del titular del derecho.
e/ El alquiler comercial al publico del original o de los ejemplares de sus obras.
] La traduccion, adaptacion, arreglo u otra transformacion de la obra.
Pardgrafo. £l derecho a controlar la distribucion de un soporte material se agota con a primera venta hecha por el titular ael
aerecho o con su consentimiento, unicamente respecto de las sucesivas reventas, pero no agota ni afecta el derecho exclusivo
ae autorizar o prohibir €l alquiler comercial y préstamo publico de /os ejemplares vendidos”.
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e La distribucion publica del original y de las copias de la obra mediante la venta 0 a
traves de cualquier forma de transferencia de la propiedad.

e La comunicacion publica, entendida como el acto de permitir a una pluralidad de
personas reunidas © No en un Mismo lugar, tener acceso a la obra sin una distribucion
previa de ejemplares de esta, incluyendo la puesta a disposicion al publico de tal
forma gue puedan tener acceso a ella desde el lugar y en el momento en gque elijan.

De acuerdo con lo anterior resulta claro que, para que un tercero interesado en utilizar la obra
pueda hacerlo de manera legitima, por regla general, debera contar con la autorizacion
expresa o licencia de quien ostente la titularidad de estos Derechos Patrimoniales de autor.

La legislacion en materia de Derechos de autor no establece ninguna disposicion que faculte
de manera general a las Entidades Estatales para utilizar obras sin la referida autorizacion. Sin
embargo, si existen algunos tipos de usos que, por via de excepcion, pueden realizarse sin
tener que solicitar esta autorizacion, sin que con ello se incurrird en una infraccion a los
Derechos Patrimoniales.

Las Entidades Estatales deben analizar en cada caso si el uso que pretende hacer de alguna
obra se encuentra autorizado por su titular o, si no lo esta. Del mismo modo, las Entidades
deben comprobar si la eventual utilizacion estd contemplada dentro de alguna de las
excepciones v limitaciones que establece la legislacion sobre Derechos de Autor®.

Los siguientes son algunos ejemplos de usos gue no requieren una autorizacion o licencia
por parte del titular de Derechos Patrimoniales:

e Lareproduccion de obras protegidas o de fragmentos de ellas, en la medida que se
estime necesaria por la autoridad competente, para su uso dentro de los procesos
judiciales o por los érganos legislativos o administrativos del Estado™.

e Emitir por canales de radio, television y television por cable, o reproducir y distribuir
por prensa, articulos de actualidad, de discusion econdmica, politica o religiosa, que
previamente hubieren sido radiodifundidos o publicados en periddicos o colecciones
periddicas, salvo gque su titular manifieste de manera expresa la prohibicion de
reproducirlos, distribuirlos o radiodifundirlos'.

2 las excepciones y limitaciones al Derecho de Autor estdn establecidas de forma taxativa en las siguientes
disposiciones: (i) articulo 22 de la Decision Andina 351 de 1993; (i) articulos 31 al 44 de la Ley 23 de 1982, (iii] articulo 12 de la Ley
1680 de 2013 vy (iv] articulo 16 de la ley 1915 de 2018.

¥ Articulo 42 de la Ley 23 de 1982.

% Asi lo establece la Circular Conjunta 004 expedida por la Procuraduria General de la Nacion v la Direccion Nacional
de Derecho de Autor, con base en lo dispuesto por el articulo 33 de la Ley 23 de 1982.
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e FEl préstamo sin dnimo de lucro, por una biblioteca, archivo o centro de
documentacion de copias o ejemplares de obras, interpretaciones o gjecuciones
artisticas, fonogramas y emisiones fijadas, siempre que figuren en las colecciones
permanentes de esta 0 hagan parte de un programa de cooperacion bibliotecaria y
hubiesen sido licitamente adquiridas®.

e |3 puesta a disposicion por parte de bibliotecas, archivos o centros de
documentacion, a través de terminales especializados instalados en sus propios
locales, para fines de investigacion o estudio personal de sus usuarios, de obras,
fonogramas, grabaciones audiovisuales y emisiones fijadas, licitamente adquiridas vy
que no estén sujetas a condiciones de adquisicion o licencia'.

F. ¢Cual es el plazo de proteccion de los Derechos Patrimoniales?

Por regla general, los Derechos Patrimoniales de autor se protegen durante la vida del autor
y 80 afios mas”. Como vimos estos son transferibles de manera que las personas que
legitimamente los hayan adquirido, por ejemplo, porque el autor se los cedid antes de morir
O porgue les fueron adjudicados por causa de muerte del autor, podran ser titulares de estos
derechos por el término de 80 afos contados a partir del 1 de enero del ano siguiente al de
la muerte del autor'®. Si no hubiere herederos ni causahabientes, la obra serd de dominio
publico desde el fallecimiento del autor, tal como lo dispone el articulo 23 de la Ley 23 de
1982. En las obras realizadas en coautoria por dos 0 mas personas, el termino de ochenta afos
se contara desde la muerte del ultimo coautor.

Las obras que tienen por titular del Derecho de Autor a una persona juridica tienen como
plazo de proteccion de los Derechos Patrimoniales derivados el término de 70 afios, contados
a partir del final del afo calendario de la primera publicacion autorizada de la obra. Si dentro
de los 50 anos siguientes a la creacion de la obra no ha existido publicacion autorizada, el
plazo de proteccion serd de 70 anos a partir del final del ano calendario de la creacion de la
obra®.

5 Literal b) del articulo 16 de la Ley 1915 de 2018.

16 Literal c) del articulo 16 de la Ley 1915 de 2018.

7 Ley 23 de 1982. “Articulo 21 Los derechos de autor corresponden durante su vida, y después de su fallecimiento
disfrutardan de ellos quienes legitimamente los hayan adquirido, por el término de ochenta anos. Fn caso de colaboracion

debigamente establecida el termino de ochenta anos se contard desae la muerte del ultimo coautor”.

18 Decision Andina 351 de 1993 “Articulo 20. Fl plazo de proteccion se contarad a partir del primero de enero del afio
Slguiente al de la muerte del autor o al de la realizacion, divulgacion o publicacion de la obra, segun proceda’.

1% Articulo 27 de la Ley 23 de 1982, modificado por el articulo 4 de la Ley 1915 de 2018.
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G. ¢Quién es el titular de los Derechos de Autor?

El titular originario de derechos siempre sera el autor, esto es, la persona natural que creo la
obra y en cabeza de quien nacen los derechos morales vy patrimoniales. No obstante, como
se menciono, los Derechos Patrimoniales son transferibles, de manera que cuando estas
facultades de explotacion se radican en cabeza de otra persona, natural o juridica, diferente
del autor, es cuando hablamos de titularidad derivada de derechos.

Esta titularidad derivada se presenta, por ejemplo, cuando los derechos patrimoniales se
transfieran por causa de muerte del autor, asi como también puede que esto ocurra por un
acto entre vivos 0 en virtud de una disposicion legal.

H. ¢Quién es el titular de Derechos Patrimoniales sobre las obras creadas por empleados
o funcionarios publicos?

En este punto debe distinguirse de si se trata de: i) una obra creada por un empleado publico
en cumplimiento de las funciones del cargo que ocupa en la Entidad o, si se trata de i) una
obra generada por la actividad de la persona del funcionario como producto de una actividad
no vinculada a sus funciones.

Para el primer caso, el articulo 91 de la Ley 23 de 1982, establece de manera expresa que los
Derechos de Autor, en este caso los patrimoniales, son de propiedad de la Entidad Estatal,
quien tendra el derecho exclusivo y excluyente de hacer todos los usos que considere
necesarios sobre la obra®. Por su parte, en lo que respecta a los Derechos Morales, seguirdn
estando en cabeza del autor “en cuanto su gjercicio no sea incompatible con los derechos y
obligaciones de las entidades publicas afectadas” Por el contrario, en el segundo supuesto,
al no estar vinculada la creacion de la obra a una funcion publica, los Derechos Morales vy
Patrimoniales permanecen en cabeza del autor, es decir no opera una transferencia en favor
de la entidad para la cual labora.

Sobre este Ultimo punto es importante tener en cuenta que el articulo 1de la Ley 44 de 1993
establece que: Los empleados y funcionarios publicos que sean autores de obras protegiaas
por el Derecho de Autor, podran disponer contractualmente de ellas con cualquiera entidad
de derecho publico” Esta norma debe entenderse como una excepcion al régimen de

D Ley 23 de 1982. “Articulo 91. Los derechos de autor sobre 1as obras creadas por empleados o funcionarios publicos,
en cumplimiento de 1as obligaciones constitucionales y legales de su cargo, seran de propiedad de la entidad publica
correspondiente. Se exceptuan de esta disposicion 1as lecciones o conferencias de 10s profesores. [ 0s derechos morales seran
gjercidos por los autores, en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de 1as entidades publicas
afectadas’.
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incompatibilidades e inhabilidades previsto en la Constitucion Politica” y en el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica v sus normas complementarias®, en
particular, la prohibicion que tienen los servidores publicos de participar en licitaciones y de
celebrar contratos con las entidades estatales®®.

En sintesis, cuando la obra es creada por el servidor publico al margen de sus funciones, el
funcionario en calidad de autor conserva la titularidad de los derechos morales vy
patrimoniales respecto de la obra. En consecuencia, si la Entidad tuviera interés en obtener la
titularidad o hacer uso de la obra, deberd entrar en un acuerdo de voluntades con el autor,
con la finalidad de:

a] Adquirir los Derechos Patrimoniales sobre la obra a través de un Contrato de Cesion,
lo que convertiria a la Entidad en la nueva titular de esos derechos —también titular
derivada—; 0 en su defecto debera

b] Obtener una autorizacion — también llamada Licencia de Uso— de parte del servidor,
que es el autor v titular de los Derechos Patrimoniales.

Debe precisarse que las relaciones laborales de las Entidades Estatales con personas
vinculadas a titulo de trabajadores oficiales se rigen por las normas del derecho comun,
teniendo aplicacion cladusulas del contrato de trabajo, de las convenciones colectivas y
reglamentos internos de trabajo. En ese sentido, los trabajadores oficiales no estan sujetos a
lo dispuesto en el articulo 91 de la Ley 23 de 1982.

' Debe tenerse en cuenta que el articulo 127 de la Constitucion Politica, dispone: “ARTICULO 127, Los servidores publicos
no poadran celebrar, por si O pPor interpuesta persona, o en representacion de otro, contrato alguno con entidades publicas o
con personas privadas que manejen o administren recursos publicos, salvo 1as excepciones legales. [..]"

2 El articulo 8 de la Ley 80 de 1993, establece: “Articulo 8 De las inhabilidades e incompatibilidades para contratar. 1.
Son inhabiles para participar en licitaciones © concursos y para celebrar contratos con 1as entidades estatales: [...] ] L os servidores
publicos [..]"

% Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 27 de enero de 1995, C.P. Nubia
Gonzdlez Ceron, radicacion No. 664.:

‘[..] Fl articulo 1° de la Ley 44 de 1993, autorizo a los empleados y funcionarios publicos que sean autores de obras protegidas
por el derecho de autor para disponer contractualmente ae ellas con cualquier entidad de Derecho Publico.

El nuevo estatuto de contratacion Ley 80 de 1993, en el art. 8°, relativo a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar
reitera 1a prohibicion a los servidores publicos para participar en licitaciones o0 concursos 'y para celebrar contratos con 1as
entiaades estatales.

La Ley 80 de 1993 contiene el Estatuto General de Contratacion para 1a administracion publica y, aunque fue expedido con
posterioriaad a la Ley 44 de 1993, la Sala considera que el articulo 1° de la Ley 44 constituye un estatuto especial por cuanto
requia la posibilidad especifica que tienen los servidores publicos autores de obras para celebrar sobre ellas contratos con
entidades publicas [...]"
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. ¢Quién es el titular de Derechos Patrimoniales sobre las obras creadas en
cumplimiento de un contrato de prestacion de servicios o de un contrato de trabajo
(obras por encargo])?

El articulo 20 de la Ley 23 de 1982 establece que los Derechos Patrimoniales sobre las obras
que hayan sido creadas en cumplimiento de un contrato de prestacion de servicios o de un
contrato de trabajo se presumen transferidos al encargante de la obra, esto quiere decir, al
contratante o empleador?. Es decir, siempre que el contrato tenga por objeto, principal o
accesorio, la creacion de la obra por parte del contratista © trabajador. Para que opere esta
presuncion solo se requiere que el contrato conste por escrito.

Segun dicha disposicion, para que opere la presuncion establecida en la citada disposicion,
€s preciso:

a) Que exista un contrato de prestacion de servicios 0 un contrato de trabajo entre el
autor y quien encarga la elaboracion de la obra;

b] El contrato de trabajo o de prestacion de servicios debe constar por escrito v,

c] La transferencia de derechos patrimoniales a favor del encargante se entienden
concedida “en la medida necesaria para el gjercicio de sus actividades habituales en
la época de creacion”.

Debe destacarse que esta se trata de una presuncion legal de transferencia, es decir, que 1as
partes estan facultadas para pactar en contra de esta presuncion, que el autor — contratista O
trabajador— conserve la titularidad sobre los Derechos Patrimoniales sobre una obra realizada
en virtud de un encargo. No obstante, a efectos de brindar seguridad juridica vy claridad en el
cumplimiento de los eventuales contratos, se recomienda que en el mismo contrato se pacte
de manera expresa y clara la transferencia de la titularidad de los derechos sobre las
creaciones realizadas por el contratista o trabajador.

En los contratos de prestacion de servicios ocurre con frecuencia que el contratista no tiene
interés en transferir los derechos de explotacion sobre su obra, sino que prefiere
conservarlos, por lo que ofrece a la Entidad contratante una autorizacion —exclusiva 0 no—
para el uso de esta. Este deseo del autor podria ser valido y comprensible, pero puede
colisionar con la pretension de la Entidad contratante de convertirse en titular o,
eventualmente, en licenciatario exclusivo de los Derechos Patrimoniales, bien sea por

% Ley 23 de 1982. Modificado por el articulo 28 de la Ley 1450 de 2011. “Articulo 20. £n las obras creadas para una
persona natural o juridica en cumplimento de un contrato de prestacion de servicios o de un contrato de trabajo, el autor es e/
titular originario de los derechos patrimoniales y morales; pero se presume, salvo pacto en contrario, que los derechos
patrimoniales sobre la obra han sido transteridos al encargante o al empleador, segun sea el caso, en la medida necesaria para
el efercicio de sus actividaaes habituales en la época de creacion de la obra. Para Que opere esta presuncion se requiere que
el contrato conste por escrito. Fl titular de las obras de acuerdo a este articulo poadra intentar directamente o por intermedia
persona acciones preservativas contra actos violatorios de os derechos morales informanao previamente al autor o autores
para evitar dupliciaad de acciones”.
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considerar que esto tiene una importancia estratégica para su actividad, o porgue le
representa una ventaja competitiva. De aqui la importancia de que exista claridad en la
negociacion y el acuerdo contractual entre la entidad contratante y el autor-contratista.

La decision de las partes de ceder o no los Derechos Patrimoniales tiene un impacto en el
valor del contrato de prestacion de servicios. Esto comoquiera que, si, por ejemplo, se pacta
la transferencia, posiblemente los honorarios del contratista sean mucho mas altos que si el
contrato solo implica una autorizacion temporal para el uso de la obra. Del mismo modo, si
del contrato se deriva una autorizacion de uso a titulo exclusivo a la Entidad contratante, esto
se verd reflejado en un valor del contrato sustancialmente mayor a si la licencia no fuera
exclusiva.

Para estos efectos, a fin de realizar una gestion de los activos de Propiedad Intelectual acorde
con una adecuada planeacion contractual, se recomienda que la Entidad estudie en cada
Caso si es su interés convertirse en titular de los Derechos Patrimoniales sobre las obras
realizadas en virtud de los contratos de prestacion de servicios o si, por el contrario, la licencia
de uso, exclusiva 0 no, le resulta suficiente para el desarrollo de sus actividades.

En los casos en que las Entidades requieren obtener la titularidad de los Derechos
Patrimoniales sobre las obras realizadas en virtud de contratos de prestacion de servicios o
de trabajo, si asi se acuerda con el autor-contratista O trabajador, se recomienda que se
incluya una estipulacion a través de la cual las partes expresamente pacten la transferencia de
los Derechos Patrimoniales sobre la obra, sin limitaciones en cuanto al alcance de la
transferencia ni la duracion de esta. Para el efecto, se sugiere la inclusion de una clausula del
siguiente tenor:

Propiedad Intelectual:

Las partes acueraan expresamente que los derechos patrimoniales sobre las obras realizaaas por £/
Contratista en cumplimiento del presente contrato perteneceran a La Entiaad, incluyendo, entre otros,
la reproduccion, distribucion, transformacion, comunicacion publica, puesta a disposicion de forma
imitaaga vy cualquier otro derecho conocido © por conocerse, en todas las modalidades de
explotacion y formas de utilizacion que sean posibles aentro del ambiente andlogo, digital o cualquier
oltro entorno tecnologico. lgualmente, 1as partes acuerdan que esta transterencia de derechos
patrimoniales a favor de la Entidad es en forma definitiva e irrevocable y tenara la misma duracion que
establece la ley autoral vigente en Colombia para 1os derechos patrimoniales que se han cedido y que

esta transferencia No tiene iMmitacion alguna en cuanto a territorio se refiere, es decir que
tiene alcance mundlal.
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Derechos Morales:

De conformidad con lo establecido en el articulo 30 de la Ley 23 de 19582 y en el articulo 17
ae la Decision Andlina 351 de 1993, los derechos morales que tiene £l Contratista/ Trabajador
sobre la obra son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. Por lo
tanto, los mencionados derechos sequiran radicados en cabeza ae £l
Contratista/Trabajador. Sin perjuicio de lo anterior, Fl Contratista/Trabajador autoriza de
manera expresa a La Entiaad para que ésta realice la divulgacion de la obra u obras que
se creen en cumplimiento ael presente contrato.

J. ¢Quién es el titular de Derechos Patrimoniales sobre las obras creadas por
aprendices y practicantes de la Entidad Estatal?

También se recomienda que se incluya de manera expresa y clara la autorizacion por
parte del autor-contratista o trabajador a la entidad para divulgar la obra que se realice en
cumplimiento del contrato. Al respecto se recomiendan clausulas con el siguiente
contenido:

Mencion especial merece el caso de las obras que son creadas (i) por personas vinculadas

la entidad mediante contrato de aprendizaje, conocidas como aprendices® vy [ii] por
estudiantes universitarios que desarrollan sus actividades en la Entidad Estatal a través de una
vinculacion formativa, a través de acto administrativo o en virtud de convenios suscritos con
las instituciones de educacion superior, en calidad de practicas que sean prerrequisito para
la obtencion del titulo correspondiente, a quienes, por general, se les conoce como
practicantes®. En ninguno de estos casos aplica la presuncion de transferencia de derechos

% | articulo 1 del decreto 993 de 2003, definid el Contrato de Aprendizaje en los siguientes términos: ‘Articulo
1 Caracteristicas del contrato de aprendizaje. Fl contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculacion dentro del Derecho
Laboral, sin subordinacion y por un plazo no mayor @ dos (2] anos en la que una persona natural recibe formacion tedrica en
una entiaad de formacion autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que aaquiera
formacion profesional metodica y completa requerida en el oficio, actividad u ocupacion dentro del manejo administrativo,
operativo, comercial o financiero propios ael giro ordinario de las actividades del patrocinador con exclusividad en /las
actividaaes propias ael aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje
y el cual, en ningun caso, constituye salario”

Sobre la naturaleza del contrato de aprendizaje, el Departamento Administrativo de la Funcion Publica indico lo siguiente en el
Concepto 49651 de 10 de abril de 2014: “£n sintesis, el contrato de aprendizaje es una forma especifica dentro del derecho
laboral. que es distinta al contrato de trabajo, y que por ende no se rige exactamente por 1as mismas reglas que el contrato ade
trabajo, no pueden considerarse servidores publicos, ni tienen una relacion legal y reglamentaria con /a administracion como
empleados publicos”.

% Sobre las practicas laborales, el articulo 15 de la Ley 1780 de 2016, establecid: “Articulo 15. Naturaleza, definicion y
reglamentacion de la practica laboral. La practica laboral es una activiaad formativa desarrollada por un estudiante de programas
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contemplada en el articulo 20 de la Ley 23 de 1982, por cuanto ni el contrato de aprendizaje
ni el convenio de practicas configuran un contrato de trabajo ni tampoco un contrato de
prestacion de servicios.

En lo referente a las practicas laborales, de acuerdo con lo dispuesto en el paragrafo 4 del
articulo 15 de la Ley 1780 de 2016, adicionado por el Art. 2de la Ley 2119 de 2021, 5/ /as
actividaaes que se desarrollan no estan directarnente relacionadas con el drea de estudio la
practica laboral mutara a relacion laboral con sus implicaciones legales” Esto significa que,
cuando ocurra esta transformacion a contrato laboral, si se podra aplicar la presuncion legal
de transferencia de los Derechos Patrimoniales sobre las obras que se creen en virtud del
contrato por quien fuese inicialmente vinculado como practicante.

De esta manera, si la Entidad Estatal tiene interés en usar la obra realizada por un autor que
esta vinculado en calidad de aprendiz o practicante podra negociar con éste una autorizacion
para los usos requeridos o, si lo considera necesario, podra obtener los Derechos
Patrimoniales a través de un acuerdo de cesion. En este caso concreto no bastara que el
contrato de aprendizaje tenga alguna regla sobre el particular, sino que resulta recomendable
que la Entidad Estatal suscriba directamente con el aprendiz 0 practicante un contrato de
cesion.

K. ¢En qué consiste el Contrato de Cesidon de Derechos Patrimoniales de autor?

Es un acto a traves del cual el titular de los Derechos Patrimoniales de una obra los transfiere
de manera total o parcial a otra persona —natural o juridica— que se denomina cesionario. La
cesion implica un acto de desprendimiento de los Derechos Patrimoniales en favor de otra
persona, por lo cual no debe confundirse con la Licencia © mera Autorizacion para el uso de
la obra.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 183 de la Ley 23 de 1982, el Contrato de Cesion
debe constar por escrito y ademas debe inscribirse en el Registro Nacional del Derecho de
Autor, esto Ultimo para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros?’.

de formacion complementaria ofrecidos por 1as escuelas normales superiores y eaucacion superior de pregrado, durante un
tiempo determinado, en un ambiente laboral real. con supervision y sobre asuntos relacionados con su drea de estudio o
desemperio y su tipo de formacion, para el cumplimiento de un requisito para culminar sus estudios u obtener un titulo que lo
acreditara para el desemperno laboral.

Por tratarse de una actividad formativa, la practica laboral no constituye relacion ae trabajo”. (negrilla fuera del texto original).

ey 23 de 1982. “Articulo 183. Acuerdos sobre derechos patrimoniales. Los acuerdos sobre derechos patrimoniales
de autor o conexos, deberan guiarse por 1as siguientes reglas:
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La transferencia puede darse respecto de todos o algunos de los derechos patrimoniales que
la ley reconoce a los titulares. Para estos efectos, es importante tomar en cuenta que en
materia de Derechos de Autor la interpretacion de los contratos siempre sera restrictiva®, de
manera que en el Contrato de Cesion debe indicarse en forma clara y expresa si es la voluntad
del Cedente transferir todos los Derechos Patrimoniales en todas las modalidades de
explotacion posibles y conocidas, o si, por el contrario, se reservara la titularidad de algunos
derechos de explotacion. Se recomienda la estipulacion de clausulas del siguiente tenor:

Alcance de la cesion:

£l cesionario adquiere a través de este contrato todos los aderechos patrimoniales sobre la
obra identificada en la Clausula __ ael presente contrato, incluyendo la reproduccion,
dlistribucion, transformacion, comunicacion publica, puesta a disposicion de forma ilimitaaa y
cualquier otro derecho conocido o por conocerse, en toaas las modalidades de explotacion
y formas de utilizacion que sean posibles dentro del ambiente andlogo, digital o cualquier
Olro entorno tecnologico.

De acuerdo con el articulo 183 de la Ley 23 de 1982, el contrato también debe establecer el
término de vigencia de la cesion. Este es muy importante, puesto que la ley dispone de
manera supletoria, que a 7./ falta de mencion del tiempo [se] limita la transferencia a cinco
/5] arios [..]" de manera que, si la voluntad de las partes es que la transferencia tenga efectos
definitivos, deberd indicarse en el contrato que sera por todo el término de duracion de los

Los derechos patrimoniales de autor © conexos pueden transferirse, o licenciarse por acto entre vivos, quedando limitada dicha
transferencia o licencia a 1as modaliaades de explotacion previstas y al tiempo y ambito territorial que se determinen
contractualmente.

La falta de mencion del tiempo limita la transferencia o licencia a cinco [5] anos, y la del ambito territorial, al pais en el que se
realice la transferencia o licencia.

LOSs actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales de autor o conexos deberan
constar por escrito como condaicion de validez.

Todo acto por el cual se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos, asi
como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividaa, debera ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor,
para efectos de publicidad y oponibiliaad ante terceros.

Serd ineficaz toaa estjpulacion en virtud de la cual el autor transfiera de moao general o indeterminable la produccion futura, o
se obligue a restringir su pproauccion intelectual o a no proaucir’.

Sera ineficaz toda estjpulacion que prevea formas de explotacion o modalidades de utilizacion de derechos patrimoniales de
autor o conexos, que sean inexistentes o desconociaas al tiermpo de convenir la transferencia, autorizacion o licencia”.

% Ley 23 de 1982. “Articulo 78. La interpretacion de los neqocios juridicos sobre derechos de autor sera siempre
restrictiva. No se admite el reconocimiento de derechos mas amplios de los expresamente concedidos por el autor en el
instrumento respectivo’.
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Derechos Patrimoniales sobre la obra o el que se convenga. Al respecto se recomienda la
estipulacion de una clausula como la siguiente:

Vigencia:

Las partes acueraan que 1a transferencia de derechos objeto del presente contrato tenara la
misma auracion que establece la ley autoral vigente en Colombia para los derechos
patrimoniales gue se han cedido.

También es recomendable incluir en el contrato estipulaciones sobre el alcance territorial en
las que se acuerde si la cesion tendra efectos en un territorio determinado, o si el alcance
serd mundial. Esto reviste particular importancia puesto que el articulo 183 de la Ley 23 de 1982
también ha establecido una regla supletoria para el caso en que el contrato no indique el
ambito territorial, segun la cual la transferencia se limitara al pais en el que se realice la cesion
con lo cual el autor conservara sus Derechos Patrimoniales para explotarlos en el resto del
mundo. Para estos efectos se recomienda clausulas similares a la siguiente:

Ambito territorial de la cesion:

La cesion que se realiza en virtud del presente contrato, no tiene limitacion alguna en cuanto
a territorio se refiere, es decir que tiene alcance mundial.

Es importante tener en cuenta que el articulo 183 de la Ley 23 de 1982 prohibe los acuerdos
en los que el autor transfiera, de modo general o indeterminado, la produccion futura, o se
obligue a restringir su produccion intelectual o a no producir. De pactarse estas clausulas se
reputaran como ineficaces, asi como las que prevean formas de explotacion o modalidades
de utilizacion de Derechos Patrimoniales de autor 0 conexos, que sean inexistentes o
desconocidas al tiempo de convenir la transferencia, autorizacion o licencia.

La anterior prohibicion normativa, sobre la transferencia de la produccion futura de la obra,
no operaria en las cldusulas anteriormente propuestas en este capitulo toda vez que las obras
por conocerse o de produccion futura estarian supeditadas a la ejecucion del contrato a la
relacion laboral, serian las obras que acaezcan o se materialicen en la vigencia del
contrato/relacion laboral.

El contrato de cesion de Derechos Patrimoniales normalmente tiene por objeto una obra ya
existente. Sin embargo, nada impide que pueda celebrarse un Contrato de Cesion respecto
de una obra que el autor aun no ha realizado, siempre y cuando esta sea determinable desde
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el mismo contrato, o que no podrd pactarse es la cesion sobre la produccion futura de
manera general.

L. ¢En qué consiste la Licencia o Autorizacion del titular?

Cuando la utilizacion que se pretende realizar sobre una obra protegida por el Derecho de
Autor no se encuentra permitida en virtud de las excepciones vy limitaciones establecidas por
la ley, el usuario tendrd que solicitar de manera previa al titular del Derecho Patrimonial de
autor su autorizacion expresa para realizar cada uno de 1os actos de explotacion gue sean
requeridos. Esta autorizacion se conoce con el nombre de Licencia, para la cual se
recomienda que conste por escrito, en un documento que para su validez no requiere
formalidades especiales. No obstante, si es necesario que el objeto sea claro y expreso en la
medida en que debe detallar los actos que se permitiran.

De acuerdo con lo establecido en nuestra ley de Derechos de Autor, las autorizaciones
particulares que expide un autor para permitir a un tercero la explotacion de todos o algunos
de sus Derechos Patrimoniales, se deben interpretar de manera restrictiva®. Esto significa que
la autorizacion para realizar un determinado acto de explotacion se agota con la ejecucion
de éste y no permite actos posteriores y, asimismo, que la autorizacion no se extiende a otros
actos de explotacion no establecidos de manera expresa en el documento.

Debe ponerse especial atencidon en que la Licencia sea otorgada por quien ostente
efectivamente la titularidad del Derecho Patrimonial. Como vimos puede ser el autor, pero
tambien es posible que éste haya cedido sus Derechos Patrimoniales a una persona natural o
juridica, por ejemplo, a un editor, de suerte gue en casos CoOmo este la autorizacion no debera
ser solicitada al autor sino al editor quien seria el titular de los respectivos derechos.

Cabe reiterar que la legislacion de derechos de autor no establece ninguna disposicion que
faculte de manera general a las Entidades Estatales a utilizar obras sin pedir autorizacion de
sus titulares, pero si existen algunos tipos de usos que, por via de excepcion, podran realizarse
sin tener que solicitar la correspondiente Licencia o autorizacion y sin incurrir en una
infraccion. Por esto, la Entidad al analizar si el uso que pretende hacer de alguna obra se
encuentra autorizado por su titular o no, debe comprobar si esa utilizacion esta contemplada
en el listado de excepciones y limitaciones que establece nuestra legislacion de Derechos de
Autor.

La Ley 23 de 1982, en sus articulos 31 a 44 vy la Decision Andina 351 de 1993, en los articulos 21
y 22 regulan las limitaciones y excepciones al derecho de autor. A modo de ejemplo, estos

2 Ley 23 de 1982. ‘Articulo 77 Las distintas formas de utilizacion de la obra son independientes entre ellas; la
autorizacion del autor para una forma de utilizacion no se extiende a las demas’”.
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son algunos tipos de usos que si requieren una autorizacion o Licencia por parte del titular de
Derechos Patrimoniales:

e Uso de obras fotograficas, audiovisuales, musicales, literarias, etc., para notas de
prensa, programa de television, programa radial o pagina web de la Entidad, entre
otros;

e Reprografia u obtencion de fotocopias de obras literarias;
e Uso de software o programas de ordenador;

e Comunicacion publica de obras musicales en eventos organizados o promovidos por
la Entidad;

6.2  PROPIEDAD INDUSTRIAL

A. ¢Qué es la Propiedad Industrial?

La Propiedad Industrial es una subcategoria de la Propiedad Intelectual que tiene como
objeto la proteccion de nuevos productos o procedimientos que tienen aplicacion industrial
o comercial. Esta disciplina también protege los signos con los que se identifican los
productos y servicios que se ofrecen en el mercado, Ios comerciantes o l0s establecimientos
de comercio.

B. ¢Cudles son las formas de proteccion de la Propiedad Industrial?
Las formas de proteccion que otorga la Propiedad Industrial estan clasificadas en dos grupos:

De una parte, encontramos las denominadas Nuevas Creaciones, dentro de las cuales
se encuentran:

e |3 Patente, que cobija tanto a Invenciones como a Modelos de Utilidad,

e | Disefo Industrial, y

e LOs Esquemas de trazado de Circuitos Integrados.
Por otro lado, estan los Signos Distintivos dentro de los que se ubican:

e |a Marca,
e ElLema Comercial,
e Los Nombres vy Ensefias Comerciales, vy

e Lasindicaciones geograficas.
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Es importante mencionar que, a diferencia de lo que acontece con las obras protegidas por
el Derecho de Autor, en el caso de la Propiedad Industrial, por regla general, la Unica forma
de obtener Derechos Patrimoniales exclusivos es solicitandolo ante la Superintendencia de
Industria y Comercio®.

6.2.1. Patentes de Invencion y de Modelo de Utilidad

A. ¢Qué es una Patente?

La Patente consiste en un titulo de exclusividad otorgado por la Superintendencia de Industria
y Comercio por un tiempo determinado para la explotacion del objeto patentado. De
acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio: ‘La FPatente es un privilegio que le
otorga el Estado al inventor como reconocimiento ae Ia inversion y esfuerzos realizados por
este para lograr una solucion técnica que le aporte beneficios a la humanidad. Dicho privilegio
consiste en el derecho a explotar exclusivamente el invento por un tiempo determinado’”.

La Patente puede tener por objeto una Invencion o un Modelo de Utilidad. El concepto de
Invencion se refiere a productos o procedimientos en cualquier campo de la tecnologia. Por
su parte, el Modelo de utilidad recae sobre una nueva forma o configuracion de elementos
de un producto —vg. Una herramienta, instrumento, artefacto, maquina o parte de los mismos,
que permita un mejor o diferente funcionamiento— que le otorgue a éste una ventaja
funcional o técnica que antes no tenia.

B. ¢Cudles son los requisitos para obtener una Patente?

Los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decision Andina 486 de 2000 son, para las
Invenciones®* (i) la novedad, (ii] la altura inventiva vy (iii] la aplicacion industrial. Para los Modelos
de utilidad los requisitos son: (i] la novedad v [ii] la aplicacion industrial.

e Elrequisito de la Novedad, de acuerdo con el articulo 16 de la norma andina, implica
que el producto o procedimiento no debe estar comprendido en el estado de la
técnica, también llamado estado del arte, arte anterior 0 arte previo, que estd
constituido por todo lo que se ha hecho accesible al publico antes de la fecha de

0 De acuerdo con el numeral 57 del Articulo 1 del Decreto 4886 de 2011, corresponde a la Superintendencia de Industria
y Comercio administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados con la misma.

3 Superintendencia de Industria y Comercio. ;Qué es una Patente? Recuperado de https://www.sic.gov.co/node/43.

% El articulo 14 de la Decision Andina 486 de 2000, establece: Los Paises Miembros otorgarén patentes para 1as
invenciones, sean ae proaducto o de procedimiento, en todos Ios campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion inaustrial’.
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presentacion de la solicitud de la patente, en cualquier lugar del mundo, por una
descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por cualquier medio.

o La Altura Inventiva o FPatentabilidad hace referencia a gue la Invencion implique
efectivamente el desarrollo de una actividad inventiva. Esto significa, segun lo dispone
el articulo 18 de la Decision Andina 486 de 2000, gue no resulte del estado de la
técnica de manera evidente para un experto en la materia, o o que es lo mismo, que
la Invencion no es producto de una variacion o adaptacion evidente de algo que ya
existe, 0 NO sea obvia para alguien versado en la materia. Por esta razon esta condicion
de Patentabilidad debe ser evaluada por expertos en el area especifica de que se
trate, vinculados a la Superintendencia de Industria y Comercio. Como ya se dijo, este
requisito de la altura o nivel inventivo solo es exigible a las Patentes de Invencion y no
a las de Modelo de utilidad.

e |atercera condicion que permite determinar sila Invencion es patentable, es que esta
posea Caracter inaustrial es decir, como lo indica el articulo 19 de la Decision Andina
486 de 2000, que la Invencion o el Modelo de Utilidad puedan dar lugar a una
explotacion efectiva, de manera que el producto o proceso debe poderse producir
o utilizar por algun tipo de industria, bien sea de bienes o servicios.

Otro aspecto a tener en cuenta es que la Invencion o el Modelo de utilidad que pretendan
ser objeto de Patente, deben estar dentro del campo de patentabilidad, es decir, que no
pertenezca al grupo de productos o procedimientos que no se consideran invenciones® o
gue siendo invenciones son excluidos de la posibilidad de patentarse’*. Por esto es muy

%5 Decision Andina 486 de 2000 “Articulo 75.- No se consideraran invenciones:
aj los descubrimientos, 1as teorias cientificas y los métodos matematicos;
bJj el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos bioldgicos naturales, el material biologico
existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural:
¢/ las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegiaa por el derecho ae autor;
aj los planes, reglas y métoaos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades economico-comerciales; e/
los programas de ordenadores o el soporte I10gico, como tales; y,
1] las formas de presentar informacion’.

54 Decision Andina 486 de 2000. “Articulo 20.- No seran patentables:
aj 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 invencion no se considerara contraria a/
orden publico o a la moral solo debido a la existencia de una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha
explotacion;
bJ 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 Ia
explotacion comercial de una invencion no se considerara contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o para
la preservacion de los vegetales o del medio ambiente SOlo por razon de existir una disposicion legal o administrativa que
prohiba o que regule dicha explotacion,
¢/ las plantas, los animales y los procedimientos esencialimente bioldgicos para la produccion de plantas o animales que no sean
procedimientos no bioldgicos o microbiologicos;
al los métodos terapéuticos © quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, asi como los méetodos de diagndstico aplicados
g los seres humanos o a animales’”.
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importante que la Entidad realice un estudio previo sobre la patentabilidad de la Invencion o
del Modelo de utilidad, a efectos de no desperdiciar tiempo, esfuerzo y recursos publicos en
una solicitud que no sea viable.

Se recomienda realizar una busqueda tecnoldgica en diferentes bases de datos, que dara
luces sobre si el objeto de la eventual Patente ya es conocido en el estado del arte o estado
de la técnica previo, 0 es un desarrollo obvio para un conocedor del campo tecnoldgico al
que pertenece el producto o procedimiento. Esto permitird anticipar los riesgos de que la
solicitud sea negada por la Superintendencia de Industria y Comercio por considerar que el
objeto no cumple con los requisitos de patentabilidad ya indicados.

C. ¢Qué derechos otorga la Patente?

De acuerdo con lo dispuesto por el articulo 52 de la Decision Andina 486 de 2000, si la Patente
recae sobre un producto, su titular tiene el derecho de impedirle a terceros, que lo fabriquen,
ofrezcan, vendan, usen o importen sin su consentimiento.

Segun la misma norma, si el objeto de la Patente es un procedimiento, el titular podra
oponerse a que otras personas lo empleen. Ademas, simediante el procedimiento patentado
se obtiene directamente un producto, entonces el titular de la Patente de procedimiento
también tendrd el derecho a impedir que el producto resultante se fabrique, ofrezca, venda,
utilice o importe sin su autorizacion.

D. ¢Cual es el plazo de duracion de la Patente?

La Patente de Invencion tiene una duracion de 20 anfos contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud®. En el caso de la Patente de Modelo de Utilidad los derechos
exclusivos se otorgan por un periodo de 10 afios contados a partir de la fecha de presentacion
de la solicitud*.

La Patente no es renovable ni prorrogable, por lo cual, al vencer el plazo de 20 o 10 afos
segun sea el caso, el producto o procedimiento objeto de la Patente entrard al dominio
publico. Esto quiere decir que cualquier persona podria aprovechar libremente esta
tecnologia, pues ya no existen derechos exclusivos de explotacion sobre esa Invencion o
ese Modelo de utilidad. Para conservar el derecho exclusivo que otorga la Patente, el titular
debe pagar a la Superintendencia de Industria y Comercio una tasa anual durante toda su

%Decision Andina 486 de 2000. ‘Articulo 50.- La patente tendrd un plazo de duracion de veinte arios contado a partir
de la fecha de presentacion de la respectiva solicitud en el Pais Miembro”.

% Decision Andina 486 de 2000. “Articulo 84.- El plazo de duracion del modelo de utilidad serd de diez arios contados
agesde la fecha de presentacion de la solicitud en el respectivo Pais Miembro”.
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vigencia. La falta de pago de una tasa anual producird de pleno derecho la caducidad de la
patente®’.

E. ¢Quién puede ser titular de una Patente?

En relacion con la titularidad de la Patente, la Decision Andina 486 de 2000, establece que, en
principio, el derecho a la Patente corresponde al inventor, esto es, a la persona natural que
creod la Invencion o el Modelo de utilidad. Sin embargo, este derecho a solicitar la Patente
puede ser transferido a traves de un contrato de cesion o también puede pertenecer, no al
inventor, sino a su empleador o contratante.

F. ¢Quién es el titular de una Patente si la Invencion o el Modelo de utilidad fueron
creados por contratistas, trabajadores oficiales o servidores publicos de una Entidad
Estatal?

El articulo 29 de la Ley 1450 de 2011 establece que los derechos de Propiedad Industrial
generados en virtud de un contrato de prestacion de servicios o de trabajo, se presumen
transferidos al contratante o empleador, salvo pacto en contrario. Sin embargo, para que
opere esta presuncion legal el contrato debe constar por escrito®®. La Entidad Estatal en virtud
de la presuncion legal establecida en la norma mencionada, sera la titular del derecho a
solicitar la Patente sobre las invenciones y modelos de utilidad realizados por sus trabajadores
oficiales y contratistas, como consecuencia de la ejecucion de las respectivas funciones
administrativas u obligaciones del contrato de trabajo 0 de prestacion de servicios, por parte
del inventor.

De otra parte, el articulo 539 del Codigo de Comercio contiene una disposicion aplicable a
las creaciones realizadas por trabajadores, segun la cual la Invencion realizada por estos
mediante datos 0 medios conocidos o utilizados debido a la labor desempefada, tambien

57 Decisién Andina 486 de 2000. “Articulo 80.- Para mantener vigente la patente o, en su caso, a solicitud de patente
en tramite, deberd pagarse 1as tasas anuales, de conformicdad con las disposiciones de la oficina nacional competente. Las
anualidades deberan pagarse por anos aadelantados.

La fecha de vencimiento de cada anualidad sera el ultimo dia del mes en que fue presentada la solicitud. Podran pagarse dos o
mas tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde /la fecha de inicio ael periodo anual
correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la patente o la solicitud de patente
mantenara su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este articulo proaucira de pleno derecho la caducidad de la patente o de la
solicitud de patente”.

8 Ley 1450 de 201. “Articulo 29. Transferencia propiedad industrial. Salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad
Inaustrial generados en virtud de un contrato de prestacion de servicios o ae trabajo se presumen transferidos a favor ael
contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presuncion se requiere que el contrato respectivo conste
por escrito.”
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pertenecerad al empleador, aun cuando el trabajador no haya sido contratado para
investigar®®. Sin perjuicio de lo anterior, la norma dispone que el trabajador tendra derecho
a una compensacion que se fijard de acuerdo con el monto del salario, la importancia de la
invencion, el beneficio que reporte al empleador u otros factores similares, la cual también
puede ser fijada por el juez a falta de acuerdo.

Es importante precisar que, cuando se trata de invenciones © modelos de utilidad creados
por empleados o funcionarios publicos, no tienen aplicacion las disposiciones que acabamos
de comentar sobre la presuncion legal de transferencia, pues su vinculacion laboral no se da
a través de un contrato de trabajo, sino de una relacion legal y reglamentaria. Es decir, que en
estos casos el servidor publico inventor es el titular del derecho a solicitar la Patente vy, en
consecuencia, si la Entidad tuviera interés de obtener la titularidad o hacer uso de la invencion
o del modelo de utilidad, debera entrar en un acuerdo de voluntades con el inventor, con la
finalidad de:

a) Adaquirir la titularidad de la Patente de Invencion o del Modelo de Utilidad a traves de

un contrato de cesion, como se explicara en el literal h) de este numeral 5.2.1., u

b] Obtener una autorizacidon —también llamada Licencia de Uso— de parte del servidor
publico, titular de la Patente correspondiente.

G. ¢Quién es el titular de una Patente si la Invencion o el Modelo de utilidad fueron
creados por aprendices o practicantes de la Entidad Estatal?

En estos casos, por razones anadlogas a las indicadas en el literal J del numeral 5.1, no se aplica
la presuncion de transferencia de derechos de Propiedad Industrial a favor de la Entidad, que
si opera para los contratos de trabajo v para los contratos de prestacion de servicios. Esto
debido a que el articulo 29 de la Ley 1450 de 2011 solo se refiere a contratos de trabajo y de
prestacion de servicios.

Por esto, si la Entidad tiene interés en adquirir el derecho a solicitar la Patente sobre una
creacion realizada por un inventor que esta vinculado bajo alguna de estas modalidades —
aprendiz o practicante—, podrd negociar con éste la cesion del derecho a solicitar la Patente.

%9 Codigo de Comercio. “Articulo 539, Creaciones de trabajadores o mandatarios. Salvo estipulacion en contrario, Ia
Invencion realizada por el trabajador 0 mandatario contratado para investigar pertenece al patrono o mandante.
La misma regla se aplica cuando el trabajador no haya sido contratado para investigar, sila invencion la realiza mediante datos
O medios conocidos o utilizados en razon de la labor desemperiada. En este caso el trabajador tenard derecho a una
compensacion que se fijara de acuerdo al monto ael salario, la importancia de la invencion, el beneficio que reporte al patrono
u otros factores similares.

A falta e acuerdo entre las partes, el juez fijara el monto de la compensacion’.

i3 DEPARTAMENTO , . . g il . .
i NACIONAL DE PLANEACION Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

I|II|II|I‘I www.colombiacompra.gov.co

‘ Version: 02  Codigo:  CCE-EICP-GI-1 Fecha: 30 de diciembre del 2022 Pagina 32 de 64 ‘




GUiA DE PROPIEDAD INTELECTUALEN LA Agencia Nacional de Comratclcno?lll’ubllca
CONTRATACION PUBLICA | ‘ ’ I‘ I||||||1 |
I

CODIGO: CCE-EICP-GI-15
Colombia Compra Eficiente

VERSION: 2 DEL 30 DE DICIEMBRE DF 2022

H. ¢En qué consiste el contrato de cesion de derechos sobre una solicitud de Patente o
sobre una Patente concedida?

Este es el contrato que se suscribe entre el Inventor—cedente— y un cesionario—que puede
ser una Entidad Estatal—, a efectos de transferir los derechos sobre una Patente. Este se puede
suscribir: i) antes de solicitar la Patente en la Superintendencia de Industria y Comercio, ii)
durante el tramite o iii) cuando la Patente ya ha sido concedida. En todos los casos debe
constar por escrito.

Si la transferencia se realiza de manera previa a la presentacion de la solicitud, debera
aportarse a esta copia del documento de cesion. Para el efecto, podria utilizarse una clausula
como la siguiente:

Derechos de Propiedad Industrial:

El Cedente declara que cede de forma irrevocable, total y sin limitacion alguna de caracter territorial
o temporal a la Entidad, en adelante El Cesionario, los derechos que correspondan sobre la invencion
denominada -—--—-. El Cedente declara que la invencion o modelo de utilidad es original y que es el tnico
autor de la misma, gue no existen impedimentos de ninguna naturaleza para la cesidn de los derechos
previstos en el presente documento, por lo cual mantendra indemne al Cesionario de cualquier
reclamacicn y responderd por todo reclamo, accion administrativa, civil o penal que al respecto llegare
a presentarse en materia de derechos de propiedad industrial, exonerando de toda responsabilidaod al
Cesionario. El Cesionario adguiere el derecho exclusivo de solicitar la proteccion de lo mencionada
invencion o modelo de utilidad conforme con las nomas de propiedad industrial vigentes enColombia
y en cualquier otro pais, quien puede autorizar o prohibir, en Colombia y en el resto del mundo, el uso
y utilizacion de la misma por cualguier medio o procedimiento.

En caso de que se transfiera una Patente que se encuentre en tramite, © una Patente ya
concedida, el documento de cesion tambien debera registrarse ante la Superintendencia de
Industria y Comercio a fin de que surta efectos frente a terceros.

6.2.2. Disenos Industriales

A. ¢Qué tipo de creaciones se pueden registrar como Disefio Industrial?

Se considera Diseno Industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier
reunion de lineas o combinacion de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o
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tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura 0 material, sin que cambie el destino o
finalidad de dicho producto®C.

B. ¢Cuales son los requisitos para obtener un registro de Disefio Industrial?

El principal requisito para la registrabilidad de un Disefio es que sea novedoso, lo cual debe
ser examinado por la Superintendencia de Industria y Comercio a nivel mundial pues, igual a
lo que sucede con las Patentes, debera comprobarse que este Disefo no haya sido accesible
al publico, en cualguier lugar o momento, mediante su descripcion, utilizacion,
comercializacion o por otro medio.

Para efectos de la novedad, el articulo 115 de la Decision Andina 486 de 2000 dispone que el
Disefio Industrial no es nuevo si solamente presenta diferencias secundarias con respecto a
realizaciones anteriores. Por esto se recomienda también que se realice una busqueda en
diferentes bases de datos a fin de constatar si el Disefio ya es conocido y asi anticipar 1os
riesgos de que la solicitud sea negada por la Superintendencia de Industria y Comercio, por
considerar que el objeto no cumple con el requisito de la novedad. El mismo estudio de
viabilidad debera tomar en consideracion que la ley dispone algunas causales de
irregistrabilidad para los Disefios Industriales, aun cuando estos cumplan con el requisito de
la novedad™.

C. ¢Qué derechos otorga el Registro de Disefio Industrial?

De acuerdo con el articulo 129 de la Decision Andina 486 de 2000, el titular del registro puede
impedir a terceros que, sin su autorizacion, fabriquen, importen, ofrezcan, introduzcan en el
comercio o utilicen comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el Disefio
Industrial registrado, u otros objetos cuyo disefio solo presente diferencias secundarias con
respecto al Disefo protegido o cuya apariencia sea igual a este.

D. ¢Cual es el plazo de duracion del registro de Disefio Industrial?

| “0Articulo 113. Decision Andina 486 de 2000.

41 Decision Andina 486 de 2000. “Articulo 176.- No seran registrables: aj los diserios industriales cuya explotacion
comercial en el territorio del Pais Miermbro en que se solicita el registro aeba impedirse necesariamente para proteger a la moral
o al oraen publico. A estos efectos la explotacion comercial de un disefio inaustrial no se considerara contraria a la moral o al
orden publico solo por razon de existir una dlisposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion, b] los
diserios industriales cuya apariencia estuviese dictaaa enteramente por consideraciones de orden técnico o por 1a realizacion
ae una funcion técnica, que no incorpore ningun aporte arbitrario del disenador; y, ¢j los disefnos industriales que consista
dnicamente en una forma cuya reproduccion exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea
montado mecanicamente o conectado con otro proaucto del cual forme parte. Esta prohibicion no se aplicard tratandose de
proauctos en los cuales el disefio radique en una forma aestinada a permitir e/ montaje o la conexion multiple ae los proauctos
O su conexion dentro de un sisterna moaular’.
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En el caso del Disefo Industrial, de acuerdo con lo establecido en el articulo 128 de la Decision
Andina 486 de 2000, los derechos exclusivos se otorgan por un periodo de 10 afos, contados
a partir de la fecha de presentacion de la solicitud. El registro de Disefio Industrial no es
renovable ni prorrogable, por lo cual, al vencer el plazo de 10 anos, serd de dominio publico.

E. ¢Quién puede ser titular de un registro de Disefio Industrial?

En relacion con la titularidad, la Decision Andina 486 de 2000 establece que, en principio, el
derecho al registro corresponde al disefiador, esto es, a la persona natural que lo cred. Sin
embargo, este derecho a solicitar el registro del Disefio Industrial puede ser transferido a
través de un contrato de cesion o también puede pertenecer, no al disefiador, sino a su
empleador o contratante.

F. ¢Quién es el titular si el Disefio Industrial fue creado por contratistas, trabajadores
oficiales o servidores publicos de la Entidad Estatal?

El articulo 29 de la Ley 1450 de 2011 establece una importante excepcion al derecho que tiene
el disefador a solicitar su registro, al indicar que en el caso de los derechos de Propiedad
Industrial que se generen en virtud de un contrato de prestacion de servicios o de un contrato
de trabajo, se presume la transferencia de estos derechos al contratante, segun el caso, salvo
que en el contrato exista una clausula que expresamente refleje la voluntad del disefador de
no ceder el derecho a su registro. Para que opere esta presuncion legal el contrato debe
constar por escrito®.

En consecuencia, la Entidad Estatal serd, en virtud de la presuncion legal establecida en la
norma mencionada, la titular del derecho a solicitar el registro de un Disefio Industrial realizado
POr sus contratistas o trabajadores oficiales, como consecuencia de la gjecucion de las
obligaciones del contrato de trabajo o de prestacion de servicios por parte del disefador.

Ahora bien, cuando se trata de Disefios Industriales creados por empleados o funcionarios
publicos, no se aplica la presuncion legal de transferencia del articulo 29 de la Ley 1450 de
2011, pues su vinculacion laboral no se da a traves de un contrato de trabajo, sino de una
relacion legal y reglamentaria. Es decir, que en este caso el servidor publico que realiza el
Disefio Industrial es el titular del derecho a solicitar su registro y en consecuencia, si la Entidad
Estatal tuviera interes de obtener la titularidad o hacer uso del Disefio Industrial, debera entrar
en un acuerdo de voluntades con el disefiador, con la finalidad de:

42Ley 1450 de 201. “Articulo 29. Transferencia propiedad industrial. Salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad
Inaustrial generados en Vvirtud de un contrato de prestacion de servicios o de trabajo se presumen transferidos a favor de/
contratante o del empleador respectivamente. Para que opere esta presuncion se requiere que el contrato respectivo conste
por escrito.”
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a) Adaquirir la titularidad del Disefio a traves de un contrato de cesion, como se explicara
en el literal h) de este numeral 5.2.2., u,

b) Obtener una autorizacion — también llamada Licencia de Uso— de parte del servidor
publico, titular del Disefo correspondiente.

G. ¢Quién es el titular del Diseflo Industrial si este fue creado por aprendices o
practicantes de la Entidad Estatal?

En tales casos vy, por las razones previamente indicadas, no se aplica la presuncion de
transferencia de derechos de Propiedad Industrial a favor de la entidad para los contratos de
aprendizaje © cuando se realizan practicas. Debido a esto, si la Entidad Estatal tiene interés en
adquirir el derecho a registrar un Disefio Industrial realizado por un disefiador que esta
vinculado en calidad de aprendiz o practicante, podra negociar con éste la cesion del
derecho a solicitar el registro.

H. ¢Es posible ceder una solicitud de registro de Disefio Industrial o el registro
concedido?

Respecto del Disefio Industrial también es posible suscribir contratos de cesion. Este contrato
puede firmarse con el Disefiador: i] antes de solicitar el registro en la Superintendencia de
Industria y Comercio, ii] durante el tramite o iii) cuando el registro del Disefio Industrial ya ha
sido concedido. En todo caso, el respectivo contrato debe constar por escrito.

Si la transferencia se realiza de manera previa a la presentacion de la solicitud, debera
aportarse a esta copia del documento de cesion. Para el efecto, podria utilizarse una clausula
como la siguiente:

Derechos de Propiedad Industrial:

£l Cedente declara que cede de forma irrevocable, total y sin limitacion alguna de caracter
territorial o temporal a la Entidad en aaelante El Cesionario, los derechos que corresponaan
sobre el Disefio denominado ------ . £/ Cedente aeclara que el Diserio es original y que es el
dnico autor de el mismo, que no existen impedimentos de ninguna naturaleza para la cesion
de los derechos previstos en el presente documento, por o cual mantendrd indemne al
Cesionario de toda reclamacion y respondera por cualquier reclamo, accion aaministrativa,
civil © penal que al respecto llegara a presentarse en materia de derechos de propiedad
inqustrial, exonerando de toda responsabilidad al Cesionario. El Cesionario adquiere el
derecho exclusivo de solicitar la proteccion ae la mencionada creacion conforrme con as
nomas ae propiedad industrial vigentes en Colombia y en Otros paises, quien puede autorizar
o prohibir, en Colombia y en el resto del mundo, el uso y utilizacion ae /a misma por cualquier
medio o brocedimiento.
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En caso de gue se transfiera un DiseAo que se encuentre en tramite, 0 un registro de Disefio
Industrial ya concedido, el documento de cesidn también deberd registrarse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio a fin de que surta efectos frente a terceros.

6.2.3 Marcas

A. ¢Qué es una Marca?

La Marca es el signo que se utiliza en el comercio para distinguir los bienes y los servicios que
se ofrecen en un mercado de los ofrecidos por otros agentes. Cumple con la funcion
esencial de ayudar al consumidor a identificar claramente los productos y servicios que
requiere y a relacionarlos con un origen empresarial. Segun el articulo 134 de la Decision
Andina 486 de 2000, Podran constituir marcas, entre otros, 10s siguientes signos:

las palabras 0 combinacion de palabras;

las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiguetas, emblemas y escudos;

C. los sonidos y los olores;

d. las letras y los numeros;

e. un color delimitado por una forma, 0 una combinacion de colores;

f. la forma de los productos, sus envases o envolturas;

g. cualguier combinacion de los signos 0 medios indicados en los apartados

anteriores.

La proteccion de la marca se realiza a través del registro que administra la Superintendencia
de Industria y Comercio. Este registro le otorga al titular el derecho al uso exclusivo de la
Marca registrada®. Ademas, le confiere el derecho a impedir que cualquier tercero realice,
sin su consentimiento, los actos sefalados por el ordenamiento legal, dentro de ellos el uso
de la marca*.

45 Articulo 154 de la Decision Andina 486 de 2000.

4 Decision Andina 486 de 2000. Los actos que prohibe la norma [articulo 155) son los siguientes:
‘al 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 1os servicios para 1os cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes
O acondlicionamientos de tales proauctos;
b/ suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hublese aplicado o colocado sobre los productos
para los cuales se ha registrado la marca; sobre 10s proauctos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o
sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
¢/ fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, asi como
comercializar o detentar tales materiales;
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B. ¢Cudles son los requisitos para obtener un registro de Marca?

Para efectos de ser registrada ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la Marca
debe consistir en un signo que:

e Tenga aptitud distintiva, es decir, que permita identificar un producto o un servicio en
el mercado e indicar un origen empresarial determinado.

e Que sea susceptible de representacion grafica. Es importante que el signo pueda ser
descrito, bien sea con palabras, imdgenes u otros elementos, que permitan que, tanto
el publico en general, como el examinador de la solicitud de registro entiendan
adecuadamente en qué consiste el signo que se quiere registrar. La forma en que se
cumple con este requisito dependera del tipo de signo distintivo.

e Que sea perceptible por alguno de los sentidos.

Se recomienda que se realice un estudio previo de registrabilidad que permita constatar si
un signo es susceptible de ser registrado como marca, tomando en cuenta también 1as
causales de irregistrabilidad que establece la Decision Andina 486 de 2000 en sus articulos
135, 136 vy 137.

Es posible que se creen signos para distinguir a la Entidad Estatal, sus programas, proyectos,
eventos, etc. Esto sucede, por ejemplo, con las denominaciones, 1ogos, combinaciones de
colores, sonidos u otros signos que pueden surgir en el curso de las actividades de la Entidad
para configurar su imagen institucional. Es importante que la Entidad Estatal solicite el registro
de estos signos como Marca ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando éstos
superen el estudio previo de registrabilidad y se determine la necesidad de gue estos sean
suyos con exclusividad.

C. ¢Cudl es el plazo de duracién del registro de una Marca?

aj usar en el comercio un signo idéntico o similar a Ia marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso
pudiese causar confusion o un riesgo ae asociacion con €l titular ael registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para
Proauctos o servicios Idéenticos se presumira que existe riesgo de confusion;

e/ usar en el comercio un Signo idéntico o Similar @ una marca notoriamente conociaa respecto de cualesquiera pProductos o
servicios, cuando ello pudiese causar al titular ael registro un dafio economico o comercial infusto por razon de una dilucion de
la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razon de un aprovechamiento injusto ael prestigio de
la marca o de su titular;

f] usar publicamente un signo idéntico o similar @ una marca notoriamente conociaa, aun para fines no comerciales, cuando ello
pudiese causar una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto
ae su prestigio’.
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Los derechos exclusivos sobre el signo registrado se otorgan por un periodo de 10 anos,
contados a partir de la fecha en que quede en firme la decision de la Superintendencia de
Industria y Comercio que concedié el registro™.

El registro de Marca es renovable de manera indefinida. Para el efecto es necesario que el
titular, © quien tenga interés legitimo, solicite la renovacion ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, lo cual se podra hacer dentro de 1os 6 meses anteriores a la expiracion
del plazo de 10 anos. No obstante, la norma andina concedioé un plazo de gracia de 6 meses,
contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovacion, durante
el cual, el registro de marca mantendra su plena vigencia“.

En caso de que no se solicite la renovacion del registro dentro de los términos indicados, este
caducara de pleno derecho®’.

D. ¢Quién es el titular de una Marca?

El registro de la Marca se otorga al primer solicitante 0 a quien alegue el derecho de prioridad
mas antiguo®. No reconoce la normatividad aplicable en materia de Propiedad Industrial un
“Derecho a la Marca” originario en cabeza de su creador, por lo cual agui no se presentaran
consideraciones en torno a quién le corresponde la titularidad de las marcas que hayan sido
creadas por funcionarios publicos o trabajadores oficiales de la Entidad Estatal, ni tampoco
por contratistas, aprendices o practicantes. Esto significa que la Entidad Estatal podra
legalmente solicitar el registro de los signos que se hayan creado para distinguir programas,
productos o servicios ofrecidos por ella.

Sin embargo, si la Entidad tiene interes en usar © en adquirir la titularidad de una Marca que
se encuentra en tramite de reqistro ante la Superintendencia de Industria y Comercio o que
ya fue concedida a favor de un tercero, podra negociar con éste bien sea la autorizacion —a
través de una licencia de uso— o la transferencia del derecho —a través de una cesion— de la
solicitud en tramite o del registro marcario si este ya fue otorgado.

4 Articulo 152 de la Decision Andina 486 de 2000.
4 Articulo 153 de la Decision Andina 486 de 2000.
47 Articulo 174 de la Decision Andina 486 de 2000,

48 E| Derecho de prioridad, reconocido en el Convenio de Paris (articulo 4] y en la Decision Andina 486 de 2000 (articulo
9), implica que quien haya solicitado una patente de invencion o de modelo de utilidad, o un registro de disefio industrial o de
marca, en otro pais miembro de dichos acuerdos internacionales, tendra un derecho de prioridad para solicitar en otro pals
miembro una patente o un registro respecto de la misma materia. Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la
invoca debera presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la fecha de presentacion de la
solicitud cuya prioridad se invoca: a) doce meses para las patentes de invencion y de modelos de utilidad; v, b) seis meses para
los registros de disefios industriales y de marcas.
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E. ¢En qué consiste el contrato de cesidon de derechos sobre una solicitud de Marca o
sobre una Marca concedida?

La Decision Andina 486 de 2000 establece la posibilidad de que se transfiera, a traves de un
contrato de cesion, una solicitud de Marca en tramite © una Marca ya concedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio. Es muy importante que el contrato de cesion
conste por escrito, que en éste se identifiquen de manera completas las partes, asi como el
numero de la solicitud de registro o, en su caso, el nimero de certificado de la Marca a
transferir. El documento de cesion debe inscribirse en el registro ante la Superintendencia de
Industria y Comercio, para efectos de oponibilidad frente a terceros*.

F. ¢En qué consiste la licencia de uso de la Marca?

Es posible que la Entidad Estatal requiera para alguna actividad puntual o durante un periodo
definido, usar una Marca de titularidad de un tercero, caso en el cual lo gue procede es
acordar los términos de una licencia de uso o autorizacion para la explotacion de ese signo®.

La licencia de uso de Marca debe constar por escrito g, igual que en caso de la cesion, debe
inscribirse en el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, para efectos de
oponibilidad frente a terceros.

6.2.4 Otras formas de proteccion de la Propiedad Industrial

A. Lemas Comerciales

Consiste en la palabra, frase o leyenda que se utiliza para acomparnar una Marca®'. En esta
medida son una especie de signos distintivos que puede utilizar la Entidad Estatal como
complemento de una Marca y que se entienden Como accesorios a esta. Los derechos
exclusivos sobre el Lema Comercial se adquieren a través del registro que otorga la
Superintendencia de Industria y Comercio.

49 Decision Andina 486 de 2000. “Articulo 161- Un registro de marca concedido o en tramite de registro podra ser
transferido por acto entre vivos O por via Sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Debera registrarse ante la oficina
nacional competente toda transferencia del registro de marca. L a falta de registro ocasionara que 1a transferencia no surta efectos
frente g terceros. A efectos del registro, 1a transferencia debera constar por escrito. Cualquier persona interesada poadrd solicitar
el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrd denegar dicho registro, Si la transferencia
acarreara riesgo de confusion”.

0 Decision Andina 486 de 2000. “Articulo 162.- El titular de una marca registrada o en tramite de registro poadra dar
licencia a uno o mas terceros para la explotacion de la marca respectiva. Debera registrarse ante 1a oficina nacional competente
toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionara que 1a licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del
reqistro, la licencia debera constar por escrito. Cualquier persona interesada poarra solicitar el registro de una licencia”

°! Articulo 175 de la Decision Andina 486 de 2000.
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Dado que los Lemas Comerciales son accesorios a una Marca, cuando se solicita su registro
debera especificarse la Marca solicitada o registrada con la cual se usard®. Adicionalmente,
el Lema Comercial sigue la suerte de la Marca que acompafa, por lo cual, deberd ser
transferido junto con la Marca y su vigencia también estara sujeta a la de esta.

Debe tenerse en cuenta que, en adicion a las causales de irregistrabilidad que establecen los
articulos 135, 136 y 137 de la Decision Andina 486 de 2000 para las Marcas, las cuales son
aplicables a los Lemas, la norma andina también prohibe el registro de Lemas Comerciales
que contengan alusiones a productos © marcas similares o expresiones que puedan
perjudicar a dichos productos o marcas®.

B. Nombres y Ensefias Comerciales.

Los Nombres Comerciales son signos distintivos que identifican una actividad econdmica o
una empresa. Por su parte, las Enseflas Comerciales corresponden al rétulo que distingue un
establecimiento de comercio.

Es muy importante distinguir el Nombre Comercial y la Ensefia Comercial, que son derechos
de Propiedad Industrial, de la razén social o denominacion social de las personas juridicas,
pues, aungue en la practica pueden compartir la misma expresion, son figuras juridicas
independientes>*.

De acuerdo con el articulo 191 de la Decision Andina 486 de 2000, estos derechos de
Propiedad Industrial, diferente al caso de las Marcas y los Lemas Comerciales, se adquieren
por el primer uso en el comercio y su duracion depende de que sigan siendo utilizados en
el comercio.

Pese a que el derecho exclusivo sobre estos signos distintivos se adquiere con el primer uso,
es importante recordar que la Superintendencia de Industria y Comercio administra el

%2 Articulo 176 de la Decision Andina 486 de 2000.
%3 Articulo 177 de la Decision Andina 486 de 2000.

% El Consejo de Estado ha indicado sobre este tema, que: ‘E nombre comercial es independiente de la razon social
ae la persona juridica, pudiendo coincidlir con ella en su adenominacion. Pero mientras que 1a razon social se refiere a la naturaleza,
existencia y representacion legal del comerciante en virtud de la inscripcion o registro mercantil de la sociedad o empresa en
una camara ae comercio, el nombre comercial se refiere a la activiaad del empresario, el cual adquiere sus derechos exclusivos
con su primer uso en el comercio. [...]se recuerda que entre éste [nombre comerciall. la ensena comercial y la razon social,
existen diferencias ya que el nombre comercial se refiere a la actividad del emypresario, el cual adquiere sus derechos exclusivos,
con su primer uso en el comercio, aaemas sus aenominaciones pueden ser una o mdaltiples, mientras que la ensena comercial
se refiere al signo que identifica un establecimiento de comercio y 1a razon social solo puede presentarse con una unica
aenominacion y, debe referirse exclusivamente a la naturaleza, existencia y representacion legal ael comerciante, condicionada
a /a Inscripcion o registro mercantil de una sociedad o empresa en una camara de comercio” Consejo de Estado. Seccion
Primera. Sentencia de 2 de junio de 2011. Consejero Ponente. Marco Antonio Velilla. Radicado 11001-03-24-000-2004-00069-01.
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depdsito de Nombres v Ensefias Comerciales, el cual es de caracter declarativo, pero, sin
duda, bastante util como principio de prueba sobre la fecha del primer uso, por lo cual se
recomienda gue los Nombres y Ensefias Comerciales se depositen ante Superintendencia de
Industria y Comercio®.

Segun lo dispone el articulo 192 de la norma andina, los titulares de los Nombres vy Ensefias
Comerciales pueden impedir a terceros usar en el comercio un signo distintivo idéntico o
similar, cuando ello pudiere causar confusidn o un riesgo de asociacion con la empresa del
titular o con sus productos o servicios.

Adicionalmente, en el caso de Nombres y Ensefias Comerciales notoriamente conocidos,
también podra impedirse su uso a terceros cuando este pudiera causarle un dafio econdmico
o comercial injusto al titular, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre
O de la empresa del titular.

C. Denominacion de Origen

Seqgun el articulo 201 de la Decision Andina 486 de 2000, una Denominacion de Origen €s una
indicacion geografica constituida por la denominacion de una zona geografica determinada
que se utiliza para designar un producto originario de esa region y cuya calidad, reputacion
U otras caracteristicas se deban exclusiva 0 esencialmente al medio geografico en el cual se
produce, incluidos los factores naturales y humanos.

La proteccion de la Denominacion de Origen inicia con la declaracion gue al efecto emita la
Superintendencia de Industria y Comercio y su vigencia estara determinada por la
subsistencia de las condiciones que la motivaron.

Segun lo establece el articulo 212 de la norma andina, solamente los productores, fabricantes
0 artesanos autorizados a usar una Denominacion de Origen protegida podran emplear junto
con ella la expresion "Denominacion de Origen'.

El uso de una Denominacion de Origen por personas No autorizadas que cree confusion es
considerado una infraccion, aun cuando venga acompanada de indicaciones tales como
género, tipo, imitacion v otras similares®.

% Al respecto, el articulo 603 del Codigo de Comercio establece: ‘Articulo 603 Adquisicion de derechos sobre un
nombre comercial - Certificado de depdsito. Los derechos sobre el nombre comercial se aaquieren por el primer uso sin
necesidad de registro. No obstante, puede solicitarse su depdsito. Si la solicitud reune los requisitos de forma establecidos para
el registro de las marcas, se ordenara la concesion ael certificado de deposito y se publicara”

% Decision Andina 486 de 2000 “Articulo 274.- La proteccion de las denominaciones de origen se inicia con /a
declaracion que al efecto emita la oficina nacional competente.
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Si bien la norma andina permite que la solicitud de declaracidon de proteccion sea presentada
por personas naturales o juridicas que demuestren tener legitimo interés, el titular de la
Denominacion de Origen serd siempre el Estado al que pertenece la ubicacion geografica,
es decir, el Estado colombiano en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Esta entidad esta facultada para autorizar el uso del signo a terceros, asi como para delegar
la administracion de la Denominacion de Origen en favor de Entidades Estatales o particulares
que representen a los beneficiarios de las denominaciones de origen®’.

Pueden solicitar autorizacion para usar una Denominacion de origen®®:

a) Los beneficiarios que solicitaron la declaracion de la proteccion de la Denominacion
de Origen,

b] Quienes, aungue no hayan hecho parte del grupo de los que solicitaron la declaracion
de proteccion:

e directamente se dediquen a la extraccion, produccion o elaboracion de los
productos distinguidos por la Denominacion de Origen, o;

e realicen dicha actividad dentro de la zona geografica delimitada segun la
declaracion de proteccion; vy,

c] Quienes comercializan los productos protegidos con la Denominacion de Origen vy
requieren necesariamente de su uso.

La autorizacion de uso de una Denominacion de Origen protegida tendra una duracion de 10
afos, pudiendo ser renovada por periodos iguales, de acuerdo con lo dispuesto por el
articulo 210 de la Decision Andina 486 de 2000

D. Esquemas de trazado de Circuitos Integrados

£l uso de /as mismas por personas no autorizaaas que cree confusion, sera consiaerado una infraccion al derecho de propiedad
Inaustrial. objeto de sancion, incluyendo 10s casos en que vengan acompanadas de indicaciones tales como género, tjpo,
imitacion y otras similares que creen confusion en el consumiaor”.

57 Segun el articulo 7.2.1. del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio la SIC ‘vodréd
aelegar en una entidad publica o privada que represente a los beneficiarios de 1as denominaciones de origen, la facultad de
otorgar as autorizaciones de uso a 1as personas que cumplan 1os requisitos indicados, 1o que implica aaministrar la denominacion
de origen adoptando mecanismos que permitan mantener un control efectivo de su uso. Para el efecto, la enticad que
represente a los beneficiarios solicitara la delegacion de dicha facultad en la solicitud de declaracion de proteccion de la
denominacion de origen, en el mismao escrito o en escrito separado’.

%8 Articulo 207 de la Decisién Andina 486 de 2000 v articulo 7.6.1. del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia
de Industria y Comercio.

%9 Articulo 210 de la Decisiéon Andina 486 de 2000.
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Los circuitos integrados son fundamentales para el funcionamiento de dispositivos, aparatos
O equipos electronicos v su desempeno depende necesariamente de la forma en la que se
dispongan internamente los transistores, las resistencias u otros elementos de los circuitos.
Ese mapa o disefio de como se organizan los elementos dentro de un circuito integrado es
lo que se protege a través de la figura de los Esquemas de Trazado®®.

En relacion con los requisitos para su registro, el articulo 87 de la Decision Andina 486 de 2000
establecio que el Esquema de Trazado debe ser original, esto es, debe resultar del esfuerzo
intelectual propio de su creador y no ser comun o Corriente en el Sector de la industria de
los Circuitos Integrados.

Esta figura de la Propiedad Industrial reconoce al titular derechos exclusivos para impedir que
terceras personas realicen ciertos actos sin su consentimiento, tales como la reproduccion
por incorporacion de todo o parte del Esquema de Trazado protegido en un circuito
integrado o en otro elemento, asi como la comercializacion, importacion, venta o distribucion
no solo del Esquema de Trazado protegido, sino también de un circuito integrado que lo
contenga y de los articulos que incorporen ese circuito integrado que ha reproducido sin
autorizacion el Esquema de Trazado protegido.

Estos derechos se otorgan por un periodo de 10 afos, contados desde la primera explotacion
comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o desde la fecha de
presentacion de la solicitud de registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio, lo
que ocurra primero®. En todo caso, la proteccion caducard al vencer el plazo de 15 afos
desde la creacion del Esquema de Trazado.

En relacion con la titularidad, el articulo 88 de la Decision Andina 486 de 2000, establece que,
en principio, el derecho al registro corresponde al disefador del Esquema de Trazado, esto
es, a la persona natural que lo cred. Sin embargo, este derecho a solicitar el registro del disefo
puede ser transferido a través de un contrato de cesion.

La misma norma andina dispuso que los derechos sobre el Esquema de Trazado
corresponderan al empleador o contratante, si se hubiese creado en cumplimiento de un
contrato de obra o de servicio para ese fin, 0 en el marco de una relacion laboral en la cual
el disefiador tuviera esa funcion, salvo disposicion contractual en contrario.

Es decir que para el caso particular de los esquemas de Trazado se aplica la presuncion de
transferencia consagrada en el articulo 88 de la Decision Andina 486 de 2000 y no el articulo
29 de la Ley 1450 de 2011, que se aplica para las Patentes vy los Disefos Industriales creados en
virtud de un contrato de trabajo o de prestacion de servicios.

60 Articulo 86 de la Decision Andina 486 de 2000.

o1 Articulo 98 de la Decision Andina 486 de 2000.
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En consecuencia, la Entidad Estatal serd, en virtud de la presuncion legal establecida en la
norma mencionada, la titular del derecho a solicitar el registro de un Esquema de Trazado
realizado por sus contratistas o trabajadores oficiales, como consecuencia de la gjecucion de
las obligaciones del contrato de trabajo o de prestacion de servicios por parte del disefiador.

En cambio, cuando se trate de Esquemas de Trazado creados por empleados o funcionarios
publicos, no se aplica la presuncion legal de transferencia del articulo 88 de la Decision Andina
486 de 2000, pues su vinculacion laboral no se da a través de un contrato de trabajo, sino de
una relacion legal v reglamentaria. Es decir, que en este caso el servidor publico que realiza
el Esquema de Trazado es el titular del derecho a solicitar su registro y, en consecuencia, si la
Entidad Estatal tuviera interés de obtener la titularidad o hacer uso del Esqguema de Trazado,
debera entrar en un acuerdo de voluntades con el disefiador, con la finalidad de:

a) Adquirir la titularidad del Esquema de Trazado a traves de un contrato de cesion u,

b] Obtener una autorizacion — también llamada Licencia de Uso— de parte del servidor
publico, titular del registro correspondiente.

En relacion con la cesion del registro, el articulo 105 de la Decision Andina 486 de 2000 autoriza
al titular de un Esquema de Trazado, la transferencia del derecho por acto entre vivos o por
via sucesoria. También faculta al titular de un registro de Esquema de Trazado concedido o
en trdmite de concesion a otorgar licencia a uno 0 mas terceros para la explotacion del
esquema. La licencia debe constar por escrito, registrarse ante la SIC, y su falta de registro
impide que surta efectos frente a terceros®.

6.3  Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales

A. ¢Qué se entiende por la proteccion de los derechos de Obtentores de Variedades
Vegetales?

La proteccion de los derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales es otra categoria
dentro de la Propiedad Intelectual, y corresponde a los derechos exclusivos que se
reconocen a través de la concesion de un Certificado de Obtentor a quien desarrolla vy
termina una nueva variedad vegetal para su explotacion.

B. ¢Cudles son los requisitos para obtener un certificado de Obtentor?

62 Articulo 106 de la Decisién Andina 486 de 2000.
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El Certificado de Obtentor se otorgara a la persona natural o juridica que haya creado una
variedad vegetal, cuando esta cumpla las condiciones establecidas en la Decision Andina 345
de 1993 “Régimen Comun de Proteccion de los derechos de los Obtentores de Variedades
Vegetales”, a saber:

e Debe tratarse de una variedad nueva. En los términos del articulo 8 de la norma andinag,
la novedad implica que el material de reproduccion o de multiplicacion, o un
producto de su cosecha, no hubiese sido vendido o entregado de otra manera licita
a terceros, por el obtentor o su causahabiente o con su consentimiento, para fines de
explotacion comercial de la variedad.

e Lasegunda condicidon que debe cumplir la variedad vegetal es la distinguibilidad. Una
variedad se considerara distinta, si se diferencia claramente de cualquiera otra cuya
existencia fuese comunmente conocida, a la fecha de presentacion de la solicitud o
de la prioridad reivindicada, de conformidad con el articulo 10 de la Decision Andina
345 de 1993]%.

e Como tercera condicion se exige la homogeneidad. El articulo 11 de la norma andina
indica que esta se presenta cuando la variedad es suficientemente uniforme en sus
caracteres esenciales, teniendo en cuenta las variaciones previsibles segun su forma
de reproduccion, multiplicacion o propagacion.

e También se requiere que la variedad sea estable, esto es, de acuerdo con el articulo
12 de la Decision Andina 345 de 1993, que sus caracteres esenciales se mantengan
inalterados de generacion en generacion vy al final de cada ciclo particular de
reproducciones, multiplicaciones o propagaciones.

El Instituto Colombiano Agropecuario emitird concepto técnico sobre la novedad,
distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad. Si el concepto fuere favorable vy la solicitud
cumple con los demas requisitos, otorgara el certificado de obtentor y ordenara su registro
con la correspondiente denominacion.

En relacion con la denominacion, esta debe constituir su designacion genérica y para su
inscripcion en el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas, el Instituto
Colombiano Agropecuario analizara si cumple con los requisitos establecidos en la
Resolucion ICA 1893 de 1995.

5 En los términos de la norma mencionada, una variedad serd comunmente conocida a partir de la fecha en que
sobre ella se presente solicitud del certificado de obtentor en cualquier pais, siempre y cuando este sea efectivamente
concedido.
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Adicionalmente, es importante advertir que, por mandato del articulo 13 de la Decision Andina
345 de 1993, la denominacion adoptada no podra ser objeto de registro como Marca y
debera ser lo suficientemente distinta a otras denominaciones reqistradas con anterioridad.

C. ¢Quién es el titular del derecho de obtentor?

De acuerdo con el articulo 14 de la Decision Andina 345 de 1993, |os titulares de los certificados
de obtentor podran ser personas naturales o juridicas.

En este sentido, la Resolucion ICA 1893 de 1995 indicd que podra solicitar derechos de
obtentor gquien haya desarrollado y terminado una variedad vegetal. No obstante, de
acuerdo con la definicion de “Obtentor” que establece esta Resolucion, se tiene que este
concepto incluye también al empleador del obtentor, al encargante de la variedad vegetal y
a quien ha obtenido la cesion del derecho a solicitar la proteccion. Por o anterior, en el caso
de obtencion de variedades vegetales por parte de un empleado o por parte de quien fue
contratado para tales efectos, l1os derechos de obtentor corresponderan al empleador o al
contratante y estos se reputaran como obtentores.

Para los casos en que la variedad vegetal es creada por un empleado de una Entidad Estatal,
debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el articulo 15 de la Decision Andina 345 de 1993,
segun el cual, la Entidad podra ceder parte de los beneficios econdmicos resultantes de la
obtencion de variedades vegetales a sus empleados obtentores, para estimular la actividad
de investigacion.

En concordancia con esto, el articulo 2.13.7.1.13 del Decreto 1071 de 2015 regula la participacion
de los empleados publicos en dicha posibilidad, sin embargo indica que la participacion del
empleado obtentor en los recursos que la Entidad Estatal obtenga por la explotacion de
variedades vegetales sobre las cuales detenten certificados de obtentor, no seran factor de
salario ni se tendran en cuenta en ningun caso para la liquidacion de prestaciones sociales o
de derechos de cualquier naturaleza derivados de la relacion laboral®.

D. ¢Qué derechos tiene el titular del certificado de obtentor?

54 Decreto 1071 de 2015, “Articulo 2137113, Distribucion de recursos. £l Gobierno Nacional establecers la manera como
1as entidades de derecho publico podran distribuir entre sus empleados obtentores y en los planes, programas y proyectos ae
Investigacion, 1os recursos que obtengan por Ia explotacion de varieaades vegetales sobre 1as cuales detenten certificados de
obtentor.

Paragrafo. La participacion de los empleados obtentores en los recursos de que trata el presente articulo no seran factor ade
salario ni se tendran en cuenta en ningun caso para 1a liquidacion de prestaciones sociales o de derechos de cualquier naturaleza
aerivados de la relacion laboral”
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El obtentor de una variedad inscrita en el Registro Nacional de Variedades Vegetales
Protegidas, tendra el derecho de impedir que terceros realicen sin su consentimiento actos
tales como la produccion, reproduccion, multiplicacion y propagacion asi como la venta, Ia
exportacion o la importacion de las variedades protegidas y de las esencialmente derivadas
de la variedad protegida®.

El certificado de obtentor también confiere a su titular el gjercicio de los derechos previstos
en los sefalados literales respecto a las variedades que no se distingan claramente de la
variedad protegida, conforme o dispone el articulo 10 de la Decision Andina 345 de 1993, asi
como respecto de las variedades cuya produccion requiera del empleo repetido de la
variedad protegida.

E. ¢Cudl es el plazo de proteccion de los derechos del obtentor?

El término de proteccion de un certificado de obtentor dependera de la variedad vegetal
que se haya creado, asi®;

e 25 afios para el caso de las vides, arboles forestales, y arboles frutales incluidos sus
portainjertos, y
e 20 afos para las demas especies.

7. LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA PLANEACION Y ESTRUCTURACION DE
LOS PROCESOS DE CONTRATACION

El desarrollo de las funciones administrativas, objetivos misionales, programas y proyectos a
cargo de las diferentes Entidades Estatales frecuentemente conlleva el uso o la produccion
de obras y creaciones protegidas por la Propiedad Intelectual. Por este motivo las Entidades
estan llamadas a realizar las acciones necesarias para gue la gestion de los diferentes activos
de Propiedad Intelectual que use en el gjercicio de sus competencias se haga en el marco
de la legalidad.

Para lograr esto las Entidades Estatales deben, en primer lugar, en el marco del gjercicio de
planeacion general anual de la contratacion, identificar cudles son las necesidades de la
Entidad Estatal en materia de creacidn o uso de creaciones protegidas por la Propiedad
Intelectual. Esto implica establecer si el desarrollo de las diferentes actividades planeadas por

8 Articulo 24 de la Decision Andina 345 de 1993.

% Decreto 1071 de 2015, “Articulo 2.13.7.16. Término de duracion de la proteccion. El término de duracion de la
proteccion, sera de veinticinco (25] anos, para el caso de 1as vides, arboles forestales, arboles frutales incluidos sus portainjertos
[sic] y de veinte [20] anos para 1as demads especies, contados a partir de la fecha de su otorgamiento’”.
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la Entidad en el desarrollo de sus competencias requiere la produccion de una obra o el uso
de alguna creacion. En ese sentido, es importante que al elaborar sus respectivos Planes
Anuales de Adqguisiciones las Entidades Estatales tengan en consideracion sus requerimientos
en materia de Propiedad Intelectual, ya que aqui deberan identificar aspectos como la
modalidad de seleccion aplicable, asi como el momento vy el valor de la contratacion, entre
Otros aspectos.

De otra parte, el Estudio del Sector que se debe realizar para contratar un objeto contractual,
independientemente de que se relacione directamente con Propiedad Intelectual, es otro
momento importante en el que la Entidad esta llamada a precisar el abordaje de necesidades
en esta materia. Esto por cuanto, independientemente de que un contrato esté o no dirigido
a encargar la elaboracion de una obra o adquirir los derechos para el uso de una creacion,
puede gue su ejecucion suponga la utilizacion de creaciones u obras con derechos, ya sea
del contratista 0 de terceros.

Es por esto que, en el marco de este analisis, la Entidad Estatal debe advertir en cada Proceso
de Contratacion, si el objeto a contratar involucra la creacion o el uso de creaciones
protegidas por la Propiedad Intelectual y, en dado caso, identificar cuales son las necesidades
de la Entidad respecto a esa 0 esas creaciones. Esto supone, por ejemplo, determinar si para
el uso que pretende realizar se requiere que sea la titular de los Derechos de Autor o de
Propiedad Industrial, segun el caso o si requerird una licencia para la explotacion de esa
creacion, evento en el cual también deberdn acotarse 10s requerimientos en relacion con la
duracion, valor y alcance de la licencia.

Otro aspecto importante al momento de estructurar los contratos cuya ejecucion involucre
el uso o creacion de activos de Propiedad Intelectual, es incluir en la respectiva minuta
clausulas vy estipulaciones que regulen con total claridad como operara la transferencia de los
derechos asociados a dichos activos y/o que permitan que la Entidad pueda hacer uso legal
de los mismos. De esta manera se precaven eventuales conflictos por infraccion de derechos
derivados de las diferentes formas de Propiedad Intelectual, por 1o que se recomienda el uso
de clausulas como las sugeridas a lo largo de la presente guia.

7.1 OBJETOS CONTRACTUALES ASOCIADOS A LA PROPIEDAD INTELECTUAL Y
MODALIDADES DE SELECCION APLICABLES

Como se viene explicando, durante la etapa de planeacion de la contratacion, es necesario
que las Entidades Estatales identifiquen sus necesidades en materia de Propiedad Intelectual,
que impliquen la celebracion de contratos estatales. Identificados los objetos la Entidad debe
tomar en consideracion las caracteristicas y elementos determinantes del mismo, para asi
determinar cudl es la modalidad de seleccidon que le aplica, de acuerdo con las normas que
integran el Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.
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En el propdsito de facilitar este andlisis, brindando herramientas que den a las Entidades
Estatales elementos de juicio para comprender la relevancia de la Propiedad Intelectual en la
contratacion estatal, a continuacion, se sugieren unos aspectos a tener en cuenta en relacion
con las modalidades de seleccion eventualmente aplicables a algunos objetos contractuales.

Sin perjuicio de este gjercicio, debe advertirse que las aseveraciones y consideraciones que
aqui se realizan se hace a partir de una caracterizacion bastante general de contratos de
comun celebracion en materia de Propiedad Intelectual. Esto significa que nada de o agui
considerado releva a las Entidades Estatales de realizar el respectivo estudio de sus
necesidades en materia de Propiedad Intelectual, para, a partir de una caracterizacion efectiva
de las mismas, determinar las modalidades de seleccion y demas normas aplicables al
respectivo contrato.

7.1.1 Contratos que tengan por objeto la adquisicion por parte de la Entidad Estatal de
bienes o servicios sobre los que existen derechos exclusivos de Propiedad industrial
o Derechos Patrimoniales de autor

A. Modalidad de contratacion

En este caso aplica la causal de contratacion directa contemplada en el literal g) del numeral 4
del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. Esto comoquiera que, el Decreto 1082 de 2015, al reglamentar
esta causal de contratacion directa en su articulo 2.2.1.2.1.4.8, establece que tal inexistencia de
pluralidad de oferentes se presenta cuando existe solamente una persona que puede proveer
el bien o el servicio por ser titular de los derechos de Propiedad Industrial © de los Derechos de
Autor, o por ser proveedor exclusivo en el territorio nacional®’.

Para efectos de la aplicacion de esta causal de contratacion directa, la Entidad debera verificar
que efectivamente la necesidad de adquisicion recae sobre productos o servicios respecto de
los cuales existen estos derechos exclusivos, bien sea de Propiedad Intelectual o de distribucion
en el territorio nacional, en cabeza del futuro contratista.

B. Aspectos particulares para considerar

Debe tenerse en cuenta que los derechos de Propiedad Industrial tienen alcance territorial, es
decir, dentro de la jurisdiccion en la que fue reconocido el derecho y que estan sujetos una
vigencia determinada. Por esto es necesario exigir la acreditacion de la titularidad y duracion de

57 Decreto 1082 de 2015. “Articulo 2212.14.8 Contratacion directa cuando no exista pluralidad de oferentes. Se
considera que no existe pluralidad de oferentes cuando existe solamente una persona que puede proveer el bien o el servicio
por ser titular de los derechos de propiedad industrial o de los derechos de autor, o por ser proveedor exclusivo en €l territorio
nacional. Estas circunstancias deben constar en el estudio previo que soporta la contratacion”.
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los derechos derivados de la misma con la correspondiente certificacion expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio.

En el caso de las obras, como se indico, estas se encuentran protegidas desde su creacion y no
se requiere registro ni formalidad alguna para determinar la titularidad de los derechos sobre la
misma. No obstante, serd importante garantizar que el contrato se celebre con quien
efectivamente ostenta la titularidad de los Derechos Patrimoniales sobre la creacion, por lo que,
tratdndose de autores colombianos, se recomienda que se exija el certificado expedido por la
Direccion Nacional de Derechos de Autor en el que conste |a titularidad de los derechos sobre
la obra correspondiente. Tratandose de obras creadas por autores extranjeros o registradas en
otros Estados, se recomienda exigir documento equivalente, emitido por la oficina de registro
del pais correspondiente.

En todo caso, debe recordarse que el registro es meramente declarativo, por lo que la Entidad
Estatal podria considerar otros documentos que permitan acreditar |a titularidad de los Derechos
Patrimoniales sobre la obra, siempre que estos sean aptos y conducentes para acreditar tal
titularidad.

Se recomienda incluir en el contrato una clausula de indemnidad, en la cual el contratista
garantice que ostenta la titularidad de los Derechos Patrimoniales de autor sobre la obra o los
derechos de Propiedad industrial, asumiendo la responsabilidad por las eventuales
reclamaciones promovidas por terceros por presuntas vulneraciones a derechos de Propiedad
Intelectual.

C. Objetos contractuales

De acuerdo con lo explicado, esta causal de contratacion aplica para los contratos cuyo objeto
involucra la adquisicion de bienes o servicios como:

e Productos o procedimientos respecto de los cuales la Superintendencia de Industria y
Comercio haya concedido una patente de invencion o una patente de modelo de
utilidad.

e Productos que tienen una forma externa o una apariencia estética protegida a traves de
un Registro de Disefio Industrial conferido por la Superintendencia de Industria v
Comercio.

e Productos que incorporan un Esquema de trazado de circuitos integrados registrado
ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

e (Creaciones intelectuales protegidas por Derecho de Autor, tales como:
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e las expresadas por medios escritos, como pueden ser los articulos, informes,
entre otros;

e las ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plasticas relativas con la
geografia, la topografia, la arquitectura o las ciencias;

e |as bases de datos;

e ¢l software o programa de ordenador;
e las obras musicales (con o sin letra];

e las obras audiovisuales;

e las fotografias;

¢ las obras plasticas o de bellas artes (como pinturas vy dibujos).

Debe tenerse en cuenta que para la aplicacion de esta causal debe tratarse de productos,
servicios u obras que ya hayan sido creadas, v respecto de las cuales existe una necesidad por
parte de la Entidad que no se puede sustituir con otros productos o servicios equivalentes.

En ese sentido, no se podria aplicar esta causal de contratacion directa si existen en el mercado
productos de las mismas condiciones técnicas o de calidad, pero identificados con diferentes
Marcas O Cuyo aspecto particular o estético esté protegido por un Disefo Industrial, y este no
sea indispensable para suplir los requerimientos de la Entidad, caso en el cual, como se explicard,
la modalidad adecuada sera la de seleccion abreviada.

Esta causal tampoco aplica cuando lo que requiere la Entidad es celebrar un contrato de
consultoria o de desarrollo de proyectos, del que puedan derivarse creaciones protegibles por
derechos de Propiedad Intelectual, caso en el cual la modalidad de seleccion debe ser la de
concurso de meéritos. Esto sucede, por ejemplo, cuando se requiere encargar la elaboracion de
un software a la medida, o0 en los concursos para la seleccion de consultores de diseno, planos,
anteproyectos y proyectos arquitectonicos.

Finalmente, es preciso recordar que en caso de que el presupuesto del Proceso de Contratacion
sea menor o igual que la minima cuantia de la Entidad Estatal, se presenta concurrencia de las
causales de contratacion directa y de minima cuantia, en la que debera primar la aplicacion de
la contratacion directa. Esto por cuanto “dado que las causales de contratacion directa son
especiales y expresas frente a otras moaalidades de seleccion, y que la contratacion directa
permite obtener una mayor economia en el tramite del Proceso de Contratacion”®e.

%8 Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente-. Manual de Modalidad de Seleccion de
Minima Cuantia. Consultar en: https://cuttly/5Uys3gK
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7.1.2 Contratos que tengan por objeto la elaboracidn de trabajos artisticos que solo
puedan encomendarse a determinada persona natural

A. Modalidad de seleccion

Para este tipo de contratos aplica la causal de contratacion directa contemplada en el literal h)
del numeral 4 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007. Esta causal es aplicable en la medida que esta
se refiere a aquellos tralbajos artisticos que solo pueden encomendarse a una determinada
persona natural, situacion que, de acuerdo con lo reglamentado en el articulo 2.2.12.14.9 del
Decreto 1082 de 2015%°, debe ser justificada en el estudio previo™.

La diferencia fundamental con la causal de contratacion directa estudiada en el numeral anterior
estriba en que en esta el objeto del contrato es la gjecucion de trabajos artisticos, entendido
esto como la realizacidn de una obra artistica. Esto significa que, la modalidad de contratacion
directa por esta causal serd aplicable cuando la entidad requiera encargar a un autor
determinado la elaboracion de una obra de arte.

B. Aspectos particulares para considerar

En este caso debe tomarse en cuenta que, como se indico en el apartado sobre Derechos de
Autor, los Derechos Patrimoniales sobre las obras que hayan sido creadas en cumplimiento de
un contrato de prestacion de servicios se presumen transferidos a la Entidad encargante de la
obra, es decir al contratante. No obstante, como se advirtio, se trata de una presuncion legal, que
opera salvo pacto en contrario, por lo cual se insiste en la recomendacion de que, a efectos de
brindar seguridad juridica tanto a la Entidad como al contratista, el mismo contrato de prestacion

%9 Decreto 1082 de 2015. “Articulo 2.2.1.2.14.9. Contratos de prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la gestion,
O para la efecucion de trabajos artisticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Fntidades
Estatales pueden contratar bajo la modaliadad de contratacion directa la prestacion de servicios profesionales y de apoyo a la
gestion con la persona natural o juridica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad
Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el drea de que se trate. En este caso, no es necesario
que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.

Los servicios profesionales y de apoyo a la gestion corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de
consultoria que se derivan del cumplimiento de 1as funciones de la Fntiaad Fstatal asi como los relacionados con actividades
operativas, logisticas, o asistenciales.

La Entioad Estatal, para la contratacion de trabajos artisticos que solamente puedan encomenaarse a aeterminadas personas
naturales, debe justificar esta situacion en los estudlios y documentos previos.”

P Entorno a la aplicacion de esta causal el Consejo de Estado ha considerado que, para que la misma tenga aplicacion:
‘[..] el contratista debe ser sustancialmente un artista, €s aecir, una persona reconociada como realizador o productor de arte, de
obras de arte, ejecutor de trabgajos artisticos, un ser humano que daaa su sensibiliaad en relacion con el mundo tiene la aptitud,
la capacidad, la disposicion natural o aaquirida; €l talento y estilo o forma original de hacer las cosas, y la genialidad, naturaliodad
y el cardcter que lo hace diistinto a otros artistas, esto es, su capacidad de inventiva que lo hace influyente en el medio, un ser
unico y excepcional. todo esto, para proaucir obras artisticas” Consejo de Estado. Seccion Tercera. Sentencia de 2 de diciembre

de 2013. CP. Jaime Orlando Santofimio. Radicado. 11001-03-26-000-2011-00039-00
41719.
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de servicios establezca de manera expresa vy clara la voluntad de las partes en relacion con la
transferencia de la titularidad de los derechos sobre las creaciones realizadas por el contratista.

Se recomienda, adicionalmente, que el contrato de prestacion de servicios incluya una clausula
de indemnidad, en la cual el autor — contratista garantice que la obra serad de su autoria y asuma
la responsabilidad por las eventuales reclamaciones promovidas por terceros por presuntas
vulneraciones a derechos de propiedad intelectual.

C. Objetos contractuales

Esta causal aplica a objetos contractuales que impliquen la produccion o ejecucion de una obra
0 trabajo de contenido artistico, como, por ejemplo:

o Una obra musical [con o sin letra).

o Una obra audiovisual, por ejemplo, un documental, unos videos conmemorativos,
informativos o de publicidad de la entidad, © de algunos de sus programas, productos
O Servicios.

o Unas obras fotograficas.

o Obras plasticas o de bellas artes (como pinturas, dibujos, esculturas, grabados y/o
litografias).

En el caso de que concurra esta causal con la modalidad de minima cuantia, se reitera que, en
atencion a la aplicacion del principio de economia al desarrollo del Proceso de Contratacion, la
modalidad de escogencia que deberd prevalecer serd la de contratacion directa.

7.1.3 Contratos que tengan por objeto la adquisicion de Bienes o Servicios de
Caracteristicas Tecnicas Uniformes por parte de las Entidades Estatales

A. Modalidad de seleccion

De acuerdo con el literal 3, numeral 2 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, esta causal aplica a
aquellos casos en los que la Entidad Estatal pretenda adquirir bienes o servicios que coinciden
en especificaciones técnicas, con independencia de su disefo O de sus caracteristicas
descriptivas, y ademas comparten patrones de desempeno y calidad objetivamente definidos.
Para este tipo de contratos se aplicard la modalidad de seleccion abreviada,
independientemente de la cuantia de los bienes o servicios.

B. Aspectos particulares para considerar
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En materia de adquisicion de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes, las
Entidades delben hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra
por catdlogo derivados de la celebracion de acuerdos marco de precios o de procedimientos
de adquisicion en bolsas de productos, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento. Al
respecto debe sefalarse que, en atencion a lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.1.2.7 del Decreto
1082 de 2015, las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, estan obligadas a adquirir Bienes vy Servicios de Caracteristicas Técnicas
Uniformes de Comun Utilizacion a traves de los Acuerdos Marco de Precios celebrados por la
Agencia Nacional de Contratacion Publica —Colombia Compra Eficiente—"".

" “Articulo 2.2.1.2.1.2.7. Procedencia del Acuerdo Marco de Precios. “Las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General

de Contratacion de la Administracion Publica, estan obligadas @ adquirir Bienes yServicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes
de Comun Utilizacion a través ae los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, disefiados, organizados y celebrados
por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente”.
La implementacion de nuevos Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratacion
Publica -Colombia Comypra Fficiente-de uso obligatorio por parte de 1as entidades territoriales, estara precediaa de un estudio
age agregacion de demanda que realizara aquella, el cual tenga en cuenta las particularidaaes propias de los mercados
regionales, la necesidad de promover el desarrollo empresarial en 1as enticdades territoriales a traves de las MYPIMES y evitar en
o posible, la concentracion de proveedores en ciertas ciuadades del pals, salvo que exista la respectiva justificacion técnica,
econdmica y/o juridica.

Paragrafo 1. Para los fines contemplados en el presente articulo, el uso obligatorio de los Acuerdos Marco de Precios organizados
y celebrados por la Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Comypra Eficiente-por parte de 1as Entidades Estatales
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica se hara de manera gradual, teniendo en cuenta 1as
siguientes condiciones:

La Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Comypra Eficiente-como Administradora del Sisterna Electronico para la
Contratacion Publica [SECOP] permitira el ingreso a la Tienaa Virtual del Estado Colombiano -TVEC, de acuerdo con las
condiiciones técnicas de la plataforma y la asignacion de nuevos usuarios.

La Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente-disponara mediante circular, la cual publicara en su
pagina web, un plan operativo de despliegue detallado para el ingreso gradual de Ias enticades, el cual contenara 1as fechas
exactas ae ingreso y el aesarrollo de un programa de capacitacion dirigido a las entidgades compradoras, plan el cual
contemplara, en todo caso, /os siguientes parametros temporales:

a. Para el ano 2021 deberan ingresar a la Tienda Virtual ael Fstado Colombiano -TVEC: i] Las entidades del sector central y del
sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del orden nacional. que a la fecha de expedicion ael presente Decreto aun no hayan
ingresado; ii la Rama Judlicial: il la Rama Legislativa; iv] las entidades del sector central y descentralizado del nivel departamental:
V] las entidades del sector central y descentralizando de los municipios [o distritos] que sean capitales de departamento; vij las
entidades del sector central y del sector descentralizado del Distrito Capital: Vil los organos de control nacionales,
aepartamentales y de ciudades capitales de departamento; Viii] la Organizacion Flectoral: ix] 10os organos autonomos e
Independientes de creacion constitucional que estén sometiaos al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica,
xJ las Corporaciones Autonomas de que trata la Ley 99 de 1993 y el Articulo 331 de la Constitucion Polltica de Colombia; xil 1as
entidades del sector central y descentralizado de los municipios de categoria 1. 2 Y 3 Y xii] las Areas Metropolitanas, las
Asociaciones de Municipios y las Regiones Administrativas Fspeciales de que trata la ley 1454 ae 2011

b. Para el ano 2022 deberan ingresar a la Tienda Virtual del EFstado Colombiano -TVEC: il Las entidades del sector central y
aescentralizado de los municipios de categoria 4, 5 Y 6; Y ii] los entes de control territoriales que no hayan ingresado en el ano
2021

C Para el ano 2022 deberan ingresar 13s demas Fntidades EFstatales sometiaas al Estatuto General de la Contratacion Administrativa,
cuya naturaleza juridica no haya sido descrita en los /itera les anteriores.
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En ese sentido, en principio, si el bien o servicio a adquirir se encuentra incluido en Acuerdo
Marco de Precios vigente, la Entidad deberd adquirir a través de la Tienda Virtual del Estado
Colombiano. En caso contrario, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.12.1.2.12 del
Decreto 1082 de 2015, la Entidad debbe comparar e identificar las ventajas de utilizar la bolsa de
productos para la adquisicion respectiva frente a la subasta inversa o a la promocion de un nuevo
Acuerdo Marco de Precios para tales bienes o servicios, incluyendo el analisis del Proceso de
Seleccion.

No obstante, aun existiendo un Acuerdo Marco de Precios, las Entidades Estatales podran acudir
a las bolsas de productos, siempre que a través de este mecanismo se obtengan precios
inferiores al promedio de precios finales de las operaciones secundarias materializadas con
0ocasion de las ordenes de compra colocadas por las Entidades compradoras a traves de la
Tienda Virtual del Estado, durante los ultimos 6 meses. En todo caso, estas adquisiciones, no
pueden desmejorar las condiciones técnicas vy de calidad definidas para 1os bienes y servicios
que conforman los catdlogos de los Acuerdos Marco de Precios.

De otra parte, es importante apuntar que, por o general, para la satisfaccion de necesidades
mediante el sefialado tipo de bienes, la Marca con la que se identifiquen en el mercado, o el
Disefo industrial, es decir el aspecto estético que presenten, no son elementos determinantes,
Sino sus caracteristicas o condiciones técnicas y de calidad. Esto comoquiera que para satisfacer
las eventuales necesidades de la Entidad Estatal lo que se demandan son unos bienes o servicios
que cumplan determinadas especificaciones tecnicas.

C. Objeto contractual

Los Bienes vy Servicios de Caracteristicas Técnicas Uniformes son una categoria definida por el
articulo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015 como aquellos “[blienes y servicios de comun
utilizacion con especificaciones técnicas y patrones de desempefio y calidad iguales o similares,
que en consecuencia pueden ser agrupados como bienes y servicios homogéneos para su
adquisicion y a los que se refiere el literal (a) del numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007".
Ejemplo de este tipo de bienes son:

e Mobiliario de oficina, como escritorios, sillas, archivadores, etc.
e Prendas de dotacion para la planta de personal.

d La Agencia Nacional de Contratacion Publica -Colombia Compra Eficiente -debera gjustar el Plan Operativo para la
Incorporacion de una entiaad cuando como producto ae un analisis técnico y economico de abastecimiento estratégico, se
evidencie que el ingreso anticipado o posterior de una entidad estatal genera eficiencia en el gasto publico’.

Pardgrafo 2 De conformidad con o estableciao en los literales aj bj. vy ¢] ael numeral 2 del pardgrafo 1 de este articulo, 1os
procesos de seleccion adelantados por 1as entidades estatales alli contemplaaas para aadquirir Bienes y Servicios de
Caracteristicas Técnicas Uniformes ade Comun Utilizacion a traves de Bolsas de Proaductos o Subasta Inversa, continuaran su tramite
siempre y cuando se haya presentado la carta de intencion o la publicacion del aviso de convocatoria, respectivamente”.

i3 DEPARTAMENTO , . . g il . .
i NACIONAL DE PLANEACION Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente

Tel. (+57 1)7956600 e Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 e Bogota - Colombia

I|IIIII|I‘I www.colombiacompra.gov.co

‘ Version: 02 Cod\go CCE-EICP-G15  Fecha: ~ 30dediciembredel 2022 Pagina 56 de 64 ‘




GUiA DE PROPIEDAD INTELECTUALEN LA Agencia Nacional de Contratacuo?lll’ubhca
CONTRATACION PUBLICA | ‘ | I‘ I||||||1 |
I

CODIGO: CCE-EICP-GI-15
Colombia Compra Eficiente

VERSION: 2 DEL 30 DE DICIEMBRE DF 2022

e Equipos de computo.
e Vehiculos.

Todos estos productos mencionados a titulo de ejemplo se distinguen en el comercio con
signos como Marcas y Lemas comerciales. También es probable que su apariencia externa se
encuentre protegida a traves del registro como Disefo Industrial. No obstante, es claro que para
efectos de la adquisicion, lo relevante es que los productos cumplan con determinadas
caracteristicas o condiciones técnicas y de calidad.

Por lo anterior, esta sera la modalidad de seleccion abreviada, ya sea: a) través de un Acuerdo
Marco de Precios, b) subasta inversa o c) el mecanismo de bolsa de productos’.

7.1.4 Contratos que tengan por objeto la prestacion de servicios de consultoria y/o
desarrollo de proyectos de arquitectura

A. Modalidad de seleccion

De conformidad con el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, el concurso de méritos
es la modalidad aplicable para la seleccion de consultores. Debe recordarse que el articulo 32
de la Ley 80 de 1993 define el contrato de consultoria como 7./ los que celebren las entidades
estatales referidos a los estudios necesarios para la iecucion de proyectos ae inversion, estudios
de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como
a /as asesorias tecnicas de coordinacion, control y supervision’. Dicha norma tambien incluye
dentro de este tipo contractual los acuerdos con objetos como la interventoria, asesoria,
gerencia de obra 0 de proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefos, planos,
anteproyectos y proyectos.

B. Aspectos particulares para considerar

Es frecuente que con ocasion de la ejecucion de estos contratos se desarrollen creaciones
susceptibles de ser protegidas por el régimen de Propiedad Intelectual. Esto ya que, como se
analizd previamente, son obras protegibles creaciones como el software o programa de
ordenador, las obras de arquitectura, las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos vy las
obras plasticas relativas a la geografia, la topografia, la arquitectura o las ciencias, asi como otros
aspectos que pueden entrar en el marco de la ejecucion de este tipo contractual.

Por lo anterior, se recomienda que desde la etapa de planeacion se analice y determine por la
Entidad cudles son sus requerimientos en relacion con la titularidad de los Derechos Patrimoniales

72 Para mayor informacion, los invitamos a consultar la Guia de Buenas practicas en la adquisicion de software y servicios
asociados expedida por la Agencia Nacional de Contratacion Publica - Colombia Compra Eficiente, en:
https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/guia_de_buenas_practicas_software_verl_logo01.pdf
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sobre las obras que surjan de la gjecucion del contrato de consultoria. Estas reglas sobre la
titularidad deberian quedar plasmadas en los pliegos de condiciones.

Respecto de las obras que sean creadas en cumplimiento de un contrato de prestacion de
servicios, en principio, opera la presuncion de transferencia de los Derechos Patrimoniales en
favor de la Entidad encargante. Al respecto, se reitera la recomendacion de establecer de
manera expresa y clara la voluntad de las partes en relacion con |a titularidad de los derechos
sobre las creaciones realizadas por el contratista, a efectos de precaver eventuales conflictos.

Adicionalmente, se recomienda que el contrato incluya una clausula de indemnidad, en la cual
el autor — contratista garantice que la obra sera de su autoria y asuma la responsabilidad por las
eventuales reclamaciones promaovidas por terceros por presuntas vulneraciones a derechos de
Propiedad Intelectual.

C. Objetos contractuales

Esta es la modalidad aplicable, entre otros, a objetos como:

e Contratos para el desarrollo de software a la medida de las necesidades de la
entidad.

e Concurso para la seleccion de consultores de disefio, planos, anteproyectos vy
Proyectos arquitectonicos.

e Contratos para la elaboracion de estudios de diagnostico, prefactibilidad o
factibilidad para programas o proyectos especificos.

7.5 Programas y proyectos de ciencia, tecnologia e innovacion y de tecnologias de
la informacion y las comunicaciones financiados con recursos publicos

A. Modalidad de seleccion
Dado que, estos proyectos se ejecutan a partir de contratos para el desarrollo de actividades
cientificas y tecnoldgicas, la modalidad de seleccion que corresponde es la de contratacion

directs, prevista en el literal e, numeral 4 de la Ley 1150 de 2007. Esto en concordancia con lo
reglamentado por el articulo 2.2.1.2.1.4.7 del Decreto 1082 de 20157

B. Aspectos particulares para considerar

5 Decreto 1082 de 2015 “Articulo 2.2.12.14.7. Contratacion para el desarrollo de actividades cientificas y tecnologicas.
La contratacion directa para el desarrollo de activiaades cientificas y tecnologicas debe tener en cuenta la definicion contenida
en el Decreto-ley 591 de 1991 y las demds normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan’.
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Es importante tener en cuenta que para este tipo de contratos debe establecerse, de manera
expresa y clara, la voluntad de las partes en relacion con 1a titularidad de los derechos sobre las
Creaciones realizadas por quien adelanta y ejecuta el proyecto. Sin perjuicio de 1o previsto en
el articulo 5 de la Ley 29 de 19907 el articulo 169 de la Ley 1955 de 2019 indico las pautas sobre la
Propiedad Intelectual en este tipo de proyectos que reciben financiamiento de una entidad
estatal’™.

Al tenor de esta Ultima norma, la Entidad Estatal podra ceder sus derechos de Propiedad
Intelectual derivados de estos proyectos a quien adelante vy gjecute el proyecto, sin que ello le
constituya daflo patrimonial. Para estos efectos, las condiciones de la cesion deben establecerse
en el contrato. Cuando en el respectivo contrato se defina que el titular de los derechos de
Propiedad Intelectual es quien adelante y ejecute el proyecto, y este realice la explotacion de
dichos derechos, obteniendo ganancias economicas, deberd garantizar a la Entidad Estatal, un
porcentaje de las ganancias netas obtenidas en la explotacion de la Propiedad Intelectual de la
cual es titular, porcentaje que debera ser acordado con la Entidad Estatal.

Por motivos de interés publico, ademas la Entidad Estatal puede reservarse el derecho de
obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de Propiedad Intelectual. Asi
mismo, en caso de presentarse motivos de seguridad y defensa nacional, el titular de los
derechos de Propiedad Intelectual deberd ceder a titulo gratuito y sin limitacion alguna a la
Entidad Estatal, los derechos de Propiedad Intelectual que le correspondan.

C. Objetos contractuales

74 Ley 29 de 1990, Articulo 5° “£n todos los contratos que celebre la administracion publica con personas naturales o
companias extranjeras se estipularan los medios conaducentes a la transferencia de la tecnologia correspondiente”.

> Ley 1955 de 2019. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad”. Articulo 169. Derechos de propiedad intelectual sobre resultados de programas y proyectos de ciencia, tecnologia e
innovacion y de tecnologias de la informacion y las comunicaciones financiados con recursos publicos. £n /os casos de
proyectos de investigacion y desarrollo de ciencia, tecnologia e innovacion y de tecnologias de la informacion y las
comunicaciones, adelantados con recursos publicos, el Estado como titular de los derechos de propiedad intelectual derivados
de estos proyectos poara ceder dichos derechos a través de /a entidad financiadora, y autorizara Su transferencia,
comercializacion y explotacion a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que ello le constituya dafno patrimonial. Las
condiiciones de esta cesion seran fjjaaas en el respectivo contrato o convenio.

‘£n todo caso, el Estado, a través de la entidad financiadora, se reserva el derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita
ge estos aerechos de propiedad intelectual por motivos de interés publico. Asi mismao, en caso de presentarse motivos ae
seguridad y defensa nacional. €l titular de Jos derechos ae propiedad intelectual deberd ceder a titulo gratuito y sin limitacion
alguna al Estado, los derechos de propiedad intelectual que le correspondan. Los derechos de propiedad intelectual a ceaer,
as/ como sus condliciones ae uso, seran fjjaados en el respectivo contrato o convenio.

“Paragrafo. Cuando en el respectivo contrato o convenio se defina que él titular de derechos de propiedad intelectual es quien
aaelante y ejecute el proyecto, y este realice la explotacion de dichos derechos, obteniendo ganancias economicas, debera
garantizar al Estado, a través de la entidad financiadora, un porcentaje de 1as ganancias netas obteniaas en la explotacion de la
propiedad intelectual de la cual es titular, porcentaje que debersd ser acordaao por mutuo acuerdo con el Fstado, a través de la
entidad financiadora. Fl Estado a traves de la entidad financiadora, debera invertir los dineros obtenidos, en programas y
proyectos de Cliencia, Tecnologia e Innovacion y de tecnologias de la informacion y las comunicaciones’”.
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El Articulo 2.2.1.2.14.7 del Decreto 1082 de 2015, establecio que la contratacion directa para el
desarrollo de actividades cientificas y tecnoldgicas debe tener en cuenta la definicion contenida
en el Decreto-ley 591 de 1991. Esta Ultima norma en su articulo 2 sefiala que corresponden a
actividades cientificas y tecnologicas las siguientes:

“l. Investigacion cientifica y desarrollo tecnologico, desarrollo de nuevos
productos y procesos, creacion y apoyo a centros cientificos y tecnoldgicos y
conformacion de redes de investigacion e informacion.

2. Difusion cientifica y tecnoldgica, esto es, informacion, publicacion, divulgacion
y asesoria en ciencia y tecnologia.

3. Servicios cientificos y tecnologicos que se refieren a la realizacion de planes,
estudios, estadisticas y censos de ciencia y tecnologia; a la homologacion,
normalizacion, metrologia, certificacion y control de calidad; a la prospeccion de
recursos, inventario de recursos terrestres y ordenamiento territorial; a la
promocion cientifica y tecnoldgica; a la realizacion de seminarios, congresos y
talleres de ciencia y tecnologia, asi como a la promocion y gestion de sistemas
de calidad total y de evaluacion tecnologica.

4. Proyectos de innovacion que incorporen tecnologia, creacion, generacion,
apropiacion y adaptacion de la misma, asi como la creacion y el apoyo a
incubadoras de empresas, a parques tecnologicos v a empresas de base
tecnoldgica.

5. Transferencia tecnoldgica que comprende la negociacion, apropiacion,
desagregacion, asimilacion, adaptacion y aplicacion de nuevas tecnologias
nacionales o extranjeras.

6. Cooperacion cientifica y tecnoldgica nacional e internacional”.

Estas actividades pueden ser el objeto de contratos de diferentes tipologias, como lo dispone
el Articulo 7° del Decreto-Ley 591 de 1991, entre ellas: financiamiento, prestacion de servicios
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cientificos o tecnologicos’ o consultoria cientifica o tecnologica’. En todo caso, en atencion a
la especialidad de la causal, prevalecera la contratacion directa en caso de concurrencia con
otras causales.

7.1.6 Contratos y/o convenios interadministrativos

A. Modalidad de seleccidon

Al respecto debe recordarse que la modalidad que contempla el Estatuto General de
Contratacion de la Administracion Publica para la contratacion entre Entidades Estatales es la
contratacion directa. Asi se desprende del literal ¢), del numeral 4 de la Ley 1150 de 2007 vy el
articulo 2.2.1.2.14.4 del Decreto 1082 de 2015787

B. Aspectos particulares para considerar

Es frecuente que a través de los contratos © convenios interadministrativos se acuerde el
desarrollo de una creacion protegible a través de los derechos de Propiedad Intelectual. Esto
ocurre, por ejemplo, cuando se celebra un contrato © convenio entre dos Entidades Estatales

6 Decreto Ley 591 de 1991, Articulo 11. La Nacion y sus entidades descentralizadas podran celebrar contratos que
tengan por objeto la prestacion de servicios cientificos o tecnologicos, como: asesorias técnicas o clentificas; evaluacion de
proyectos de clencia o tecnologia; rendicion de conceptos cientificos o tecnoldgicos, publicidad de actividades cientificas o
tecnologicas; implantacion y operacion de sistemas de informacion y servicios de procesamiento de datos de ciencia o
tecnologia; agenciamiento de aauanas de equipos necesarios para el desarrollo de la ciencia o la tecnologia; mantenimiento y
reparacion de maquinaria, equipos, instalaciones y similares afectos al desarrollo de actividades de ciencia o tecnologia, y
aiagramacion, edicion, coedlicion, impresion, publicacion y distribucion de libros, revistas, folletos y similares de ciencia o
tecnologia. Estos dltimos no exigiran el tramite previsto en el Decreto 657 de 1974

77 Decreto Ley 591 de 1991, Articulo 12. Entiéndase por contratos de consultoria clentifica o tecnoldgica los que se
refieren a estudios requeridos previamente para la ejecucion de un proyecto de inversion o para el diseno de planes y politicas
de ciencia o tecnologia, a estudios de diagndstico, prefactibilidad y factibilidad para programas o proyectos cientificos o
tecnologicos, a la evaluacion de proyectos de ciencia o tecnologia, asi como el diserio de sisternas de informacion y servicios
de procesamiento de datos de ciencia o tecnologia y 1as asesorias técnicas y de coordinacion de proyectos y programas de
clencia o tecnologia’.

78 Decreto 1082 de 2015 “Articulo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. ‘2a modalidad de seleccion

para la contratacion entre Enticades Fstatales es la contratacion directa; y en consecuencia, le es aplicable lo establecido en e/
articulo 2.2.1.2.14.1 del presente decreto

‘Cuanao la totalioad del presupuesto de una Entidad Estatal hace parte del presupuesto de otra con ocasion de un convenio o
contrato interadministrativo, el monto del presupuesto de la primera deberd deaucirse del presupuesto de la segunda para
adeterminar la capacidad contractual de 1as Entidades Estatales’”.

7% La Corte Constitucional, en Sentencia C-671/15, de 28 de octubre de 2015, MP. Dr. Alberto Rojas Rios, indicod: “A pesar
de que la norma se refiere unicamente a 1os contratos interadministrativos, esto no implica que la excepcion a Ia licitacion publica
SOlo se aplique a éstos y no a los convenios interadministrativos, puesto que ello conauciria a una interpretacion irrazonable
segun la cual esta modaliaad contractual, cuyo objeto y finalidad solo interesa a la administracion, deba ser celebrado siguiendo
el procedimiento de seleccion objetiva y en la cual unicamente serd proponente aquélla. £n tal sentido, la causal de contratacion
airecta es aplicable a los convenios y a los contratos interadministrativos”
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para la elaboracion de una obra literaria, artistica o cientifica © en un producto o procedimiento
que pueda ser objeto de una Patente de invencion o de un Modelo de Utilidad.

Se recomienda que las Entidades contratantes definan la titularidad de los derechos de
Propiedad Intelectual derivados de la gjecucion del convenio o contrato interadministrativo,
teniendo en cuenta los roles de las partes intervinientes y sus funciones en el proyecto. Asi, por
ejemplo, podran acordar si es del caso, una distribucion en porcentajes en cuanto al gjercicio
de la titularidad, asi como las condiciones para la explotacion futura de las obras o de los
derechos de Propiedad Industrial que surjan del convenio o contrato.

C. Objetos contractuales

Debe recordarse que el contrato o el convenio interadministrativo es el acuerdo donde
concurre la voluntad de dos © mas personas juridicas de derecho publico con la finalidad de
cumplir, en el marco de sus objetivos misionales y sus competencias, con los fines del Estado. Es
decir, los contratos o convenios interadministrativos estan determinados por un criterio organico,
PUES es necesario que los extremos de la relacion contractual sean entidades estatales. En ese
sentido, lo que hace interadministrativo @ un convenio o contrato no es su objeto, ni su
modalidad de seleccion, sino el hecho de que los extremos de la relacion contractual sean
entidades de derecho publico.

8. CONTROL DOCUMENTAL

FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 1. IDENTIFICACION Y UBICACION

Actualizacion de la Guia de Propiedad Intelectual en la
Contratacion Publica

Fecha de aprobacion: 30/12/2022

Este documento contiene lineamientos y buenas practicas
de contractuales para que las entidades estatales y demas
interesados puedan gestionar los activos de propiedad intelectual
que deban producir o usar en el desempefo de sus
competencias.

Area / Dependencia de autoria: Subdireccion de Gestion Contractual

Caédigo de estandarizacion: CCE-EICP-GI-15

Categoria / Tipo de
documento:

Titulo del documento:
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contenido:

Guia

Nohelia del Carmen Zawady Palacio
Subdirectora de Gestion Contractual
El Documento CONPES 4062 propuso el desarrollo de una gufa de
buenas practicas dirigida a las Entidades Estatales con el objetivo
de generar y fortalecer su capacidad institucional en la
negociacion y suscripcion de contratos que involucren derechos
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de Propiedad Intelectual. En razéon a lo anterior, la ANCP — CCE
decide adoptar esta guia con el propodsito de otorgar a los
participes del Sistema de Compra Publicas un instrumento Util para
la gestion de los activos de Propiedad Intelectual en el marco de
la gestion publica, en especial, en lo relativo a la contratacion
publica.

Serie documental segin TRD DG.SGC.30.5 Manuales del sistema de compra publica

Link de ubicacién original del
documento (especifique donde
se aloja o reposa el documento)

12. GUIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA CONTRATACION
PUBLICA V.02

FICHA TECNICA DE DOCUMENTO: 2. AUTORES Y RESPONSABLES DE REVISION Y APROBACION

Accién Nombre Cargo/ Perfil Fecha
Gabriel Alejandro Contratista Subdireccion de 16/12/2022
Elaboré Murcia Taboada Gestion Contractual
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Reviso Subdireccion de Gestion 21/12/2022
Romero Vargas

Contractual
Reviso Diana Carolm_a Contratls_&:j Subdireccion de 21/12/2022
Armenta Celis Gestion Contractual T e,
(A
Nohelia del ) -, P O
| itilin olHlouiy
Aprob6  Carmen Zawady ~ SUPdirectora de Gestion ogaozy | bl
) Contractual St Gt Gt 2o
Palacio
i Versién
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observaciones de Taboada — Subdirecciéon de Subdirectora
las entidades. Contratista Gestion Contractual Gestion
Subdireccion Contractual
de Gestion Diana Carolina
Contractual Armenta Celis -
Contratista

Subdireccion de
Gestion Contractual

Alejandro Raul
Sarmiento Cantillo
Gestor TT-15de la

Subdireccion de
Gestion Contractual

Nota: El control de cambios en el documento, se refiere a cualquier ajuste que se efectle sobre el
documento que describe ficha técnica del presente documento.
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