DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL — MODULO |  (Gréfica 1)

En su orden, se hara referencia y se detallard con bases normativas técnicas, juridicas y académicas, para cada una de las divisiones de los dos
grandes grupos de los derechos de Propiedad Industrial como son; las nuevas creaciones y los signos distintivos.

LAS NUEVAS CREACIONES Y LOS SIGNOS DISTINTIVOS

Por ser éstas pertenecientes a la Propiedad Industrial y por ende a los Derechos de Propiedad Intelectual, se sujetan a las “caracteristicas
generales como la correspondencia a un bien inmaterial, a la posibilidad de la explotacion econémica, a la imposicion de una serie de cargas al
titular de los derechos, a la obligacion de registro frente a la entidad determinada por el Estado Colombiano y a la temporalidad””.

Estas dos divisiones de los Derechos de Propiedad industrial, se enmarcan en cinco condiciones fundamentales o basicas de similitud como son;
la Novedad, la Disponibilidad, la Creacidn, la Invencidn y la patente® y/o el registro®.

La Novedad® esta sujeta a la determinacién de la palabra “nuevo”, que se puede asociar a la descripcién del Articulo 16 de la Decisién 486 de
2000°, que podria a nivel material describirse como “un producto o procedimiento que carece de una tipologia dentro del Estado de la Técnica®
gue esté en igualdad de condiciones respecto de sus propias caracteristicas.

La Disponibilidad’, sujeta al fundamento de que un mismo signo no puede ejercer dos distintividades diferentes sobre productos idénticos o
similares®

! Caracteristicas de la Propiedad Industrial segiin Juan Pablo Canaval Palacios. Manual de Propiedad Intelectual. Universidad del Rosario 2008. Pags. 79 y 80.
2 Patente para Invencion y modelos de utilidad.

3 Registro para Disefios industriales y esquemas de trazados de circuitos integrados.

4 Aplicable a Patentes de Invencidn, Modelos de Utilidad, Disefios Industriales y Obtentores Vegetales.

> Una patente se considerard nueva cuando no estd comprendida en el estado de la técnica.

DA 486, Articulo 16. — El estado de la técnica comprenderd todo lo que ha sido accesible al publico por una descripcidn escrita u oral, utilizacidn, comercializacién o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.

7.
Aplicable a marcas.



La Creacién’ se manifiesta por el vinculo entre los diferentes medios que procuran un resultado.

La Invencion se constituye en una forma de creacidn, que actua en la Naturaleza para realizar algo o no conocido, que solucione un problema
técnico o que efectde un aporte técnico™.

La Patente' es una forma de Registro'”> de las invenciones ante la autoridad” competente que expide la certificacién en Colombia,
garantizandole a quien obtiene el titulo de propiedad, la explotacidon inherente de los Derechos Patrimoniales y de los Derechos Extra
patrimoniales o morales para patentes de invencion y modelos de utilidad.

El Registro es una forma juridica determinada para los Disefio Industriales, los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrales y las marcas ante la
autoridad competente (SIC)'* que expide la certificacién, garantizandole a quien obtiene el titulo de propiedad, la explotacién inherente de los
Derechos Patrimoniales y de los Derechos Extra patrimoniales o morales.

Todo lo anterior determina que cualquiera de las divisiones de las nuevas creaciones y los signos distintivos, requiere la forma legal de registro de
las creaciones e invenciones sujetas a la novedad, para que el titular pueda gozar de los beneficios que le dan el poder de ostentar los Derechos
Morales o Extra Patrimoniales y los Patrimoniales.

Las divisiones son entonces:

Para Nuevas Creaciones

- Las Patentes de Invencidn (Producto, Procedimiento, Medios Conocidos y Dependencia).
- La Patente de Modelo de Utilidad.

- Los Disefos Industriales.

- Los Secretos empresariales.

- Los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrados.

8 CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia. P4g. 104.

° Aplicable a todos los productos, artefactos, objetos o procedimientos de la Propiedad Industrial.

10 Se utilizé como fuente al autor Pablo Emilio Cardenas, en su libro Comentarios sobre propiedad intelectual de Editorial Cosmos J.P.A.
1 Utilizada sélo para patentes de Invencidén y Modelos de Utilidad.

12 Utilizada para todas las divisiones de Propiedad Industrial con la excepcidn de las Patentes de Invencién y los Modelos de Utilidad.

B3 Superintendencia de Industria y Comercio.

14 . ) ) .
Superintendencia de Industria y Comercio.



Para Signos Distintivos

- Nombre de Dominio

- Ensefia Comercial

- Lema Comercial

- Nombre Comercial

- Marcas

- Indicaciones Geograficas.

NUEVAS CREACIONES
PATENTE DE INVENCION (Graficas 1y 4)
Definicion:
Esta es un titulo de propiedad otorgado hasta por 20 afios™ por la Superintendencia de Industria y Comercio a partir de la fecha de solicitud, a

todo nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de hacer algo, o una nueva solucién técnica a un problema™. (Figura 4)

Entidad que confiere el titulo en Colombia:
Superintendencia de Industria y Comercio.

Titulares:

- Articulo 50 de la Decisién Andina 486 de 2000.

16 . s “ , . . . . . ,
Articulo 14 de la decisidn 486 de 2000 de la CAN. “Los paises miembros otorgardn patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.



Son titulares de una patente segun el articulo 22 de la Decisién Andina 486 de 2000; el que se le otorga al inventor'’, cuyos derechos podran ser
transferidos por acto entre vivos™ (mediante contratos de compraventa, de Cesidn de derechos, permuta, etc.)'® o por via sucesorial o
transmisién por causa de muerte®.

El titular de la Patente, esta obligado, seglin el Articulo 59 de la Decisidn a “explotar la invencion patentada en cualquier pais miembro,
directamente o a través de alguna persona autorizada por él”, pues de no hacerlo dentro de unos plazos limites que da la Decisién, es decir
vencido el plazo de tres afios contados a partir de la concesién de la patente, o cuatro a partir de la solicitud de la misma, la oficina nacional
competente a solicitud de cualquier interesado, otorgara una licencia obligatoria.

Pueden ser titulares de las patentes tanto las personas juridicas*' como las personas naturales®.

Condiciones de validez de una patente de invencion:

Segun la decision Andina 486 de 2000, en sus articulos 16, 18 y 19; una patente debe cumplir con los requisitos de registrabilidad determinados
como Novedad, Nivel Inventivo y Aplicacion Industrial.

Para el caso de la Novedad, se contemplan como condiciones fundamentales, que las tipologias (estructural o de procedimiento®) presentadas
para obtener el titulo de propiedad; “no pueden estar comprendidas en el estado de la técnica, ni descritas, utilizadas o comercializadas
previamente, ni tampoco estar en trdmite ante la oficina competente” acorde a lo descrito en el tercer parrafo del articulo 16 de la Decision®”.
Para el caso del Nivel Inventivo, contemplan como condiciones fundamentales, que las tipologias (estructural o de procedimiento®) presentadas
para obtener el titulo de propiedad; ante los ojos de un experto conocedor del tema a nivel técnico y tecnolégico, no puedan ser “obvias ni ser
derivadas de alguna de las tipologias dentro del estado de la técnica”.

v Articulo 24 de la Decisidn 486 de 2000 de la Comunidad Andina de naciones. “El Inventor tendrd derecho a ser mencionado como tal en la patente y podra igualmente oponerse a ésta mencion”.
1 Se puede asociar a un contrato de compraventa, apoyandose en el Articulo 1886 del Cédigo Civil Colombiano. También se determina por el articulo 22 de la Decisién Andina 486 de 2000.

19 Todos los contratos se deben registrar ante la oficina de Registro de las entidades oficiales.

2 Determinaciones segun articulo 757 del Cddigo Civil Colombiano. También se determina sobre el articulo 22 de la Decisiéon Andina 486 de 2000.

21 . . - . . . . L
Entes colectivos creados de acuerdo con los requisitos exigidos para cada caso en particular, pueden ser de derecho publico o privado teniendo en cuenta que la creacion de cada una haya
emanado del Estado o la iniciativa privada (comentarios de Alvaro Tafur Gonzélez en el Cédigo Civil Colombiano).
2 Articulo 74 del Cédigo Civil Colombiano. Persona Natural, son todos los individuos de la especia humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condicion.
2 Aca se hace una relacion con los términos “artefacto, objeto, producto y procedimiento.
2 pcase presenta un apoyo con el articulo 40 de la misma decision.

25 . L o . L
Acad se hace una relacion con los términos “artefacto, objeto, producto y procedimiento.



Finalmente para el caso de la Aplicacién Industrial, se contemplan como condiciones fundamentales, que las tipologias (estructural o de
procedimiento®) presentadas para obtener el titulo de propiedad; puedan ser producidos, o involucrados en cualquier tipo de industria
(actividad productiva incluida los servicios).

Beneficios de las Patentes de Invencion para el titular:

Segln autores como Maria Teresa Amorocho, Arturo Aldana, Henry Garcia, Jorge Pinto y Adolfo Serrano, una patente de invencidn, premia entre
otros la inversion de tiempo, dinero y esfuerzo invertido por un inventor, con lo cual es posible mantener activa la investigaciéon de cualquiera de
las dreas del conocimiento y fomentar la innovacion.

Beneficios de las Patentes de Invencion para el titular a nivel académico:

Las Patentes de Invencion permiten a los Centros de Educacidon Superior, aumentar el puntaje de sus grupos de investigacion, cientifica y
tecnoldgica ante Colciencias®’ en las areas de producto o procedimiento y permitir al mismo tiempo que sus docentes mediante éste instrumento
tengan mayor escalafonamiento a nivel nacional y fordneo gracias a sus actividades como investigadores®.

Las Universidades quedan incluidas también en el Decreto 1766 de 1983%, teniendo en cuenta que son entidades ya sean publicas o privadas,
por determinacién del Articulo segundo del decreto.

Es ademas la patente un instrumento equiparable a la produccién de material impreso o indexado en revistas, porque las patentes cumplen con
todo el procedimiento de formacidon mediante la investigacion, las pruebas de laboratorio, la viabilidad de atraccidon de mercado, la producciény
la comercializacion.

Permite ademas la recuperacion de recursos mediante la modalidad de licenciamiento.

Clases de Patentes de Invencion:

Patente de Producto.

26, . L. P “ . .

Acad se hace una relacion con los términos “artefacto, objeto, producto y procedimiento.
27

GrupLAC
28

CvLAC

29 ) .
Premio nacional del Inventor.



Esta se reglamenta mediante la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones a través de su articulo 14* su caracteristica
primordial es que debe ser el resultado de la actividad industrial, sin importar su nivel de complejidad tecnolégica, “cuando la patente se refiere a
un producto o procedimiento relacionado con un material bioldgico y la invencion no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y
ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripcion deberd complementarse con un depésito de dicho material...>'”

Sus condiciones de validez se supeditan a la teoria general de las patentes de invencidn, asi como con las exclusiones de patentabilidad®® y de las

condiciones de nulidad®,

Patente de Procedimiento.
Se aplica solamente a los procesos de fabricacidn sin incluir el resultado final, manteniendo al igual que la patente de producto, su viabilidad de
registro mediante las mismas condiciones de validez de los articulo 16, 18 y 19 de la Decisién Andina 486 de 2000, exclusiones, nulidad, etc.

Patente de Medios Conocidos.

I** determina una tercera clasificacién dentro de las patentes de invencién, que es la

Juan David Castro Garcia en su libro la Propiedad Industria
de medios conocidos que a su vez la subdivide en dos categorias llamadas invencion, “relativa a la combinacion nueva de medios conocidos” y la
invencién “relativa a la aplicacién nueva de medios conocidos”.”. Este tipo de patente, debe manejarse bajo las mismas condiciones de validez,

restricciones y normatividad que la del grupo general al que pertenece.

Patente de Dependencia.
Cuando el inventor o creador de un nuevo producto o procedimiento, requiere de una base material o técnica o procedimental de una patente
ya solicitada, el nuevo inventor o creador debera solicitar al titular de la patente registrada, permiso para utilizar ésas bases, poniendo su nueva
creacion en dependencia.

30 Los paises miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacién industrial.

3! Articulo 29 de la Decision Andina 486 de 2000.

32 Articulos 15 y 20 de la Decision de la Comunidad Andina de Naciones 486 de 2000.

* Articulo 75 de la Decision Andina 486 de 2000.

34 De la Universidad Externado de Colombia, en su pagina 256.

3 Debe asociarse al doc. Del Consejo de Estado Sec.12., 14 de Septiembre de 2000 (Rad. 5366).



Clasificacion de Patentes por PCT:

En Colombia es obligatorio antes de generar la busqueda por claves® y solicitar registro ante la entidad estatal, realizar el ejercicio de
clasificacién en el PCT del producto o procedimiento sobre el cual se va a solicitar proteccién, dentro de las 8 secciones®’, 742 clases y 67.000
grupos.

Normatividad Nacional:

Colombia tiene como principal fuente de proteccidon normativa su Constitucidn Politica, seguida por las leyes y los decretos mediante los cddigos
y las resoluciones asociadas a la entidad administrativa que es la Superintendencia de Industria y Comercio. Se contempla la Decisién Andina 486
de 2000.

Normatividad Fordnea:

Ante todo esta la entidad mundial sobre servicios, politicas, informacién y cooperacion en materia de Propiedad Intelectual (OMPIl o WIPO) y le
sigue en orden de importancia el Convenio de Paris para la Proteccidon de la Propiedad Industrial del 20 de Marzo de 1883, a través de sus
articulos 4, 5y 11, el tratado de Cooperacién PCT (Tratado de Cooperacidon en materia de Patentes) del 19 de Junio de 1970 y modificado el 3 de
Octubre de 2001, en apoyo con el reglamento PCT del 12. De Enero de 2013, asi como el tratado de garantia ADPIC o acuerdo sobre los aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio segun su anexo 1C y por supuesto el organismo regional de integraciéon
andina (CAN) iniciado con la suscripcién del Acuerdo de Cartagena del 26 de Mayo de 1969.

Restricciones:
Debe tenerse en cuenta lo que la Decisién 486 de 2000 de la CAN en su articulo 20, determina qué es lo no patentable, en asocio con el Articulo
21. De igual manera se determina a través del Articulo 15 de la Decisién, qué no son consideradas como invenciones.

36 . L . . - P
Tiene su asociacion al manejo de descriptores por tematicas técnicas.

A — Necesidades corrientes de la vida, B — Técnicas industriales diversas; transportes, C — Quimica; metalurgia, D — Textiles; papel, E — Construcciones fijas, F — Mecanica; iluminacion;

calefaccién; armamento; voladura, G — Fisica, H — Electricidad



Se complementan ademas las restricciones con el capitulo de nulidades absolutas (referido a los articulos 75 y subsiguientes de la misma
Decisidn) y las condiciones de caducidad del articulo 80.

PATENTE DE MODELO DE UTILIDAD (Graficas 1y 4)

Definicion:

Este es un titulo de propiedad otorgado hasta por 10 afios por la Superintendencia de Industria y Comercio a partir de la fecha de solicitud, a
toda nueva forma, configuracion, o disposicion de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna
parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del objeto que le incorpore o que le proporciones
alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia®. (Grafica 4) Estos modelos de Utilidad se protegen como patentes.

Entidad que confiere el titulo en Colombia:
Superintendencia de Industria y Comercio.

Titulares:

Son titulares de una patente de Modelo de Utilidad al igual que una patente de invencidn, segun la Decision Andina 486 de 2000; el que se le
otorga al inventor, cuyos derechos podran ser transferidos por acto entre vivos (mediante contratos de compraventa, de Cesién de derechos,
permuta, etc.) o por via sucesorial o transmision por causa de muerte.

Para obtener la titularidad de una Patente de Modelo de Utilidad, ésta tiene que cumplir las mismas condiciones determinadas en los articulos
16, 18 y 19 de la Decisién 486 de 2000.

Condiciones de validez de una patente de Modelo de Utilidad:

Segun la decisién Andina 486 de 2000, en sus articulos 16 y 19; una patente debe cumplir con los requisitos de registrabilidad determinados
como Novedad y Aplicaciéon Industrial.

Para el caso de la Novedad, se contemplan: no poder “estar comprendidas en el estado de la técnica, ni descritas, utilizadas o comercializadas
previamente, ni tampoco estar en trdmite ante la oficina competente” acorde a lo descrito en el tercer parrafo del articulo 16 de la Decision.

%8 Decision Andina 486 de 2000, Articulo 81.



Para la Aplicacidn Industrial, se contemplan como condiciones fundamentales, que las tipologias (estructural o de procedimiento) presentadas
para obtener el titulo de propiedad; puedan ser producidos, o involucrados en cualquier tipo de industria (actividad productiva incluida los
servicios).

Beneficios de las Patentes de Modelo de Utilidad para el titular:
Varios autores determinan como ventaja al Modelo de Utilidad, su estrecha relacidn con las patentes de invencion y la condicién implicita de la
altura inventiva, de cualquier manera la nueva configuracidn debe resolver un problema técnico y funcional.

Beneficios de las Patentes de Modelo de Utilidad para el titular a nivel académico:

- Por ser una patente “pequefia”, permite mayor generacion de soluciones a problemas précticos de los sistema existentes y por
consiguiente asociarse mads a los objetivos de las disciplinas académicas y profesionales del Disefio Industrial como disciplina, regulada
por Ley 157 de 1994 y reglamentada por el Decreto 264 de 1995 y de las ingenierias, con gran cantidad de aportes a la investigacién.

- Aligual que las Patentes de Invencién, también es un instrumento equiparable a la produccién de material impreso o indexado en revista

(formacidon mediante la investigacién, las pruebas de laboratorio, la viabilidad de atracciéon de mercado, la produccién y la
comercializacién).

- Soninstrumento fundamental de obtencién de recursos para la investigacion.

- Permiten un acercamiento a entidades del estado como la SIC* y Colciencias™®.

Clasificacion de Patentes por PCT:
Se surte el mismo procedimiento en Colombia utilizado para Patentes de Invencion.

Normatividad Nacional:
Las mismas aplicables a las Patentes de Invencidn. Debe revisarse el Articulo 85 de la Decisién Andina 486 de 2000.

Normatividad Fordnea:

39 . . ) .
Superintendencia de Industria y Comercio

40 - . N . L . .
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnologia e Innovacién. — Francisco José de Caldas.



Las Normas Internacionales para los Modelos de Utilidad se soportan en la misma de las Patentes de Invencién. Debe revisarse el Articulo 85 de

la Decision Andina 486 de 2000.

Restricciones y actos posteriores a la Concesion, nulidades y caducidades:
Se supedita al régimen de licencias de los Articulos 61 a 69 asi como a los actos posteriores a la Concesién de los articulos 70 a 74. Al plazo de
duracion del Articulo 84, a la nulidad de la patente de los articulos 75 a 79 y a la caducidad de la patente del articulo 80; todo lo anterior

dispuesto en la Decisién Andina 486 de 2000.

Factores constitutivos de las dos patentes (Invencion y Modelo de Utilidad): (Grafica 4)

/ Artefacto o Procedimiento ! Producto
PATENTES DE INVENCION
Artefacto
Instrumento
PATENTES DE MODELO DE Mecanismo
UTILIDAD \ Nueva Forma | Herr:fnienta
Nueva Configuracion (e} ]:to
Nueva disposicion de elementos Partc'a eun
ohjeto.
Graficad

DISENOS INDUSTRIALES (Gréfica 1).

Definicion:

Es un titulo de propiedad que se otorga por espacio de 10 afios*' a partir de la fecha de solicitud ante la entidad oficial, a la apariencia particular
de un producto que resulte de cualquier reunidn de lineas o combinaciéon de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o

tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto42.

* Articulo 128 de la Decision Andina 486 de 2000.

10



Entidad que confiere el titulo en Colombia:
Superintendencia de Industria y Comercio.

Titulares:
Personas juridicas o naturales creadoras de la estética externa del producto fisico bidimensional o tridimensional sin importar la disciplina, pero,

que puede asociarse preferentemente con los disefiadores **- *

e ingenieros.
Condiciones de validez de los Diseiios Industriales:
Son fundamento para la proteccidn de los Disefios Industriales los siguientes:

- La Novedad® (Lo nuevo o novedoso®). No es novedoso si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de la prioridad®’ validamente
invocada, se hubiera hecho accesible al publico, en cualquier lugar o momento, mediante su descripcion, utilizacidn, comercializacion o
por cualquier otro medio.

- La Forma Definida Bidimensional o Tridimensional (caracter singular’®). Asociado a la materializacién mediante la forma claramente
definida por geometria y cddigos no interpretables, se asocia a los preceptos de la teoria de la Geltalt*

- La Estética (caracter aparente®). Es un proceso comparativo que lleva a cabo el observador del Disefio Industrial entre el estado de la
técnica y la figura sobre el que desea obtener la proteccion. Este analisis se hace bajo los aspectos de linea, contorno y textura, asociados

a los que Carlos Celorio Blasco llama “la estructura de un objeto””*

*2 Articulo 113 de la Decision Andina 486 de 2000.

3 Articulo 114 de la Decision Andina 486.

4 Asociado con la actividad del Disefiador Industrial, segun el Articulo 2 de la Ley 157 de 1994.
** Articulo 115 de la Decision Andina 486 de 2000.

46
Nombre que le dan otros autores como: CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia.

47 ) . e . L . ) .
Es el otorgamiento de un plazo durante el cual, si se presentare una solicitud idéntica de otro pais del Convenio vigente seria posible reconocer par a todos los efectos, la fecha de presentacién de
la primera solicitud. Para Disefio Industrial el periodo de ejercicio del Derecho es de 6 meses

8 Nombre que le dan otros autores como: CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia.
9 Interpretacion de la forma de Christian von Ehrenfels.

%0 Nombre que le dan otros autores como: CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia.
31 Disefio del Embalaje para exportacién.

11



- La Experiencia Perceptual (forma concreta®?). Esta asociado a la percepcién de los sentidos.

Beneficios de los Disefos Industriales para el titular:

Hay una creencia errénea en el hecho de que los derechos de la Propiedad Intelectual, mantiene dos divisiones absolutamente separadas a nivel
conceptual entre la Propiedad Industrial y los derechos de Autor, cuando la teoria técnica y juridica ha encontrado a nivel mundial, una clara y
estrecha relacién entre ambos, llamada Disefio Industrial, a través de las condiciones del Arte aplicado y del derecho Marcario.

Lo anterior es demostrable a través de los propios Convenios de Berna, el Convenio de Paris y la teoria de la Unidad del Arte.

En Colombia, ésta teoria deberd analizarse al tenor del contenido de la Ley 23 de 1982 en la que se expresa “que la obra de Arte Aplicado a la
industria sélo podra ser protegida por la via del Derecho de Autor si el valor artistico puede ser separado del caracter Industrial del objeto”>?, con

lo cual se generan varios caminos posibles de registro para ésta division de la propiedad industrial.

Beneficios de los Disefios Industriales para el titular a nivel académico:

Su relacién tedrica con los disefios, grafico e industrial son una ventaja competitiva para el sector académico, en la medida en la que cerca del 55
% de los resultados proyectuales de la academia en éstas disciplinas del conocimiento, se determinan por la apariencia estética de sus productos
a nivel externo bidimensional o tridimensional y porque los cdédigos que generan ésa apariencia son una parte fundamental del contenido de las
materias del énfasis de lo comunicativo.

Clasificacion de los Disefios Industriales por el Arreglo de Locarno:
Para el caso de Colombia que aunque no es miembro del acuerdo, utiliza de manera técnica ésta clasificacion dividida en 32 clases y 223
subclases.

Normatividad Nacional:
Aunque para nuestro pais a nivel interno no existe una norma expresa dedicada al Disefio Industrial, sino normas de caracter restrictivo para
tomar accidn contra terceros en caso de uso fraudulento™, si estd la fuente juridica dispuesta en la Decisién de la Comunidad Andina de

32 Nombre que le dan otros autores como: CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia.
>3 CASTRO GARCIA, Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia. 2009. P4g. 397.
** Articulo 306 de la Ley 599 de 2000.
12



Naciones 486 de 2000, que en sus Capitulos | a III’° del Titulo V; se referencian los requisitos de la proteccién, los procedimientos de registro y
los derechos que confiere el registro.

Normatividad Fordnea:
La normatividad o el derecho foraneo relacionado con los Disefos Industriales, se maneja por via de reglamentacién y por via de clasificacion.
Involucra ademas:

- El depdsito internacional del Arreglo de la Haya al que Colombia no pertenece.
- El Acuerdo de los ADPIC*® - Anexo 1C determinado en la seccidn 4, articulos 25> y 26,
- El Convenio de Berna, que aunque pertenece a la proteccion para los Derechos de Autor, determinan claramente en su articulo 2,
numeral 7, en la que “queda reservada a la legislacion de los paises de la unién la facultad de regular lo concerniente a las obras de arte
”

aplicadas y a los dibujos y modelos industriales™ ......”.
- El Acuerdo de Paris (Aprobado en Colombia por la Ley 178 de 1994), que sélo relaciona a los Disefios Industriales en su Articulo 5.

Restricciones:

El Articulo 116 de la Decision Andina 486 de 2000, claramente expresa que no podrdn ser registrables los Disefios Industriales que se
contemplen en los tres literales (a, b y c), también a las apariencias dictadas por las consideraciones técnicas y los disefios que consistan
Unicamente en una forma cuya reproduccion exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el disefio sea montado
mecanicamente o conectado con otro producto del cudl forme parte (ésta ultima tiene su excepcion).

SECRETOS EMPRESARIALES (Grafica 1)

Definicion:

> Articulos 113 a 133 de la Decision Andina 486 de 2000.
> Articulos 25y 26

> Articulo 25, condiciones para la proteccion.

> Articulo 26, de la proteccion.

150 . _— . ) L . )
En algunos paises a los Disefios Industriales se les denomina también modelos industriales.
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Corresponde a la informacion reservada que tiene valores del tipo comercial y técnico, sin periodo de caducidad en el tiempo (siempre y cuando
se cumpla con el hecho de que el inventor mantenga la prolongacion de la reserva) de proteccidn y que para la Decision Andina 486 de 2000 en
su articulo 260, es “cualquier informacion no divulgada que una persona natural o juridica legalmente posea, que pueda usarse en alguna
actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha informacion sea: secreta,

con valor comercial y haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para mantenerla secreta®”

Los Secretos Empresariales incluyen cualquier tipo de materializacion sin importar el drea del conocimiento humano en la cual se haya
desarrollado, siempre y cuando se cumpla con los factores estipulados de proteccidon y que involucre algunos de los contratos dispuestos en el
moadulo V del presente material, para que aquellos que participan de manera directa o indirecta no generadores del secreto, no malogren el
plazo de reserva del secreto.

Caracteristicas primordiales de proteccion de un Secreto Empresarial:
Claramente se fundamentan en la proteccién a la divulgacién®, la revelacion® o la explotaciéon® a terceros y por terceros.

No hay titulo para el Secreto Empresarial en la medida en la que no hay registro:

El Secreto Empresarial no requiere registro, requiere de unas politicas internas de la empresa64 para proteger dichos secretos como pueden ser;
la custodia de los documentos, la fragmentacidn de los procesos de produccién en secuencias o etapas no comunes o determinadas por la propia
empresa, los contratos de confidencialidad® con sus empleados®, socios y contratista e inclusive las clausulas contra la competencia desleal®” en
el mercado®, cumplimiento por parte de la empresa con las normas de la propiedad intelectual y derechos de autor®.

60 . . . .
El parrafo del articulo ha sido condensado para resaltar los elementos mas relevantes.
61 B .
A no poner en éste caso al alcance del publico el secreto.
62 - . -
A no poner al alcance del publico los secretos técnicos o tecnoldgicos de un secreto.
63 L . )
Relacién con la industria.
El Articulo 516 del Cédigo de Comercio involucra dentro de los elementos integrales que forman parte del establecimiento de comercio hacia la propiedad industrial, los contemplados en los
numerales 1y 2.
65 . . . . . s . . . . L .
En Colombia el Articulo 308 del Codigo Penal (Ley 599 de 2000), determina como delito entre otros la violacion de reserva industrial o comercial. Revisar seccién de Contratos para Propiedad
Intelectual del médulo V de éste material.
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Transmision de los Derechos:
Quien posea legitimamente el derecho de uso, puede autorizar a un tercero a que éste lo explote productiva y econdmicamente, obligando a que
éste Ultimo mantenga el secreto empresarial segun lo pactado mediante contrato.
Condiciones de validez de los Secretos Empresariales:
- Que la informacién sea secreta
- Que el secreto tenga valor comercial.
- Que se tomen medidas razonables para mantener el secreto.

Beneficios de los Secretos Empresariales:
Poder proteger entre muchos otros:

- Caracteristicas de productos

- Procesos de produccion.

- Comercializacion de productos.

- Prestacién de servicios.

- Programas, férmulas, procedimientos industriales, etc.

Beneficios de los Secretos Empresariales a nivel académico:
Si tenemos en cuenta que las Universidades en Colombia relnen caracteristicas similares a las de una empresa, en la medida en la que generan
recursos econdmicos mediante la gestion de negocios por investigacion y asesoria a las diferentes dreas productivas de los sectores privado y

66 El trabajador contratado por el empleador y duefio del secreto empresarial, esta obligado segun el numeral segundo del Articulo 58 del Cédigo Sustantivo del Trabajo a no comunicar con terceros
salvo autorizacidn expresa, las informaciones que tenga sobre su trabajo, especialmente las cosas que sean de naturaleza reservada o cuya divulgacidn pueda ocasionar perjuicios al patrono, lo que no
obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales del trabajo ante las autoridades competentes.

& En Colombia la regulacién de normas sobre la competencia desleal, se determina en la Ley 1564 de 2012 que para el caso de Propiedad Industrial en Secretos empresariales se respalda con el
Articulo 16 “Violacidn de secretos; Se considera desleal la divulgacidn o explotacidn, sin autorizacidn de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra clase de secretos empresariales a los que
se haya tenido legitimamente pero con deber de reserva, o ilegitimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el articulo 18 de ésta ley.”

68 El Convenio de Paris claramente determina en su Articulo 10 bis sobre competencia desleal, en el que se determina que los paises de la unién estan obligados a asegurar a los nacionales de los
paises de la unién una proteccion eficaz contra la competencia desleal y que constituye un acto de competencia desleal todo acto contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial.

% Ley 603 de 2000, articulo 12 numeral 4.
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estatal; ésos resultados de la investigacién, se pueden enmarcar en la mayoria de las veces, en secretos empresariales que se convierten en
instrumentos o recursos importantes de formacién técnica, tecnolégica y productiva a cargo de la universidad como bien material apreciable en
dinero.

Normatividad Nacional:
Ajustada a la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Normatividad Fordnea:

Se involucra el acuerdo ADPIC sobre la “Proteccion de la informacidon no divulgada”, seccion 7, articulo 39 acerca de los elementos como la
proteccién eficaz a la competencia desleal”, las condiciones de validez de la proteccién y la proteccidon contra la divulgacién, involucrando
también productos farmacéuticos o quimicos.

Restricciones:

La Decisién Andina 486 de 2000, es muy clara al expresar en su articulo 261 que “no se considerard como secreto empresarial aquella
informacion que deba ser divulgada por disposicién legal o por orden judicial””” “No se considerard que entra al dominio publico o que es
divulgada por disposicion legal, aquella informacion que sea proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la posea, cuando la
proporcione a efecto de obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros o cuales quiera otros actos de autoridad”.

ESQUEMA DE TRAZADO DE CIRCUITOS INTEGRADOS (Grafica 1)

Definicion:

Segun Martin Uribe Arbeldez, en su libro la Transformacién de la Propiedad Intelectual, “el Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, es el
disefio o forma especial como se disponen o ubican cada uno de los micro-componentes dentro del circuito integrado”. Para el caso de la
Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones en su Articulo 86, los Esquemas de Trazados de Circuitos Integrales, se definen bajo

La Decision 486 de 2000, determina en su articulo 262, determina que quien licitamente tenga control de un secreto empresarial, estara protegido contra la divulgacién, adquisicion o uso de tal
secreto de manera contraria a las practicas leales de comercio por parte de terceros. Determina ademds qué constituira competencia desleal frente a seis actos realizados frente a un secreto
empresarial.

71 . S . . ..
Esta puede estar asociada a un ilicito o a un uso indebido o a una usurpacion.
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dos condicionamientos importantes contemplados en los literales a y b como son; el circuito integrado’® y el esquema de trazado’. (No involucra
concepto’, proceso”, sistema’®, técnica’’ o informacidn codificados o incorporados e el esquema de trazado’®).

Entidad que confiere el titulo en Colombia:

Superintendencia de Industria y Comercio — Direccidon de Nuevas Creaciones.

Titulares:
Segun el articulo 88 de la Decisién Andina 486 de 2000, en sus tres parrafos, la titularidad corresponde a quien lo diseiia y le sera concedida la
proteccion por un término de 10 afios acorde a las siguientes condiciones:
- Sobre el ultimo dia del afio en el que se haya realizado la primera explotacién comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del
mundo.
Nota: La solicitud de registro debera presentarse ante la oficina nacional competente del pais miembro dentro de un plazo de dos afios
contados a partir de la fecha de la primera explotacion comercial del esquema. Si la solicitud se presentara después de vencido ése
plazo, el registro sera denegado.
- Lafecha en la que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina nacional competente del respectivo pais miembro’.
Si el esquema de Trazado no ha sido explotado comercialmente en ningln lugar del mundo sélo podra registrarse dentro de un término de 15
afios contados desde el ultimo dia en el que se cred el esquema.
El titular podra ademas transferir el registro por acto entre vivos o por via sucesorial. En caso de ser disefiado el esquema por dos o0 mas personas
conjuntamente, el derecho a la proteccién les correspondera en comun®.

7. . s ] . : ’ . ’
Articulo 86. Literal a: Circuito integrado. Un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de los cuales al menos uno es activo y alguna o todas las interconexiones, forman parte
integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y que esté destinado a realizar una funcién electrénica.

Articulo 86. Literal b: Esquema de Trazado. La disposicién tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos activo, e interconexiones de un circuito
integrado, asi como ésa disposicion tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

74 . . . . -
Razonamientos mentales para comprender las experiencias del ser humano en su vida cotidiana.
75 . . . . .
Corresponde a la sumatoria de operaciones consecutivas mediante las cuales se lleva a cabo un resultado material o no.
76 . L . .
Es el ordenamiento de normas y principios relacionados entre si.

77 -
Son los recursos utilizados en el desarrollo de un arte.
Definicion complementada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

7 Articulo 98 de la Decisién Andina 486 de 2000.
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Condiciones de validez del Esquema de Trazado de Circuitos Integrados:

La Condicién sine qua non para que un Esquema de Trazado de Circuitos Integrados pueda protegerse, es la Originalidad, que acorde al Articulo
87 de la Decision 486 de 2000%, “Serd considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en
el sector de la industria de los circuitos integrados. Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno o mds elementos corrientes en el
sector de la industria de los circuitos integrados, se le considerard original si la combinacion de tales elementos, como conjunto, cumple con ésa
condicion”.

Aunque la originalidad es un término muy amplio, en éste caso la norma lo asocia a los términos mads alld de lo cultural con la creaciéon e
invencion, de quien es experto en el tema, es decir que el interviniente no es cualquier ajeno a dicho sector industrial, esto puede interpretarse
sobre el articulo 2 numeral ii del tratado sobre propiedad intelectual respecto de los esquemas de circuitos integrados®” y su relacién con un
circuito integrado®.

Beneficios del Esquema de Trazado de Circuito Integrado para el titular:
Estar inmerso en la tecnologia de la miniaturizacion de los componentes frente a la robdtica, la animatrdnica, la audioanimatrdnica, las
comunicaciones (informatica) y la cibernética.

Beneficios del esquema de Trazado de Circuito Integrado para el titular a nivel académico:

Debe constituirse en un instrumento de apoyo de los centros de robdtica e informatica en las universidades, en la medida en la que se pueda
trascender a las aplicaciones tecnoldgicas de los componentes existentes, para crear sus propios disefios de trazados y ofrecer un servicio
integral de conocimiento al sector industrial y comercial en el pais.

80 _, , . . . .
Pérrafo 22 del Articulo 88 de la Decisién 486 de 200 de la CAN (Comunidad Andina de Naciones).
81
CAN

82 . . s - . . .
“Se entendera por esquema de trazado la disposicidn tridimensional, expresada en cualquier forma, de los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y de alguna o todas las
interconexiones de un circuito integrado, o dicha disposicidn tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado.

83 P . . S X . . .
Articulo 2, numeral i. Se entenderd por circuito integrado un producto, en su forma final o una forma intermedia, en el que los elementos, de los cuales uno por lo menos sea un elemento activo, y
alguna o todas las interconexiones , formen parte integral del cuerpo y/o de la superficie de una pieza de material que esté destinado a realizar una funcién electrénica.
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Clasificacion de los Esquemas de Trazado de Circuito Integrado:
“Se relaciona realmente con la funcién electrénica que debe realizar el circuito integrado que incorpora el esquema de trazado”®".

Normatividad Nacional:

Ajustada a la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones, contemplados entre los articulos 86 y 112.

Normatividad Fordnea:

Acuerdo sobre los ADPIC, Anexo 1C, Seccidn 6, Articulos 35, 36, 37, 38, “Esquema de Trazado (Topografias) de los Circuitos Integrados”, Relacidn
con el tratado IPIC®,

Complementariedades, Régimen de Licencias y nulidad del registro:

Complementariedad con los secretos empresariales segun el articulo 91 de la Decision Andina 486 de 2000, “cuando el esquema de trazado cuyo
registro se solicita incluyera algun secreto empresarial, el solicitante presentard, ademds de la representacion grdfica requerida, una
representacion del esquema en la cual se hubiese omitido, borrado o desfigurado las partes que contuvieran ése secreto. Las partes restantes
deberdn ser suficientes para permitir en todo caso la identificacion del esquema de trazado”.

Se determina nulidad absoluta de un registro de Esquema de Trazado de Circuitos Integrados, segun los literales a, b, c y d del articulo 108 de la
Decisidon Andina 486 de 2000 y teniendo en cuenta los articulos 109 y 110 de la misma.
El régimen de licencias, involucrado con el Capitulo VII, articulos 106 y 107.

SIGNOS DISTINTIVOS (Grafica 1)
MARCAS (Grafica 1)

Las marcas pueden considerarse, uno de los bienes mercantiles mas importantes en el haber tanto de una persona juridica como de una
persona natural, en la medida en la que se constituyen en el puente de reconocimiento ante sus consumidores de los productos y servicios que

¥ sic

85 , L. . . . . .
Aunque aun no esta vigente, corresponde al Tratado de Washington sobre la propiedad intelectual respecto de los circuitos integrados.
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distribuye, produce o comercializa. Ese reconocimiento esta supeditado a unos cédigos que involucran todos los sentidos de dicho consumidor,
despertando en él todo tipo de emociones, intereses, relaciones, deseos, determinaciones y en fin un cimulo de condiciones que si se conectan
adecuadamente con los factores llamados técnico, juridico y de codificacion por grupos, se generara un paquete técnico preponderante para
la determinacién del activo de la empresa, de la industria o de cualquier persona natural en general.

Estos factores son:

- En el caso de los técnicos, tal y como se expresa en el presente material; son el respaldo social y la practicidad normativa.

- En el caso juridico, corresponde al Aval Juridico (explicado en los Avales Juridicos del presente material).

- En el caso de la codificacion por grupos; determina la forma en la que el consumidor de la materializacion de la propiedad industrial,
decodifica la informacidn generada por la marca, para adoptar la respuesta fisica de los productos o servicios ofrecidos y satisfacer sus
necesidades basicas en cualquiera de sus actividades diarias. Estos codigos por grupos, son en rasgos generales los siguientes:

Los perceptivos (ilusidn, morfologia y geometria)®®, los interpretativos (cromatismo, textura, cddigos culturales y la asociacion
bidimensional y tridimensional), los evaluativos (asociado a los principios fisicos y quimicos), los signicos (asociados a la sefialética).
Todos éstos, se constituyen en los valores graficos o bidimensionales y tridimensionales de las marcas gracias a las cuales, es posible
aplicar las caracteristicas dispuestas en la Decisidn 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Teorias conceptuales como instrumento de identificacion de una marca:

Los Signos distintivos requieren obligatoriamente de una codificacion para que pueda hablarse de un lenguaje de reconocimiento universal, tal y
como quedé expresado en el parrafo anterior asociado a lo perceptivo, lo interpretativo, lo evaluativo y a lo signico. Sin embargo toda ésa
codificacién por grupos, requiere de un respaldo conceptual que proviene de aquellas disciplinas que desarrollan las marcas, en especial las
disciplinas del disefio, que se apoyan en las teorias conceptuales que trabajan los referentes bdsicos graficos. Algunas de ésas teorias son; la
Gestalt”, la Optica de Miiller- Lyer®, las de Ilusiones de Z6Iner, Wudunt y Preobrajensky®’, Goethe® y otras.

8 Juan David Castro Garcia, en su libro La Propiedad Industrial, habla de la forma de la percepcién de la marca como un “proceso intelectual de identificacion” a través de todos los sentidos del
receptor, pues expresa que gracias a ello, es posible proteger por el derecho las marcas denominativas, figurativas, tridimensionales, sonoras, olfativas, gustativas y tactiles.

87 Teoria de la escuela de Berlin, en la que se habla de la forma.

88 Teoria de la Paradoja dptica.

8 Manejo de linea.

90 ,
Teoria del Color.
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Definicion técnica de las marcas:

Las marcas son entonces como se dijo con anterioridad, un bien mercantil de gran importancia para cualquier persona natural o juridica, que son
definidas segun la Decisién Andina 486 de 2000 en su Articulo 134 como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el
mercado. Podrdn registrarse como marcas los signos” susceptibles de representacion grdfica®. La naturaleza del producto o servicio® al cual se
ha de aplicar una marca en ningun caso serd obstdculo para su registro”.

Podriamos decir que bajo la condicién de representacion grafica que determina la decisiéon 486, todas las marcas sin importar el producto o
servicio que respalden, tienen que supeditarse a los mismos cuatro grupos de cédigos expresados en el parrafo anterior, pues las marcas son un
lenguaje universal mas alla de las barreras idiomaticas.

Ese lenguaje universal de las marcas, es complementado por algunos autores bajo una serie de principios basicos supeditados al derecho de la
propiedad industrial, llamados de independencia y territorialidad y al derecho de los signos distintivos como de especialidad y el de cardcter
facultativo de las marcas™.

Entidad que confiere el titulo:

En Colombia la entidad encargada de otorgar el certificado de registro de una marca, es la Superintendencia de Industria y Comercio a través de
su division de signos distintivos, por un espacio de 10 afios contados a partir de la fecha de su concesién y podra renovarse por periodos
sucesivos de diez afios™. Se determina ademads que el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirira por el registro de la misma ante la
respectiva oficina nacional competente%.

o Cundo el signo es grafico (relacionado con lo figurativo), ésta puede tener su relacion inmediata con los derechos de Autor a través de las obras artisticas, pero cuando es tridimensional puede tener
su relacién con otra drea de la propiedad industrial y los disefios industriales.

92 Debe relacionarse ésta representacion grafica con los principios perceptivos, interpretativos, evaluativos y signicos.

3 Asociado con el principio de independencia de las marcas.

9 CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia. Pags. 48 a 57.

% Articulo 152 de la Decision Andina 486 de 2000.
% Articulo 154 de la Decision Andina 486 de 2000.
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Para los Nombres de Dominio, la administracion de éstos y la regulacién se hace a través de la ICANN®’. Colombia ante la CAN actia como
entidad registradora a cargo de Ml (www.mi.com.co).

Titulares de la Marca:

Toda persona natural y juridica a quien la entidad haya (mediante un acto administrativo) reconocido el cumplimiento del total de los requisitos
previstos por la ley, a través de las facultades otorgadas, en concordancia con el Decreto 3523 de 2009, numeral 34 por intermedio del jefe de la
Divisién de Signos Distintivos.

Bases de existencia de la marca:

Todas las marcas trascienden a lo grafico (es decir a lo visual), razén por la cual el derecho de propiedad industrial en lo marcario, intenta
proteger los resultados de su aplicaciéon en los contextos territoriales o extraterritoriales en la relacién que existe entre un productor, un
distribuidor y un consumidor cualquiera. Esa intervencion legal de la normatividad de la propiedad industrial en las marcas, se basa en el manejo
de cinco factores a entender:

- Los Medios de Comunicacion.
Se supedita a dos aspectos; “el primero a la proteccion de los derechos morales o extra patrimoniales y patrimoniales de las marcas en los
medios impresos como en el entorno virtual, radial o televisivo, y lo sequndo al sustento de la funcién publicitaria o de comunicacién”®.

- Administraciéon de mercadotecnia.
Relacionado con el manejo de la demanda de los productos o servicios de la empresa, lo cual obliga a mantener un cuidado permanente
sobre los casos de uso indebido o usurpacion, en la medida en la que al crecer la demanda, crecen las posibilidades de infraccién por
parte de terceros sobre la marca que los representa.

- LalInnovacion.
Porque una marca cualquiera es sinénimo de nuevos desarrollos, productos o procedimientos, que puede verse expuesta a las acciones

de la competencia desleal.

97 Internet Corporation for Assigned Numbers and Names.
%8 CASTRO GARCIA. Juan David. La Propiedad Industrial. Universidad Externado de Colombia. P4g. 68.
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- Los Productos y Servicios.
Estos son la razén de ser de una marca aun cuando medie el principio del caracter facultativo. Un cliente siempre tendrd en su mente,
una relacion directa entre las caracteristicas del bien ofrecido con la marca que lo ofrece. Todo lo anterior en relacion directa con la
forma como la marca se haya clasificado en el Arreglo de Niza (version 10)y acorde al articulo 151 de la Decisidn 486 de 2000%°.

- La Calidad.
Se refiere a la fidelidad de la marca vy tiene gran relacién con las marcas de certificacion'® de productos y servicios, a la certificacion
ICONTEC y al premio colombiano a la calidad de la gestidn (creado mediante el Decreto 1653 de 1975).

Condiciones de validez de las marcas:
La marca como signo debe cumplir con unas especificaciones claramente definidas para que la Superintendencia de Industria y Comercio
determine su validez y se pueda otorgar el titulo de propiedad. Estas son:

- La Distintividad.
Es un factor de identificacién del producto o servicio que ofrece la marca, respecto de otros productos o servicios existentes en el estado
de la técnica. Esas distintividad corresponde a la identificacién que el consumidor del producto o servicio hace a través de cdodigos
interpretativos respecto de la marca. No hay distintividad en los signos del lenguaje cotidiano, por la simple descripcidn, por la
funcionalidad del producto o por el cardcter genérico del mismo, sin embargo. Dice Ricardo Antequera Parilli en su libro estudios de
derecho industrial y derecho de autor, “que la Distintividad de la marca se constituye en un dato que afirma que el objeto designado por
ella pertenece a la clase de objetos que llevan ésa marca, operando en la mente del receptor del signo como una sefial, que sin necesidad
de una gran reflexion le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ése
signo tienen una procedencia comin y son homogéneos”".

- La Licitud.

Articulo 151. Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los paises miembros utilizara la clasificacion internacional de productos y servicios para el registro de las
marcas, establecidas por el arreglo de Niza del 15 de Junio de 1957. Con sus modificaciones vigentes......

1
00 Articulo 185 de la Decision Andina 486 de 2000. De las marcas de certificacion.

101
0 ANTEQUERA PARILLI. Ricardo. Estudios de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Pontificia Universidad javeriana. Temis. 2009. Pag. 67.
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Corresponde al uso debido de una marca cuando el disefiador de la misma, ha determinado una composicién o una combinacién de
caracteres mediante el uso de cddigos perceptivos, interpretativos, evaluativos o signicos, cuyo resultado es distinto a cualquiera
dispuesto en el estado de la técnica. En caso de que la composicidon o la combinacidon de caracteres tenga su par en el estado de la
técnica, el creador estara incurso en el delito de usurpacién de marca'®cuando el desarrollo se lleva a cabo con dolo, o sencillamente,
dejara de ser licito el resultado, cuando el creador deja de tener en cuenta los preceptos de los articulo 135 y 136 de la Decisién 486 de
2000.

La Disponibilidad.

Es un factor de analisis de existencia previa frente a los antecedentes en cualquiera de las divisiones de las marcas desde los caracteres
o la composicién. Se puede hacer el andlisis frente a los derechos de autor cuando la marca es figurativa'® en relacién a las obras
artisticas o respecto a los Disefios Industriales cuando la marca es tridimensional*®.

La Representacion Grafica.

Esta se sustenta en los cédigos interpretativos, perceptivos y signicos, mediante una representacién grafica o bidimensional. Lo anterior

se sustenta en la Decisién Andina 486 de 2000 en el articulo 134*®

supeditado al requisito de registro de marca.

Es quizas ésta condicidn de validez una de la mas delicadas de analizar cuando la marca corresponde a algunos sonidos u olores (dentro
de un estudio perceptivo), porque los valores de ilusion, morfologia y geometria como medio de evaluacion grafico de la marca, debe
tener una interpretacién inequivoca igual para todos los receptores de la informacidn. En Colombia las marcas olfativas o sonoras no son

trabajadas.

Beneficios de las marcas para el titular:

Es claro que la titularidad de una marca, no es una garantia de inmunidad contra las infracciones generadas por terceros frente a las

falsificaciones y al aprovechamiento del prestigio que una marca genera frente a los receptores de la informacién de la misma; pero el titular

tiene una serie de mecanismos de proteccidn del tipo legal y del tipo personal.

102
Articulo 306 de la Ley 599 de 2000.
103 » ) —
Llamadas también Imagotipo o isotipos.
104
Volumetrias en ejes X, Yy Z - No deben generar confusion sobre su funcion técnica.

105 . o T . . . . - . . . .
A efectos de éste régimen constituira marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podran registrarse como marcas los sigos susceptibles de
representacion grafica. La Naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ninguin caso sera obstdculo para su registro.
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Desde lo legal:
- Laresponsabilidad de la oficina nacional competente de evitar el registro por parte de terceros, de un signo que no le pertenece®.
- La defensa del estado hacia el titular, mediante el mecanismo de proteccion juridica frente a la Usurpacion.
- La aplicaciéon de la normatividad Andina en cuanto al contenido del articulo 136 de la Decision 486 de 2000.
- Aplicacion de los mecanismos de defensa contra la competencia desleal'”’, '%.
- Aplicacién de lo dispuesto en el Acuerdo ADPIC — Anexo 1C en su seccién 4.
Desde lo personal:
- Seguimiento permanente del interesado de las nuevas inclusiones en el estado de la técnica, mediante busqueda de antecedentes

marcarios en la entidad oficial nacional.

Beneficios de la marca para el titular a nivel académico:

Es la marca, una de las divisiones mas solicitadas a nivel de registro en la Superintendencia de Industria y Comercio, en la medida en la que los
educandos tienen como meta, la creacién de una empresa como medio de independencia laboral para la proteccién de bienes y servicios.

Sin embargo es importante entender en el ambito académico que hay una serie de condiciones importantes para lograr ello:

- Analizar la viabilidad de creacidn de los bienes y servicios a ofrecer mediante un estudio de mercado acucioso.

- Registrar ante la SIC la marca antes de registrar la sociedad en la Cdmara de Comercio.

- Registrada la marca, determinar el tipo de sociedad a registrar, entendiendo los conceptos de la sociedad comercial, mediante los
Articulos 98 y 100 del Cédigo de Comercio.

- Revisar los beneficios que la creacion de una sociedad brindan sobre los Derechos Marcarios.

Arreglo de Niza relativo a la Clasificacion Internacional de Productos y Servicios para el registro de las Marcas:
El Arreglo de Niza es “un arreglo relativo a la clasificacion internacional de productos y servicios para el registro de las marcas” (actualizado en
Noviembre de 2010 y convertida en la version décima). Se aclara que aunque Colombia no es parte del arreglo de Niza de 1957, pues se ha

1
06 Sentencia del Consejo de Estado No. 57-01 del 22 de Mayo de 2008.
197 Articulo 137 de la Decision Andina 486 de 2000.

108
Ley 256 de Enero 15 de 1996, sobre actos de competencia desleal.
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determinado como un sistema auxiliar de clasificacion para el registro de marcas, si es obligatorio su uso y es un instrumento necesario para que
en Colombia pueda solicitarse el registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Esta clasificacién esta dividida en dos grupos fundamentales, el primero clasifica a los productos en 34 clases y el segundo clasifica a los servicios
en 11 clases.

Para el caso de las marcas o signos distintivos como los Nombres de Dominio, deben relacionarse con la entidad llamada ICANN o Corporacion
Internacional de Asignacidon de NUmeros y para el caso de las Denominaciones de Origen, deben asociarse con los articulos 5y 7 del Arreglo de
Lisboa de 1958.

Clases de Marcas:
Un gran niumero de autores clasifican a las marcas en relacion a la codificacion perceptiva, al beneficio grupal y al reconocimiento.

Por Codificacion Perceptiva.
Es el reconocimiento de la marca mediante el entendimiento de los cddigos que la respaldan, éstas son:

- Tridimensionales
Son todas aquellas que se enmarcan geométricamente en figuras desarrolladas sobre los ejes X, Yy Z.
Estdn ademas relacionadas con la Decision Andina 486 de 2000 en el articulo 134, literal f, en donde se indica que una marca puede ser la
forma de los productos, sus envases o envolturas. Pero en el articulo 135 de la misma decisidn en los literales c y d, se especifica que
no podran ser marcas" los que consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o
caracteristicas impuestas por la naturaleza o la funciéon de dicho producto o del servicio de que se trate” ni que “consistan
exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican”.

- Nominativa.
Esta sélo protege el nombre del producto, que esta compuesto por sélo textos o palabras con nimeros en algunos casos, a través de
familias de fuentes o tipografias, a la marca nominativa se le llama también “logotipo”.
Es importante entender que al hablar de palabras éstas pueden ser simples o compuestas.
La Decisiéon 486 de 2000 en su articulo 134, literales b y d, especifican que una marca puede estar compuesta por palabras o
combinacion de palabras, o por palabras y nimeros.
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- Olfativa.
Se aclara que en Colombia no se generan registros de marcas olfativas, aunque el articulo 134 de la Decisidn 486 de 2000 en el literal c,
determina que las marcas pueden ser de éste tipo. Importante entender que las marcas olfativas son muy dificiles de asociar con textos,
a menos que se haga por féormula quimica, pero su interpretacion a través de la nominacidn, puede generar inconsistencias entre la
traduccidn del componente quimico y el usuario de la marca que lo interpreta.

- Sonora.
Puede ser interpretada a través de sonidos musicales o no, sin importar los decibeles o rangos sonoros, pero en lo posible su traduccién
deberia poder realizarse mediante un espectro de frecuencias.
La Decision 486 de 2000 en su articulo 134, literal c, determina la constitucidén de éste tipo de marcas.

- Figurativa.
Es llamada también marca de Isotipo o marca de Imagotipo, en la medida en la que lo que determina su existencia, es la presencia de
imagenes, simbolos, graficos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos (literal b del articulo 134 de la Decisién 486 de

109 valor'™ e intensidadm), variedad de geometriasm, variedad en los sistemas de

2000), involucrando valores cromaticos (por matiz
impresion'™ y variedad de sustratos™*.

- Mixta.
Llamada también marca del tipo logo-simbolo, es aquella que combina factores de las marcas nominativa y figurativa, referenciada en el

literal g del articulo 134 de la Decisién 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

Por Beneficio Grupal
- Certificacion.

109 Se asocia con la escala de colores interpretada en el circulo cromatico. Ejemplo verde, rojo, azul, amarillo, etc. — Se referencia a la teoria del Color de Goethe.

10 Es la claridad u oscuridad de un matiz.

1 Es el cambio de pureza de un color.

12 Involucrando la euclidiana y la simple.

1 Ya sean holograficos (grabacién laser en pelicula fotosensible), en tradicionales como offset, flexografia, tipografia, huecograbado, screen de los tipos manual y electrénico, etc.

114 o . . .,
Composicion del material base de impresién.
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Relacionadas con la certificacion por el cumplimiento de normas (calidad en produccién y estandares otorgados a sus productos y
servicios y no a la marca en si misma).
El Articulo 185 de la Decisién Andina 486 de 2000, la describe como un “signo destinado a ser aplicado a productos o servicios cuya
calidad u otras caracteristicas han sido certificadas por el titular de la marca” Es importante que aunque el titular certifica mediante
instrumentos graficos, debe ser una entidad oficial la que determine los estandares sobre normas de cumplimiento nacional o
internacional (revisar el acapite “Bases de existencia de la marca” del presente material).
El titular de éste tipo de marcas esta determinado en los articulos 186 y 187 de la Decisién Andina, asi como las autorizaciones.

- Colectiva.
La Decisidn 486 de 2000, expresa en su articulo 180, que “se entenderd por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen
o cualquier otra caracteristica comun de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un
titular”. La Titularidad de éstas marcas queda en cabeza de una de las empresas miembro del colectivo, y ése colectivo pueden ser el
producto de asociaciones de personas, productores, fabricantes, destinadas a la actividad industrial o comercial.

Por Reconocimiento
- Notorias.

Llamadas por la Decisién Andina como “Signo distintivo notoriamente conocido”, contemplado en el Articulo 224 de la Decision 486 de
2000, que expresa “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido, el que fuese reconocido como tal en cualquier pais miembro
por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
Esa calidad de “Notoria” le da ademds unas excepcionalidades de proteccion juridica de ésta frente a otras marcas, tal y como se
respalda en los literales a, b y c al tenor del articulo 229 de la misma Decisidon Andina, en la que podriamos resaltar el hecho entre otros,
“la proteccion extraterritorial aun en ausencia de registro en el pais en el que la marca desee entrar y la proteccion en el exterior en
ausencia de notoriedad”.
Sin embargo, algo necesario de entender respecto de las marcas notorias, es que el reconocimiento dentro del mercado, se da
especificamente por la recordacién de los cédigos perceptivos, interpretativos, evaluativos y los signicos que el creador de la misma ha
impreso en la marca, que se constituyen en los factores realmente diferenciadores de ésta con otras marcas dentro del sector al que
pertenece o aun fuera de él.

Otros signos distintivos:
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- Ensefia Comercial.
Es un signo perceptible por el sentido de la vista, que permite la fidelizacién de los clientes frente a la manera como un establecimiento
mercantil se identifica. La Decisién Andina 486 de 2000, en su articulo 200, no genera in situ una definicidn de la ensefia comercial, pero
expresa que “debe regirse por las disposiciones relativas al nombre comercial, conforme a las normas nacionales de cada pais miembro”.
Al igual que cualquiera de las marcas analizadas previamente, la ensefia comercial debe ajustarse a cualquiera de las teorias de
codificacion™™ para permitir el reconocimiento de los clientes del establecimiento de comercio, que se identifique con éste tipo de
signos.

- Nombre Comercial.
Juan David Castro Garcia en su libro la Propiedad Industrial, determina que éste “es el signo que individualiza a una empresa con relacion
a otras en un mercado y que es bajo ésa denominacion que se explota comercialmente una empresa”. La Decision 486 de 2000 en su
articulo 190 expresa que es “cualquier signo que identifique a una actividad econémica, a una empresa, o a un establecimiento
mercantil”. El Acuerdo de Paris en su articulo 8 dice que “el nombre comercial se protegerd en todos los paises de la union sin obligacion
de depdsito o de registro, forme o no parte de una marca de fdabrica o de comercio”.
Si analizamos conjuntamente ésas definiciones, tenemos entonces que el nombre comercial esta mas estrictamente relacionado con la
razon social y su importancia como establecimiento a nivel de sociedad mercantil (finalmente protege la actividad mercantil de un
empresario mas que con el factor de marca codificable que identifica a un servicio o a un producto propiamente dicho).

- Lema Comercial.
Se le ha denominado en algunas partes como el eslogan'*®, que se ajusta especificamente al uso de una palabra o combinacién de varias
palabras (no incluye imagenes) dispuestas para acompafar a una marca. La decisién Andina 486 de 2000, determina en su articulo 175
(segundo parrafo) “se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca”.
Legalmente no es posible registrar el lema comercial de manera independiente pues se obliga a estar ligada a la marca registrada'’.

- Nombre de Dominio.
Este estd asociado al SND o DNS
segmento identificador o dominio™’ y |a designacion de los niveles*®’, a la sumatoria de éstos dos elementos se le llama nombre de

% que es una direccién alfanumérica de caracter tnico y es la composicion de dos elementos llamados

dominio.

115 . . - , . . g
Revisar el parrafo del acapite “Teorias conceptuales como instrumento de identificacion de una marca”

116 )
Es un complemento de la marca para generar confianza.

117 . . . L .. . . . o .. . .
Esto estd determinado en el articulo 176 de la Decisién 486 de 2000 “la solicitud de registro de un lema comercial deberd especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usard”
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Segun Daniel Pefia Valenzuela en su libro Aspectos Legales de Internet y del Comercio electrénico, “el nombre de dominio es fruto de una
creacion intelectual libre de quien lo registra ante las entidades correspondientes”, porque no es adjudicado por proveedores de servicios
de internet.

Indicaciones Geograficas.

Son una divisidn de los Derechos de la Propiedad Industrial en signos distintivos, asociadas a los factores de ubicacidn, calidad y ciertas
caracteristicas sobresalientes de las técnicas y los procesos de produccion, generados por los fabricantes.

En los Capitulos | y Il del Titulo Xl de la Decisién 486 de 2000, en sus articulos 201 y 221, se explican las dos divisiones de las Indicaciones
Geogréficas como son:

Las Denominaciones de Origen y las Indicaciones de Procedencia.

Las primeras se aclara que son las indicaciones que se refieren a una zona geografica que designan un producto originario de ella que le
da sus caracteristicas especiales en cuanto a calidad y reputacion a través de los factores naturales y humanos que intervienen. En el
caso de las segundas, se hace referencia al nombre, expresién, imagen o signo que evoque a un pais, region, localidad o lugar
determinado.

Normatividad Nacional:
Para los efectos del Derecho Marcario o los Signos Distintivos, se asume para Colombia, la normatividad de la Comisién de la Comunidad Andina
de Naciones No. 486 de 2000 y todos los referidos al Aval Juridico de Colombia contemplados en el inicio del presente documento.

Normatividad Fordnea:

Convenio de Paris al que Colombia adhirié en 1994 mediante la Ley 178.

Protocolo de Madrid relativo al registro internacional de marcas al que Colombia se suscribié el 29 de Agosto del 2012.

Arreglo de Niza — Clasificacion de Niza — version 10 (Colombia no ha adherido).

Tratado sobre el derecho de Marcas (TL). Colombia adhirié como parte contratante en Enero 13 de 2012

Acuerdo de Viena de la clasificacion internacional de los elementos figurativos de las marcas de 12 de Junio de 1973 al que Colombia no
ha adherido.

118 .
Domain Name System.

119
La marca de las empresas.

120 . .. . L - . . - L .
Dividido en dos categorias; los dominios genéricos de alto nivel (subdividido en siete nombres genéricos) y los dominios de alto nivel locales.
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- Acuerdo sobre los ADPIC o TRIP (Anexo 1C). — Seccidn 2 (Marcas de fabrica o de comercio), articulo 15 y Seccién 3 Indicaciones
geograficas, articulo 22.

Restricciones:

Contempladas en la Decisidn 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones:

Articulos 135 y 136 (las marcas que no se pueden registrar)

Articulos 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 y 160 (De los derechos y limitaciones conferidos por las marcas)
Articulo 177 (Restricciones al registro de lemas comerciales)

Articulo 194 (Los nombres comerciales no registrables).

Articulo 202 (Las denominaciones de origen que no pueden ser declaradas).

Articulo 222 (Restricciones a la Indicacién de Procedencia).

Articulo 226 (Uso no autorizado de las marcas notorias).
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