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Respuestas de Colombia alas preguntas formuladas por |os Estados Unidos, € Japdn y Suiza

Mediante una comunicacion de la Mision Permanente de Colombia, de fecha 13 de
noviembre de 2000, |a Secretaria ha recibido las siguientes respuestas a preguntas formuladas por los
Estados Unidos, €l Japon y Suiza, que se distribuyeron respectivamente en los documentos
IP/IC/W/215, IPIC/W/208 e IP/C/W/207.

ESTADOS UNIDOS

Nota: LaDecision 344 hasido reemplazada por la Decision 486 - Régimen Comun sobre Propiedad
Industrial — que entraraen vigenciael 1 de diciembre de 2000. En tal sentido, las respuestas han sido
elaboradas en funcion alo previsto en esa Decision.

A. GENERAL

1 Sirvanse describir, en relacion con cada derecho de propiedad intelectual cubierto por €
Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo la proteccidn de obtenciones vegetales, como se concede a los
nacionales de los deméas Miembros de la OMC €l trato nacional y € trato a la nacién méas favorecida.

La nueva Decisién 486 " Régimen Comun sobre Propiedad Industrial" incorpora los aspectos
relacionados con €l trato nacional, el trato de nacion més favorecida:

"Articulo 1. Con respecto a la propiedad industrial, cada Pais Miembro concedera a los
nacionales de los demas miembros de la Comunidad Andina, de la Organizacion Mundial de
Comercio y del Convenio de Peris para la proteccion de la propiedad industria, un trato no
menos favorable que el que se otorgue a sus propios nacionales, areservade |o previsto en los
articulos 3 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con € Comercio ("ADPIC"), y € articulo 2 del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial”.

"Articulo 2. Con respecto a la proteccion de la propiedad industrial, privilegio o inmunidad
que conceda un Pais Miembro a los nacionales de otro Pais Miembro de la Comunidad
Andina, se haré extensiva a los nacionales de cualquier miembro de la Organizacion Mundia
de Comercio o del Convenio de Paris parala Proteccion de la Propiedad Industrial.
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Lo previsto en € pérrafo anterior procederda sin perjuicio de las reservas previstas en los
articulos 4 y 5 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectua
relacionados con el Comercio (ADPIC)".

En relacion con e tema de variedades vegetales, se aplica lo establecido en la Ley 243 de
diciembre 28 de 1995 por medio de la cual se aprueba el Convenio Internacional parala Proteccion de
las Obtenciones Vegetales, UPOV, dd 2 de diciembre de 1961, revisado en ginebra € 10 de
noviembre de 1972 y el 23 de octubre de 1978.

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

2. Por favor explique de qué manera la legislacion en Colombia sobre derecho de autor protege
los programas de ordenador como obras literarias y compilaciones de datos como es requerido por €l
Articulo 10 del Acuerdo sobre los ADPIC y cite disposiciones rel evantes.

En cuanto a los programas de computador, €l articulo 23 de la Decision Andina 351 de 1993
garantiza su proteccion por e derecho de autor en los mismos términos que las obras literarias. Dicha
proteccion se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en
forma de codigo fuente o codigo objeto.

En cuanto a las compilaciones de datos, el articulo 28 de la Decision Andina 351 de 1993
establece que son protegidas siempre que la seleccion o disposicion de las materias constituyan una
creacion intelectual. La proteccion concedida no se hara extensiva a los datos o informacion
compilados, pero no afectard los derechos que pudieran subsistir sobre las obras 0 materiales que la
conforman.

3. El articulo 11 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone gque los derechos de arrendamiento sean
proporcionados a los programas de ordenador y a las obras cinematograficas en la mayoria de
instancias, y € articulo 14 establece que los derechos de arrendamiento sean proporcionados a los
productores de fonogramas. Por favor describa la manera en que los derechos de arrendamiento son
otorgados a los titulares de un derecho en estas obras y fonogramas, y cite las disposiciones
relevantes de la legislacion sobre e derecho de autor en Colombia.

El articulo 13 de la Decision Andina 351 de 1993, garantiza € derecho del autor, 0 su
derechohabiente, de realizar autorizar o prohibir la distribucién publica de g emplares o copias de la
obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler. Este derecho de arrendamiento cubre todas las
clases de obras literarias y artisticas, inclusve los programas de ordenador y las obras
cinematogréficas.

Por su parte, € articulo 37 literal c) garantiza al productor de fonogramas el derecho de
autorizar o prohibir la distribucion publica del original y de cada copia del mismo, mediante la venta,
alquiler o cualquier otro medio de distribucion al publico.

4, Sirvanse indicar la duracion de la proteccion establecida con respecto a las obras y con
respecto a cada una de las formas de derechos conexos en el marco de la legisacion en Colombia
sobre derecho de autor y derechos conexas, citando las disposiciones legislativas pertinentes.

En cuanto a la duracion dd derecho de autor, los derechos patrimoniales son protegidos
durante toda la vida del autor y ochenta afios a partir de su fallecimiento, acorde con € articulo 21 de
laLey 23 de 1982.

Los derechos de los artistas intérpretes o eecutantes, productores de fonogramas vy
organismos de radiodifusion, cuando el titular sea una persona natural, se protegeran durante toda su
vida y ochenta afios més a partir de su muerte. Cuando € titular sea una persona juridica, € término
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de proteccion serd de cincuenta afios, contados a partir del dltimo dia del afio en que tuvo lugar la
interpretacion o g ecucion, la primera publicacion del fonograma o, de no ser publicado, de su primera
fijacién, o laemisién de su radiodifusion. Lo anterior acorde con €l articulo 2 delaLey 44 de 1993.

5. El Articulo 13 del Acuerdo sobre los ADPIC obliga a los Estados Miembros que
circunscriban las limitaciones o excepciones impuestas a los derechos de autor a deter minados casos
especiales gue no atenten contra la explotacion normal de la obra ni causen un perjuicio injustificado
a los intereses legitimos del titular de los derechos. Sirvanse describir alguna, asi como todas las
limitaciones y excepciones impuestas a los derechos de autor establecidas en la legislacion en
Colombia sobre derecho de autor y derechos conexos, citando las disposiciones legidativas
pertinentes. Srvanse indicar de que manera asegura Colombia que estas limitaciones y excepciones
no atenten contra la explotacion normal de la obra y no causen un perjuicio injustificado a los
intereses legitimos del titular de los derechos.

El articulo 21 de la Decisiéon Andina 351 de 1993, establece que las limitaciones y
excepciones a Derecho de Autor que se establezcan mediante |as legislaciones internas de los paises
miembros, se circunscribirdn a aguellos casos que no atenten contra la normal explotacion de las
obras 0 no causen un perjuicio injustificado a los legitimos intereses del titular o titulares de los
derechos.

En cuanto a las limitaciones y excepciones a derecho de autor estan consagradas las
siguientes:

El articulo 22 de la Decision Andina 351 de 1993 establece:

Articulo 22. - Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capitulo V y en el articulo anterior, sera
licito realizar, sin autorizacion del autor y sin el pago de remuneracion alguna, los siguientes
actos:

a) Citar en una obra, otras obras publicadas, sempre que se indique la fuente y el
nombre del autor, a condicion de que tales citas se hagan conforme a los usos
honrados y en la medida justificada por €l fin que se persiga;

b) Reproducir por medios reprogréficos para la ensefianza o para la realizacion de
examenes en ingituciones educativas, en la medida justificada por € fin que se
persiga, articulos licitamente publicados en periodicos o colecciones periddicas, 0
breves extractos de |as obras licitamente publicadas, a condicion que tal utilizacion se
haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra
transaccion atitulo oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro;

C) Reproducir en forma individua, una obra por una biblioteca o archivo cuyas
actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando € eemplar
respectivo se encuentre en la coleccion permanente de la biblioteca o archivo, y dicha
reproduccion se realice con los siguientes fines:

1) Preservar € eemplar y sudtituirlo en caso de extravio, destruccion o
inutilizacion; o,

2) Sustituir, en la coleccion permanente de otra biblioteca o archivo, un g emplar
que se haya extraviado, destruido o inutilizado.

d) Reproducir una obra para actuaciones judiciadles 0 administrativas, en la medida
justificada por € fin que se persiga;
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€)

f)

9)

h)

)

K)

Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusion o transmisién publica
por cable, articulos de actudidad, de discusion econdmica, politica o religiosa
publicados en periodicos o colecciones periddicas, u obras radiodifundidas que
tengan e mismo carécter, en los casos en que la reproduccion, la radiodifusion o la
transmision publica no se hayan reservado expresamente;

Reproducir y poner al alcance del pablico, con ocasion de las informaciones relativas
a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografia, la cinematografia o por la
radiodifusion o transmision publica por cable, obras vistas u oidas en € curso de tales
acontecimientos, en la medida justificada por €l fin de lainformacion;

Reproducir por la prensa, la radiodifusion o la transmision publica, discursos
politicos, asi como disertaciones, aocuciones, sermones, discursos pronunciados
durante actuaciones judiciales u otras obras de carédcter similar pronunciadas en
publico, con fines de informacion sobre |os hechos de actualidad, en la medida en que
lo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la
publicacién de colecciones de tales obras;

Realizar la reproduccion, emision por radiodifusion o transmision publica por cable,
de la imagen de una obra arquitecténica, de una obra de bellas artes, de una obra
fotogréfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma
permanente en un lugar abierto a publico;

Larealizacién, por parte de los organismos de radiodifusion, de grabaciones efimeras
mediante sus propios equipos y para su utilizacion en sus propias emisiones de
radiodifusion, de una obra sobre la cua tengan el derecho para radiodifundirla. El
organismo de radiodifusion estara obligado a destruir tal grabacion en e plazo o
condiciones previstas en cada legidacion nacional;

Redlizar la representacion o gjecucion de una obra en el curso de las actividades de
una institucién de ensefianza por e persona y los estudiantes de tal institucion,
siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algun fin lucrativo directo o indirecto,
y e puablico esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la
ingtitucion o padres o tutores de los alumnos y otras personas directamente vinculadas
con las actividades de lainstitucion;

La redizacion de una transmision o retransmisién, por parte de un organismo de
radiodifusion, de una obra originamente radiodifundida por &, sempre que ta
retransmision o transmision publica, sea simulténea con la radiodifusion origina y
gue la obra se emita por radiodifusion o se transmita publicamente sin alteraciones.

Por su parte, laLey 23 de 1982 consagra |as siguientes limitaciones y excepciones:

Articulo 31. Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasgjes necesarios, siempre que
€3t0s no sean tantos 'y seguidos que razonablemente puedan considerarse como una reproduccion
simuladay sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En cada
cita debera mencionarse e nombre del autor de lacbracitaday d titulo de dicha obra.

Cuando lainclusién de obras g enas congtituya la parte principal de la nueva obra, a peticién de
parte interesada, los tribunal es fijaran equitativamente y en juicio verbal la cantidad proporcional
gue corresponda a cada uno de los titulares de las obrasincluidas.

Articulo 32. Es permitido utilizar obras literarias o artisticas o parte de dlas, a titulo de
ilustracion en obras destinadas a la ensefianza, por medio de publicaciones, emisiones de



IP/ICIW/223
Pagina5

radiodifuson o grabaciones sonoras o visudes, dentro de los limites justificados por € fin
propuesto, o comunicar con propositos de ensefianza la obra radiodifundida para fines escolares,
educativos, universitarios y de formacion profesional sin fines de lucro, con la obligacion de
mencionar el nombre del autor y d titulo de las obras asi utilizadas.

Articulo 33. Pueden ser reconocidas cualquier titulo, fotografia, ilustracion y comentario relativo
a acontecimiento de actualidad, publicados por la prensa o difundidos por laradio o latelevision,
s elo, no hubiere sido expresamente prohibido.

Articulo 34. Sera licita la reproduccidn, distribucion y comunicacion a publico de noticias u
otras informaciones relativas a hechos o sucesos que hayan sido publicamente difundidos por la
prensa o por laradiodifusion.

Articulo 35. Pueden publicarse en la prensa periddica, por la radiodifusién o por la television,
con carécter de noticias de actudidad, sin necesidad de autorizacion aguna, los discursos
pronunciados o leidos en asambless deliberantes, en los debates judicides o en las que se
promueven ante otras autoridades publicas, o cualquier conferencia, discurso, sermon u otra obra
similar pronunciada en publico, Sempre que se trate de obras cuya propiedad no haya sido previa
y expresamente reservada.  Es entendido que las obras de este género de un autor no pueden
publicarse en colecciones separadas sin permiso de mismo.

Articulo 36. La publicacion del retrato es libre cuando se relaciona con fines cientificos,
didécticos o culturaes en generad o con hechos o acontecimientos de interés publico o que se
hubieren desarrollado en pablico.

Articulo 37. Es licita la reproduccion, por cuaquier medio, de una obra literaria o cientifica,
ordenada u obtenida por € interesado en un solo gemplar para su uso privado y sin fines de
lucro.

Articulo 38. Las bibliotecas publicas pueden reproducir, para € uso exclusivo de sus lectores y
cuando €lo sea necesario para su conservecion, o para € servicio de préstamos a otras
bibliotecas, también publicas, una copia de obras protegidas depositadas en sus colecciones 0
archivos que se encuentren agotadas en & mercado loca. Estas copias pueden ser también
reproducidas, en una sola copia, por la biblioteca que las reciba, en caso de que ello sea necesario
parasu conservacion, y con € unico fin de que ellas sean utilizadas por sus lectores.

Articulo 39. Serd permitido reproducir por medio de pinturas, dibujos, fotografias o peliculas
cinematograficas, las obras que estén colocadas de modo permanente en vias publicas, cales o
plazas, y distribuir y comunicar piblicamente dichas reproducciones u obras. En lo que serefiere
alas obras de arquitectura esta disposicion sdlo es aplicable a su agpecto exterior.

Articulo 40. Las conferencias o lecciones dictadas en establecimientos de ensefianza superior,
secundaria o primaria, pueden ser anotadas y recogidas libremente por los estudiantes a quienes
estén dirigidos, pero es prohibida su publicacion o reproduccién integral o parcia, sin la
autorizacion escritade quien las pronuncio.

Articulo 41. Es permitido a todos reproducir la Congtitucion, leyes, decretos, ordenanzas,
acuerdos, reglamentos, demas actos administrativos y decisiones judiciales, bgjo la obligacion de
conformarse puntual mente con la edicion oficia, sempre y cuando no esté prohibido.

Articulo 42. Es permitida la reproduccion de obras protegidas o de fragmentos de dlas, en la
medida que se estime necesario por la autoridad competente, para su uso dentro de los procesos
judiciales o por los érganos | egidativos o administrativos del Estado.
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6.

Articulo 43. El autor de un proyecto arquitectonico no podra impedir que € propietario
introduzca modificaciones en é, pero tendra lafacultad de prohibir que su nombre sea asociado a
laobra alterada

Articulo 44. Es libre la utilizacion de obras cientificas, literarias y artisticas en € domicilio
privado sin &nimo de lucro.

Sirvanse describir detalladamente los derechos establecidos en la legislacion colombiana

sobre derecho de autor y derechos conexos de artistas, intérpretes o gecutantes; organismos de
radiodifusion y productores de fonograma, citando las disposiciones legidativas pertinentes.

Artistas interpretes o g ecutantes

() Derechos patrimoniales

En cuanto alos derechos de los artistas intérpretes o g ecutantes, la Decision Andina 351 de

1993 establ ece:

Articulo 34. - Los artistas intérpretes o g ecutantes tienen € derecho de autorizar o prohibir la
comunicacion a publico en cualquier forma de sus interpretaciones y € ecuciones no fijadas,
asi como lafijacion y lareproduccion de sus interpretaciones 0 g ecuciones.

Sin embargo, los artistas intérpretes 0 gecutantes no podrdn oponerse a la comunicacion
publica de su interpretacién o gecucion, cuando constituyan por s mismas una eecucion
radiodifundida o se hagan a partir de una fijacion previamente autorizada.

Por su parte, la Ley 23 de 1982, aplicable en cuanto amplie la proteccién concedida en la

Decision Andina 351 de 1993, establece:

Articulo 166. Los artistas intérpretes o gecutantes, 0 sus representantes, tienen € derecho de
autorizar o prohibir la fijacion, la reproduccion, la comunicacion a publico, la transmison o
cuaquier otraforma de utilizacion de sus interpretacionesy g ecuciones. En consecuencia, nadie
podra, sin la autorizacion de los artistas intérpretes o gjecutantes, realizar ninguno de los actos
siguientes:

A. Laradiodifusén y lacomunicacion a pablico de lainterpretacidn o g ecucion de dichos
artistas, savo cuando ella se haga a partir de una fijacion previamente autorizada o
cuando se trate de una transmision autorizada por € organismo de radiodifusion que
transmite la primerainterpretacion o gecucion;

B. La fijacidn de la interpretacion o gecucion no fijada anteriormente sobre un soporte
materid;
C. La reproduccién de unafijacion de la interpretacion o gjecucion de dichos artistas en

los siguientes casos: 1) Cuando la interpretacion o la gecucion se hayan fijado
inicialmente sin su autorizacion; 2) Cuando la reproduccion se hace con fines
distintos de agquellos para los que fueron autorizados por los artistas, y, 3) Cuando la
interpretacion o la gecucion se haya fijado inicidmente de conformidad con las
disposiciones de esta Ley pero la reproduccion se haga con fines distintos de los
indicados.

Articulo 168. Desde é momento en que los artistas intérpretes o gecutantes autoricen la
incorporacion de su interpretacion o eecucion en una fijacion de imagen o de imégenes y
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sonidos, no tendrén aplicacion las disposiciones contenidas en los apartes b) y ¢) del articulo 166
y C) del articulo 167 anteriores.

(i) Derechos morales
LaLey 23 de 1982 establece:

Articulo 171. Los artistas, intérpretes o gecutantes tienen los derechos morales consagrados por
el articulo 30 delapresente Ley.

Articulo 30. El autor tendra sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para:

A. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obray, en especial, para que seindique su
nombre o seuddnimo cuando se redice cualquiera de los actos mencionados en €l
articulo 12 deesta L ey;

B. A oponerse a toda deformacion, mutilacion u otra modificacion de la obra, cuando tales
actos puedan causar 0 causen perjuicio a su honor 0 a su reputacion, o la obra se
demerite, y apedir reparacion por ésos;

C. A conservar su obrainédita o andnima hasta su fallecimiento, o después de @ cuando asi
lo ordenase por disposicion testamentaria;

D. A modificarla, antes o después de su publicacion;

E. A retirarla de la circulacion o suspender cuaquier forma de utilizacion aunque ela
hubiese sido previamente autorizada.

Parégrafo 1°. Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos. Los autores a
transferir a autorizar € gjercicio de sus derechos patrimoniaes no conceden sino los de goce y
disposicion a que se refiere € respectivo contrato, conservando los derechos consagrados en €l
presente articulo.

Pardgrafo 2°. A la muerte del autor corresponde a su conyuge y herederos consanguineos el
gercicio de los derechos indicados en los numerdes a) y b) del presente articulo. A fata del
autor, de su conyuge o herederos consanguineos, € gercicio de estos derechos correspondera a
cualquier personanatural o juridica que acredite su caracter detitular sobre la obra respectiva

Parégrafo 3°. La defensa de la paternidad, integridad y autenticidad de las obras que hayan
pasado a dominio publico estard a cargo dd Instituto Colombiano de Cultura cuando tales obras
no tengan titulares o causahabientes que puedan defender o tutelar estos derechos morales.

Parégrafo 4°. Los derechos mencionados en los numerdes d) y €) sdlo podrén gercitarse a
cambio de indemnizar previamente a terceros | 0s perjuicios que se les pudiere ocasionar.

Productores de fonogramas

La Decision Andina 351 de 1993 establ ece:
Articulo 37. - Los productores de fonogramas tienen €l derecho de:
a) Autorizar o prohibir la reproduccion directa o indirecta de sus fonogramas,

b) Impedir laimportacién de copias del fonograma, hechas sin autorizacion del titular;
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C) Autorizar o prohibir la distribucion publica del origina y de cada copia del mismo,
mediante la venta, alquiler o cualquier otro medio de distribucion a puablico; v,

d) Percibir una remuneracién por cada utilizacion del fonograma o copias del mismo
con fines comerciales, la que podra ser compartida con los artistas intérpretes o
gjecutantes en los términos que establezcan las legisaciones internas de los Paises
Miembros.

LaLey 23 de 1982 establece:

Articulo 172. - El productor de un fonograma tiene e derecho de autorizar o de prohibir la
reproduccién directa o indirecta del mismo.

Entiéndese por gemplar ilicito & que, imitando o no las caracteristicas externas del gemplar
legitimo, tiene incorporado el fonogramade productor, o parte de é, sin su autorizacion.

LalLey 44 de 1993 establece:
Articulo 69. - El articulo 173 delalLey 23/82, quedari asi:

Cuando un fonograma publicado con fines comerciales, 0 una reproduccion de este fonograma,
se utilicen directamente para radiodifusén o para cualquier otra forma de comunicacion a
publico, d utilizador abonard una remuneraciéon equitativa y Unica, destinada a la vez a los
artistas, intérpretes o gecutantes y ad productor del fonograma, suma que sera pagada por
utilizador alos artistas intérpretes o g ecutantes y alos productores de fonogramas, através de las
sociedades de gestion colectiva condtituidas conforme alaley, y distribuida por partesiguales.

Organismos de radiodifusion

LaDecision Andina 351 de 1993, establece:

Articulo 39. - Los organismos de radiodifusién gozan del derecho exclusivo de autorizar o
prohibir:

a) Laretransmision de sus emisiones por cualquier medio o procedi miento;
b) Lafijacion de sus emisiones sobre una base material; vy,

C) Lareproduccion de unafijacion de sus emisiones.

LaLey 23 de 1982 establece:

Articulo 177. Los organismos de radiodifusion gozarén del derecho exclusivo de autorizar o
prohibir los siguientes actos:

A. Laretransmision de sus emisiones de radiodifusion;
B. Lafijacién de sus emisiones deradiodifusion; y
C. Lareproduccion de unafijacidn de sus emisiones de radiodifusion:

1) Cuando no se haya autorizado lafijacion a partir dela cua se hacelareproduccion, y,
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2) Cuando la emision de radiodifusion se haya fijado iniciamente de conformidad con
las disposiciones de esta Ley pero la reproduccion se hace con fines digtintos a los

indicados.
C. MARCAS DE FABRICA O DE COMERCIO
7. Por favor explique de qué manera la ley colombiana sobre marcas otorga una presuncién de

probable confusion, como es requerido por el articulo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, donde una
marca idéntica para productos y servicios idénticos es usada sin autorizacion sobre productos o
serviciosidénticos, y cite la disposicion relevante.

La Decision 486 de la Comisiéon del Acuerdo de Cartagena , en conformidad con lo previsto
en el articulo 16.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, establece la presuncion de similitud o confusion, a
sefidar en su articulo 155, 1o siguiente:

"El registro de una marca confiere a su titular €l derecho de impedir a cualquier tercero
redizar, sin su consentimiento, 10s siguientes actos.

"a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para
los cuales se haregistrado la marca; sobre productos vinculados alos servicios paralos cuales
ésta se ha registrado; o sobre |os envases, envolturas, embal gjes 0 acondicionamientos de tales
productos (...)

"d) usar en e comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cuaesquiera
productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con
e titular del registro. Tratdndose del uso de un signo idéntico para productos o servicios
idénticos se presumird gue existe riesgo de confusion.” (...) (Subrayado fuera del texto).

Como se aprecia, la norma no solo establece que el uso de una marca idéntica a otra para
distinguir los mismos productos o servicios constituye una presuncion de existencia de riesgo de
confusion, sino que ademéds, prevé que una conducta de este tipo puede dar lugar a acciones legales
por parte del titular de la marca, contra quien use e mismo signo sin su consentimiento.

8. Por favor expligue cémo la legislacién en Colombia sobre marcas y otras leyes aseguran
proteccion a marcas de productos y servicios hotorias, citando las normas relevantes.

La Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, protege las marcas 'y otros signos
notoriamente conocidos, estableciendo una definicion de los mismos en su articulo 224 que dispone
gue "se entiende por signo distintivo notoriamente conocido € que fuese reconocido como tal en
cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o € medio por el
cual se hubiese hecho conocido”.

Adicionalmente, protege estos signos a través de |0s siguientes mecani smos:

Causales deirreqgistrabilidad

Esta Decision sefidaen laletrah) de su articulo 136 que,

"No podran registrarse como marcas aguellos signos cuyo uso en € comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

"h) congtituyan una reproduccién, imitacién, traduccién, tranditeracion o transcripcion, tota
0 parcial, de un signo digtintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,
cualesguiera que sean los productos o servicios a los que se aplique e signo, cuando su Uso
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fuese susceptible de causar un riesgo de confusion o de asociacion con ese tercero o con sus
productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilucion de su
fuerza digtintiva o de su valor comercia o publicitario”.

Este mecanismo es preventivo y en esta medida resulta necesario probar €l caracter notorio de
la marca de conformidad con los criterios enunciativos indicados en € articulo 228, como sigue:

"Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomara en consideracion entre otros,
los siguientes factores:

"a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de
cualquier Pais Miembro;

"b) la duracién, amplitud y extension geografica de su utilizacion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro;

"C) la duracién, amplitud y extensién geogréfica de su promocion, dentro o fuera de
cualquier Pais Miembro, incluyendo la publicidad y la presentacion en ferias, exposiciones u
otros eventos de |os productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se
aplique;

"d) el valor de toda inversion efectuada para promoverlo, o para promover el
establecimiento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresatitular en lo que respecta al signo cuya
notoriedad se alega, tanto en e plano internacional como en € del Pais Miembro en el que se
pretende la proteccion;

"f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

0) el valor contable del signo como activo empresaria;

"h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia
del signo en determinado territorio; o,

") la existencia de actividades significativas de fabricacion, compras o amacenamiento
por € titular del signo en e Pais Miembro en que se busca proteccién;

") los aspectos del comercio internacional; o,

"K) la existencia y antigliedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo
distintivo en el Pais Miembro o en e extranjero”.

Accion de prohibicion de uso

La Decision 486 establece en su articulo 231 una accién de prohibicion de uso del signo
notoriamente conocido, en cabeza del titular del mismo, como sigue:

"El titular de un signo distintivo notoriamente conocido tendré accién para prohibir su uso a
terceros y a gercer ante la autoridad nacional competente las acciones y medidas que
correspondan. Asimismo € titular podra impedir a cualquier tercero realizar con respecto a



IP/ICIW/223
Pagina 11

signo los actos indicados en € articulo 155", siendo aplicables |as limitaciones previstas en
los articulos 1577 y 158°".

El articulo 232 de la Decision establece el término de prescripcion de la accidn de prohibicion
de uso del signo sefialando lo siguiente:

"La accion contra un uso no autorizado de un signo digtintivo notoriamente conocido
prescribira a los cinco afios contados desde la fecha en que el titular del signo tuvo
conocimiento de tal uso, salvo que éste se hubiese iniciado de mala fe, en cuyo caso no

! Articulo 155, Decisién 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena: "El registro de una marca
confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes
actos:

"a) aplicar o colocar lamarca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales
se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha
registrado; o sobre los envases, envolturas, embalgjes o acondicionamientos de tales productos;
"b) suprimir o modificar la marca con fines comercial es, después de que se hubiese aplicado o colocado
sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los
servicios para los cudles ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalages o
acondicionamientos de tales productos;
"c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embal g es u otros materiales que reproduzcan o contengan la
marca, asi como comercializar o detentar tales materiales;
"d) usar en € comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociacion con € titular del registro.
Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumira que existe
riesgo de confusion;
"e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar a titular del registro un dafio econémico
o comercial injusto por razén de una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario
de lamarca, o por razén de un aprovechamiento injusto del prestigio dela marca o de su titular;
"f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no
comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial o
publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
2 Articulo 157, Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena:
"Los terceros podran, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su
propio nombre, domicilio o seudoénimo, un nombre geografico o cualquier otra indicacién cierta
relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de produccién de sus
productos o de la prestacion de sus servicios u otras caracteristicas de éstos; siempre que ello se haga
de buena fe, no constituya uso a titulo de marca, y tal uso se limite a propésitos de identificacion o de
informacion y no sea capaz de inducir a publico a confusion sobre la procedencia de los productos o
Servicios.
"El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para
anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad
de productos o servicios legitimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuacion de
piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal
uso sea de buena fe, se limite al propésito de informacion al piblico y no sea susceptible de inducirlo a
confusién sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos'.
3 Articulo 158, Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena:
"El registro de una marca no dara el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio
respecto de un producto protegido por dicho registro, después de que ese producto se hubiese
introducido en & comercio en cuaquier pais por €l titular del registro o por otra persona con
consentimiento del titular 0 econdmicamente vinculada a él, en particular cuando los productos y los
envases 0 embalajes que estuviesen en contacto directo con ellos no hubiesen sufrido ninguna
modificacion, alteracion o deterioro.

"A los efectos del parrafo precedente, se entendera que dos personas estan econdmicamente vinculadas

cuando una pueda gjercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a

la explotacion de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero puede gjercer tal influencia sobre

ambas personas’.
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prescribira la accion. Esta accion no afectara la que pudiera corresponder por dafios y
perjuicios conforme a derecho coman”.

Accién de cancelacion o modificacion de la inscripcién de un nombre de dominio o de direccién de
correo €l ectronico por tercero no autorizado, que contenga un signo distintivo notoriamente conocido

La Decision 486 establece en su articulo 232 una accion para cancelar o modificar la
inscripcion de un nombre de dominio o direccion de correo electronico que contenga un Signo
notoriamente conocido, como sigue:

"Cuando un signo distintivo notoriamente conocido se hubiese inscrito indebidamente en el
Pais Miembro como parte de un nombre de dominio o de una direccion de correo electronico
por un tercero no autorizado, a pedido del titular o legitimo poseedor de ese signo la autoridad
nacional competente ordenara la cancelacion o la modificacion de la inscripcion del nombre
de dominio o direccion de correo electronico, sempre que e uso de ese nombre o direccion
fuese susceptible de tener alguno de los efectos mencionados en €l primer y segundo pérrafos
del articulo 226.

Accién de cancelacién por notoriedad

El articulo 235 de la Decisién 486 dispone que:

"Sin perjuicio del gercicio de las causales de cancelacion previstas en los articulos 165 y 169,
en caso que las normas nacionales asi 10 dispongan, la oficina nacional competente cancelard
€l registro de una marca, a peticion dd titular legitimo, cuando ésta sea idéntica o similar a
una que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legisacion vigente, a
momento de solicitarse e registro”.

D. INDICACIONES GEOGRAFICAS

9. Por favor describa en detalle como y bajo qué normas son protegidas en Colombia las
indicaciones geogréficasy cite las normas relevantes.

La Decision 486 en su titulo X1 se refiere alas indicaciones geograficas subdividiéndolas en
dos clases: las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia.

En el articulo 201 define la denominacién de origen como "una indicacion geogréfica
constituida por la denominacion de un pais, de unaregion o de un lugar determinado, o constituida
por una denominacion que sin ser la de un pais, una region o un lugar determinado se refiere a una
zona geogréfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad,
reputacion u otras caracteristicas se deban exclusiva o esencialmente a medio geogréfico en €l cua se
produce, incluidos los factores naturales y humanos”.

En e articulo 221 define laindicacién de procedencia como "un nombre, expresién, imagen o
signo que designe 0 evogue un pais, region, localidad o lugar determinado”.

Como se observa de lo anteriormente transcrito, las denominaciones de origen se asimilan
perfectamente a las indicaciones geogréficas de que trata el articulo 22 del Acuerdo sobre los ADPIC
y en este sentido se encuentran debidamente protegidas por la legislacion comunitaria.
Adicionalmente, de manera concordante con € Acuerdo sobre los ADPIC, |a Decision 486 establece
una proteccion especial para las denominaciones de origen que identifiquen vinos o bebidas
espirituosas, al establecer en su articulo 215 que:
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"Los Paises Miembros prohibirdn la utilizacion de una denominacion de origen que
identifique vinos o bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios
del lugar designado por la denominacion de origen en cuestion, incluso cuando se indique €
verdadero origen del producto o se utilice la indicacion geogréfica traducida o acompafiada de
expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo”, "imitacion” u otras andlogas.

Es importante anotar ademés que, la Decisién 486 dispone en su articulo 214 con respecto a
las denominaciones de origen que, "El uso de las mismas por personas no autorizadas que cree
confusion, sera considerado una infraccién a derecho de propiedad industrial, objeto de sancién,
incluyendo los casos en que vengan acompafiadas de indicaciones tales como género, tipo, imitacién y
otras similares que creen confusién en el consumidor”, prevision gue es concordante con lo previsto
en el articulo 22.1 del Acuerdo sobre los ADPIC y los mencionados articulos 258 y 259 de la
Decision 486 y 15 de la ley 256 de 1996 sobre competencia deseal, y con € titulo XV de la misma
Decision que trata de las acciones por infraccion de derechos, medidas cautel ares, medidas en frontera
y medidas penales.

M edidas complementarias

Con respecto a este punto es importante seflalar ademés que, de manera concordante, la
Decision 486 en sus articulos 258" y 259° sefida los actos de competencia desleal vinculados con la
propiedad industrial y que € articulo 15 de la ley 256 de 1996 sobre competencia dedeal, establece
gue "Sin perjuicio de lo dispuesto en e Codigo Penal y en los tratados internacionales, se considerara
desleal e empleo no autorizado de signos distintivos genos o de denominaciones de origen falsas o
enganosas aungue estén acompafiadas de la indicacion acerca de la verdadera procedencia del
producto o de expresiones tales como "modelo”, "sstema’, "tipo", "clase", "género”, "manerd’,
"Imitacion” y similares’.

10. La legidacién en Colombia sobre indicaciones geograficas ¢prevé alguna de las excepciones
para la proteccién de indicaciones geogréficas previstas en € Articulo 24 del Acuerdo sobre los
ADPIC? Y en caso sea asi, describa por favor la forma en que la excepcion es aplicada y cite las
disposiciones relevantes de la ley.

La Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, establece varias de las
excepciones a la proteccion de las indicaciones geogréficas contenidas en el articulo 24 del Acuerdo
sobre los ADPIC, como se observa a continuaci on:

En la letra b) de su articulo 202, de manera concordante con e articulo 24.6 del Acuerdo
sobre los ADPIC sefidla que, "No podran ser declaradas como denominaciones de origen, aquellas

que: (...)

"b) sean indicaciones comunes o genéricas para distinguir € producto de que se trate,
entendiéndose por ello las consideradas como tales tanto por los conocedores de la materia
como por €l pablico en general”.

“Articulo 258. - Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el
ambito empresarial que sea contrario alos usosy précticas honestos".

> Articulo 259. - Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre
otros, los siguientes:

"a) cualquier acto capaz de crear una confusion, por cualquier medio que sea, respecto del

establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor;

"b) las aseveraciones falsas, en el gercicio del comercio, capaces de desacreditar €l establecimiento, los

productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o,

"c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el gercicio del comercio, pudieren inducir al

publico a error sobre la naturaleza, €l modo de fabricacion, las caracteristicas, la aptitud en €l empleo o

la cantidad de los productos”.
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En su articulo 215, de manera concordante con € articulo 24.4 del Acuerdo sobrelos ADPIC
establece que:

"L os Paises Miembros no podran impedir el uso continuado y similar de una denominacion de
origen de otro pais, que identifique vinos o bebidas espirituosas con relacion a productos o
servicios, por alguno de sus nacionaes que hayan utilizado esa denominacion de origen de
manera continua para esos mismos productos o servicios, u otros afines, en € territorio del
respectivo Pais Miembro durante 10 afios como minimo antes del 15 de abril de 1994, o de
buenafe, antes de esafecha’.

En sus articulos 218 y 219, de modo acorde con lo previsto en el articulo 24.9 del Acuerdo
sobre los ADPIC establece respectivamente, o siguiente:

"Articulo 218. - Las oficinas nacionales competentes podrén reconocer |as denominaciones de
origen protegidas en otro Pais Miembro, cuando la solicitud la formulen sus productores,
extractores, fabricantes 0 artesanos que tengan legitimo interés o las autoridades publicas de
[os mismos.

"Para solicitar dicha proteccidn, las denominaciones de origen deben haber sido declaradas
como tales en sus paises de origen”.

"Articulo 219. - Tratdndose de denominaciones de origen o indicaciones geogréficas
protegidas en terceros paises, las oficinas nacionales competentes podran reconocer la
proteccion, siempre que elo esté previsto en algin convenio del cual e Pais Miembro sea
parte. Para solicitar dicha proteccion, las denominaciones de origen deben haber sido
declaradas como tales en sus paises de origen”.

E. DiBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

11. Describa por favor en detalle la manera en que los disefios industriales, incluyendo los
disefios textiles, son protegidos bajo |as normas colombianas y cite las disposiciones relevantes de la

ley.

Témino de la proteccion

La Decision 486 otorga una proteccion de 10 afios a los disefios industriales: "El registro de
un disefio industria tendra una duracion de diez afios, contados desde la fecha de presentacién de la
solicitud en el Pais Miembro".

Proteccion de | os disefios textiles

De otra parte, dentro de las excepciones a la registrabilidad de disefios industrides, €l
articulo 113 de la Decision 486, elimina la relativa a la indumentaria, habida cuenta que el Acuerdo
sobre los ADPIC expresamente la permite su articulo 25.2. El articulo 113 prevé lo siguiente:

"cuaquier reunién de lineas o combinacion de colores, o de cualquier forma externa
bidimensiona o tridimensional, linea, contorno, configuracién, textura o material, sin que
cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

Tramite de registro menos complicado vy dispendioso

La Decision 486, de otra parte, en aras de hacer menos dispendioso y complicado el tramite
de registro de los disefios industriales, cifiéndose asi a lo previsto en € articulo 25.2 dd Acuerdo
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sobrelos ADPIC, elimina el examen oficioso de novedad de las solicitudes de disefios industriales, €
cual pasa a redizarse solamente en los eventos en que sean formuladas oposiciones contra los
misSmos.

Derechos delos titulares de disefios i ndustrial es protegidos

El articulo 129 de la Decision 486 establece, de manera concordante con lo sefiadlado en el
articulo 26.1 del Acuerdo sobrelos ADPIC, que:

"El registro de un disefio industria conferird a su titular € derecho a excluir a terceros de la
explotacion del correspondiente disefio. En tal virtud, € titular del registro tendra derecho a
actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca,
introduzca en e comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan
el disefio industrial.

"El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un
producto cuyo disefio solo presente diferencias secundarias con respecto a disefio protegido o
Cuyaaparienciaseaigual aésta’.

F. PATENTES

12. Por favor, explique s las invenciones que figuran en las categorias descritas abajo son 0 no
aceptables para ser patentadas bajo la legidacién en Colombia s ellas no obstante son nuevas,
involucran un nivel inventivo y son industrialmente aplicables:

a) invenciones de procedimiento que, en todo o en parte, consistan en pasos que son
gjecutados por una computadora y son dirigidos por un programa de computadora;

Son patentables aquellos procesos que suministran una contribucion técnica a estado del arte
y que no estén dentro de las exclusiones a la patentabilidad.® Esto no se ve afectado porque en la
glecucion o direccion intervenga un computador. Sin embargo, si € proceso en S mismo no es
patentable, no adquiere esa vocacion por e simple hecho de laintervencién de un computador,

b) invenciones de producto consistentes en elementos de una invencion implementada
por computador, incluyendo:

La Decision 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, establece en se articulo 15 que no se
consideran invenciones: los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos mateméticos; €l todo o parte
de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biol 6gicos 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 protegida por €l derecho de autor; los planes, reglas y
métodos para el gercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades econdmico-comerciaes; los
programas de ordenadores o € soporte légico, como tales; y, las formas de presentar informacion y, en su
articulo 20 que no serén patentables: las invenciones cuya explotacion comercial en € territorio del Pais
Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger €l orden piblico o la moral, evento en el cual
la explotacién comercial de unainvencién no se considerara contraria a orden publico o alamoral solo debido
a la existencia de una disposicion lega o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacién; las
invenciones cuya explotacién comercial en € Pais Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para
proteger la salud o lavida de las personas o de los animales, 0 para preservar los vegetales o €l medio ambiente.
A estos efectos la explotacion comercial de una invencion no se considerard contraria ala salud o lavida de las
personas, de los animales, o parala preservacion de los vegetales o del medio ambiente sdlo por razén de existir
una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion; las plantas, los animales y
los procedimientos esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas o animales que no sean
procedimientos no biolégicos o microbiolégicos; los métodos terapéuticos o quirdrgicos para €l tratamiento
humano o animal, asi como los métodos de diagndstico aplicados a los seres humanos 0 a animales.
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i) Programas de computador almacenados de manera codificada en un medio tangible
como un floppy disk, disco duro de un computador o memoria de un computador, que
son leibles por una maquina;

L os programas de computador no son objeto de proteccién por propiedad industrial, sino por
derechos de autor.’

i) Un computador con propdsitos generales cuya novedad sobre €l estado de la técnica
surge principalmente debido a su combinacién con un especifico programa de
computador;

Son patentables los productos que incluyan una combinacion de soporte fisico y légico
siempre y cuando dichos soportes sean inseparables (firmware), o cuando el soporte fisico haya sido
modificado, por gemplo, yaseadentro de una procesador o fuerade é.

C) invenciones de procedimiento que facilitan la conduccion de negocios;

No, en tanto no se consideran invenciones de conformidad con € articulo 15 de la Decisién
486.

d) formas aisladas o purificadas de materiales encontrados en la naturaleza;

No, en tanto no constituyen invenciones de conformidad con lo previsto en € articulo 15 dela
Decision 486.

€) cuestiones relacionadas o que pretenden usarse para e cuerpo humano incluyendo
cuestionesrelativas a la identidad genética del hombre.

No, en tanto no son patentables de conformidad con lo previsto en e articulo 15 de la
Decision 486.

S cualquiera de estos tipos de invencion son excluidos de patentabilidad, por favor explique como
Colombia cumple con la obligacién del primer paragrafo del articulo 27 del Acuerdo sobre los
ADPIC relativa a que todas |as categorias de invenciones son patentabl es.

- Programas de computador;

Teniendo en consideracion que las invenciones no son definidas en el Acuerdo sobre los
ADPIC y que los programas de computador no tienen el caracter de invenciones, sino de obras
literarias, de conformidad con el ordenamiento juridico de la comunidad andina, tienen proteccion
bajo laforma de los derechos de autor.

- Invenciones de procedimiento que facilitan la conduccién de negocios;

Teniendo en consideracion que las invenciones no son definidas en el Acuerdo sobre los
ADPIC, que los procedimientos que facilitan la conduccion de negocios no pertenecen a campo de la
tecnologia y que de conformidad con e ordenamiento juridico de la comunidad andina no tienen el
carécter de invenciones, no son protegidos mediante patentes, siendo esta prevision concordante con
el articulo 27 del Acuerdo sobrelos ADPIC.

" Letrai) articulo 4, Decision 351 de la Comision del Acuerdo de Cartagena; articulo 2, ley 23 de 1982;
articulo 1, decreto 1360 de 1989.
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- Formas aisladas o purificadas de material es encontrados en la natural eza;

Habida cuenta que los materides encontrados en la naturaleza constituyen meros
descubrimientos, en los cuales no interviene para su desarrollo y creacién el intelecto e ingenio
humanos, y que el articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que son patentables “todas las
invenciones, sean de productos o0 de procedimientos, siempre que sean nuevas, entrafien una actividad
inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial”, se observa que la ho patentabilidad de estas
sustancias es acorde con & Acuerdo sobre los ADPIC pues por carecer de los requisitos de novedad y
atura inventiva y sobre todo, constituir meros descubrimientos, los cuales no son definidos como
invenciones en el Acuerdo sobre los ADPIC, no tienen vocacion de ser protegidos como patentes.

- Materias relativas a, o dirigidas al uso en & cuerpo humano incluyendo materias
relativas a la identidad genética de un humano;

Habida cuenta que los materidles encontrados en la naturaleza constituyen meros
descubrimientos y que dentro de estos se encuentran las materias incluidas en el cuerpo humano, ellos
no pueden constituir invenciones por cuanto en su creacion no intervienen ni € intelecto ni el ingenio
humanos, luego carecen de novedad y aturainventiva. En este sentido, ésta excepcion es acorde con
el Acuerdo sobre los ADPIC que no define los descubrimientos como invenciones y que para €l
patentamiento de las mismas exige el cumplimiento de los requisitos sefial ados anteriormente.

Ahora bien, si |a materia proveniente del cuerpo humano es modificada, dicho producto es
resultado de la creatividad del hombre, de manera ta que si reline los requisitos de novedad, altura
inventiva y aplicacion industrial, si es patentables. El Unico impedimento para patentar estos
productos seria que contrariaran |o previsto en el articulo 27.2 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativo
a la necesaria proteccion del orden publico o la moralidad, la salud o la vida de las personas o
animalesy lapreservacion de vegetales y dafios a medio ambiente.

En lo que respecta a las materias dirigidas a uso en € cuerpo humano como podria serlo un
medicamento 0 un aparato ortopédico, siempre y cuando cumplan con los requisitos de novedad,
aturainventivay aplicacion industrial, son patentables.

13. Especies y variedades animales estan expresamente excluidas segun el articulo 7 (c) de la
Decision 344. Las variedades vegetales no estan excluidas, ni los microorganismos estan
mencionados en la Decision 344. Por favor, indique s € inventor de un microorganismo que es
nuevo, involucra un nivel inventivo y es industrial mente aplicable, puede recibir una patente para tal
microorganismo en Colombia.

Las variedades vegetales® son objeto de proteccién mediante certificados de obtentor, lo que
es concordante con lo previsto en laletrab) del articulo 27.3 del Acuerdo sobrelos ADPIC:

L os microorganismos que sean resultado de la creatividad del hombre, es decir aquellos que
sean resultado de modificacionesy por ende involucren novedad y nivel inventivo, son patentables.

14. Articulo 7 (a) y (b) de la Decision 344 excluye de la materia patentable “ invenciones que
violen & orden publico, moral o adecuadas costumbres’ e “invenciones que obviamente son
contrarias a la salud o vida de las personas...” . El parrafo 2 del Articulo 27 del Acuerdo sobre los
ADPIC autoriza la exclusion de patentabilidad sobre la base del orden publico sdlo s es necesario
para prohibir la comercializacion de la invencion, pero no simplemente porgue la explotacion esta

8 Articulo 4, Decision 345 de la Comision del Acuerdo de Cartagena: "L os paises miembros otorgaran
certificados de obtentor a las personas que hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas,
homogeéneas, distinguibles y estables y se les hubiese asignado una denominacion que constituya su designacion
genérica’ (...)
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prohibida por ley. Por favor describa en detalle como Colombia implementa el articulo 7 (a) y (b) de
la Decision 344, incluyendo qué criterios son utilizados para determinar qué es“ necesario” .

Una invencién que se encuentre prohibida en cuanto a su explotacion por la legisacion
domeéstica, no por esta razén queda excluida de patentabilidad. Queda excluida de patentabilidad si su
explotacion puede incidir negativamente en el orden publico o la moralidad, la salud o la vida de las
personas o0 animales, la preservacion de vegetales o e medio ambiente, de manera ta que para la
efectiva proteccion de tales bienes sea necesario denegar su patentabilidad. En este sentido, si se
diera el caso de unainvencion cuya explotacion se encontrara prohibida por la legislacion doméstica,
pero que no incidiera negativamente sobre orden publico o la moraidad, la salud o la vida de las
personas 0 animales, la preservacion de vegetales o e medio ambiente, seria patentable.

Lo anterior se corrobora en € articulo 20 de la Decision 486 a establecer que no serén
patentabl es:

"a) las invenciones cuya explotacién comercia en € territorio del Pais Miembro
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger € orden publico o lamoral. A estos
efectos la explotacion comercial de unainvencion no se consideraré contrariaal orden publico
o alamora sblo debido ala existencia de una disposicion legal o administrativa que prohiba
0 que regule dicha explotacion;

"b) las invenciones cuya explotacion comercial en e Pais Miembro respectivo deba
impedirse necesariamente para proteger la salud o lavida de las personas 0 de los animales, 0
para preservar los vegetales 0 € medio ambiente. A estos efectos la explotacion comercia de
unainvencion no se considerara contrariaala salud o la vida de |l as personas, de los animales,
0 para la preservacion de los vegetales o del medio ambiente sdlo por razon de existir una
disposicién legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacién”.

15. Articulo 7(e) de la Decision 344 parece excluir como materia patentable “invenciones
relativas a productos farmacéuticos que figuran en la lista de medicamentos esenciales de la
Organizacion Mundial de la Salud”. Por favor, explique como Colombia ha implementado esta
disposicion de una manera consistente con la prohibicion en el Articulo 27 del Acuerdo sobre los
ADPIC contra la discriminacion basada en el area de tecnol ogia.

La Decisidn 486 no hace referencia ala exclusion mencionada en la pregunta.

16. Articulo 16 de la Decision 344 sefiala que los productos patentados previamente no pueden
ser objeto de una nueva patente simplemente debido a un uso diferente de aquél descrito en la patente
original. Por favor indique s un nuevo uso de un producto existente puede ser patentado en
Colombia si &l nuevo uso es nuevo, involucra un nivel inventivo y esindustrial mente aplicable.

El articulo 14 de la Decision 486 establece: "L os paises miembros otorgaran patentes paralas
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 aplicacion industrial .

17. La traduccion del articulo 35 de la Decision 344 establece que los titulares de patente tienen
el derecho deimpedir a otros*“ explotar” la invencion patentada sin autorizacion. Por favor explique
qué actos, enumerados en el Articulo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, pueden servir de base para
una accion de infraccion en Colombia por parte del titular de la patente.

Lo establecido en el articulo 52 de la Decision 486, faculta a titular de una patente para
iniciar una accion por infraccion con fundamento en cualquiera de los actos sefidlados en las letras @)
y b) del articulo 28.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, a menos que, se trate de la importacion del
producto patentado que hubiere sido puesto en el comercio en cualquier pais, con € consentimiento
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del titular, de un licenciatario o de cualquier otra persona autorizada para ello’; el uso tenga lugar en
el ambito privado y a escala no comercial;’® el uso tenga lugar con fines no lucrativos, a nivel
experimental, académico o cientifico™, se trate de "alguno de |os actos referidos en e articulo Ster del
Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industria"'? y "la patente proteja material
bioldgico excepto plantas, capaz de reproducirse”, que se use "como base inicial para obtener un
nuevo material viable, salvo quetal obtencion requiera el uso repetido de la entidad patentada’.™

18. Por favor describa en detalle cualesgquiera excepciones limitadas a los derechos de patente
gue existen en la legidacion en Colombia e indique qué salvaguardias son usadas para asegurar que
tales excepciones limitadas no colisionan irrazonablemente con una normal explotacion de la patente
y no menoscaban irrazonablemente los legitimos intereses del titular de la patente, tomando en
cuenta | os legitimos intereses de terceras partes.

Ademés de lo sefialado en la respuesta anterior, € articulo 55 de la Decision 486, establece
gue los derechos conferidos por |a patente no podran hacerse valer contra terceros que, de buenafey
antes de lafecha de prioridad o de presentacion de la solicitud sobre la que se concedio la patente, ya
se encontraban utilizando la invencion en un ambito privado, o hubieren realizado preparativos
efectivos 0 serios para su desarrollo, caso en € cual, dicha tercero tendrd e derecho de iniciar o de
continuar, dentro de cualquier Pais Miembro, la fabricacion del producto o € empleo del
procedimiento, segin fuese el caso.

19. Por favor describa como Colombia ha implementado el articulo 14 de la Decision 344 (que
establece que, s un derecho de prioridad es reclamado, una solicitud de patente debe ser
acompafada por una copia de la primera solicitud de patente registrada) para asegurar que €
solicitante tiene hasta 3 meses para registrar la copia certificada tal como esta previsto por €
articulo 4 (D)(3) de la Convencion de Paris, incorporado por € parrafo 1 del articulo 2 del Acuerdo
sobrelos ADPIC.

Larespuesta seré remitida posteriormente.

20. Articulo 37 de la Decision 344 parece requerir que cada invencion patentada debe ser
“explotada” en un Pais Miembro de la Comunidad Andina. Por favor describa la manera en la cual
el Gobierno de Colombia implementa esta disposicidn para asegurar que sus obligaciones segun €
Articulo 4y el parrafo 1 del Articulo 27 del Acuerdo sobre los ADPIC son cumplidas.

L a respuesta sera remitida posteriormente.

21. Los Articulos 42 a 45 de la Decision 344 autorizan licencias obligatorias para remediar
trabajo insuficiente, emergencia nacional e intereses de seguridad nacional. El articulo 46 autoriza
licencias obligatorias por conducta anti-competitiva y el articulo 48 prevé licencias obligatorias para
permitir el uso de una patente dependiente. Por favor describa en detalle la manera en que Colombia
asegura que cada una de las condiciones establecidas para las licencias obligatorias esté
relacionada con cada forma de licencia obligatoria.

°Articulo 54 de la Decision 486, concordante con lo previsto en el articulo 6 del ADPIC.
19| etraa), articulo 53, Decision 486.

Y etrasb) y c) del articulo 53 de la Decisi6n 486.

2 etrad) del articulo 53 de la Decision 486.

3| etrad) del articulo 53 de la Decision 486.
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Licencias obligatorias por razones de interés publico, emergencia o sequridad nacional

La Decision 486 autoriza, en su articulo 65 el licenciamiento obligatorio por razones de
interés publico, de emergencia, o de seguridad nacional.

Se exige como requisito previo a otorgamiento de dichas licencias, la declaratoria de parte
del Gobierno del pais, de la existencia de las razones de interés publico, emergencia o seguridad
nacional. Adicionalmente, se exige que a momento de solicitar a la Oficina Nacional Competente el
otorgamiento de las licencias correspondientes, las razones que dieron origen a la declaratoria en
cuestion permanezcan y que, adicionalmente, el titular de la patente sea naotificado lo antes posible.

De conformidad con lo anterior, para e caso de Colombia, previo € otorgamiento de la
licencia obligatoria, sera necesaria la declaratoria por parte de las autoridades del gobierno nacional,
departamental o municipal, segun corresponda, de la existencia de las razones de interés publico,
emergencia o seguridad nacional, de conformidad con lo previsto en la Constitucion Politicay la ley,
ademas por supuesto, de que al momento de hacerse la solicitud a la Oficina Nacional Competente,
las razones que le dieron origen ala peticidn correspondiente, se mantengan.

Licencias obligatorias como consecuencia de practicas que afecten lalibre competencia

La Decision 486™ autoriza la concesion de licencias obligatorias cuando se presenten
précticas que afecten la libre competencia y particularmente constituyan un abuso de la posicion
dominante en & mercado por parte dd titular de la patente, previo calificacion de la autoridad
nacional en materia de libre competencia, la cual en € caso colombiano la congtituye la
Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo previsto en el decreto 2153 de
1992.

De lo anterior se deduce que constituye requisito previo necesario para €l otorgamiento de
este tipo de licencias, un acto administrativo proferido por e funcionario competente de la
Superintendencia de Industria y Comercio, donde se establezca que existe una practica que afecta la
libre competencia.

Licencias obligatorias para permitir el uso de una patente cuya explotacion requiere
necesariamente del empleo de otra

14 Articulo 65, Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena: " Previa declaratoria de un Pais
Miembro de la existencia de razones de interés publico, de emergencia, o de seguridad nacional y slo mientras
estas razones permanezcan, en cualquier momento se podrd someter la patente a licencia obligatoria. En tal caso,
la oficina nacional competente otorgard las licencias que se le soliciten. El titular de la patente objeto de la
licencia sera notificado cuando sea razonablemente posible.

"La oficina nacional competente establecera €l alcance o extension de la licencia obligatoria,

especificando en particular, €l periodo por € cual se concede, €l objeto de la licencia, €l monto y las

condiciones de la compensacion econdémica.

"La concesién de una licencia obligatoria por razones de interés publico, no menoscaba el derecho del

titular de la patente a seguir explotandola’.

> Articulo 66, Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena: “De oficio o a peticion de
parte, la oficina nacional competente, previa calificacién de la autoridad naciona en materia de libre
competencia, otorgara licencias obligatorias cuando se presenten practicas que afecten la libre competencia, en
particular, cuando constituyan un abuso de la posicion dominante en el mercado por parte del titular de la
patente.

"En estos casos, para determinar €l importe de la compensacion econdémica, se tendrd en cuenta la

necesidad de corregir las précticas anticompetitivas.

"La oficina nacional competente denegara la revacacion de la licencia obligatoria s resulta probable

gue las condiciones que dieron lugar a esa licencia se puedan repetir".
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La Decision 486' autoriza € licenciamiento obligatorio de patentes de cuyo empleo
necesariamente dependa |a expl otacién de otra patente, estableciendo para ello € cumplimiento previo
de 3 requisitos:

- Que el empleo de la patente cuyo licenciamiento obligatorio se solicita, se requiera
necesariamente para poder explotar la patente dependiente

- Que la invencién reivindicada en la patente dependiente suponga un avance técnico
importante, respecto a la invencidén reivindicada en la patente cuya licencia
obligatoria se solicita

- Que €l titular de la patente dependiente pruebe que no ha podido obtener una licencia
contractual en condiciones razonables

Como se observa, los primeros dos requisitos deben ser calificados por la Oficina Nacional
Competente y el tercero debe ser probado por €l solicitante de la licencia, para efectos de que pueda
procederse a otorgamiento de la correspondiente licencia.

De otra parte, de manera acorde con lo previsto en el articulo 31 del Acuerdo sobre los
ADPIC, tanto la Decision 486, establece que las licencias deben sujetarse alos siguientes requisitos:

- El titular de la primera patente tendra derecho a una licencia cruzada en condiciones
razonables para explotar lainvencion reivindicada en la segunda patente

- No podra cederse lalicencia de la primera patente sin la cesion de la segunda patente

22. Por favor indique cuantas licencias obligatorias han sido otorgadas en cada uno de los
ultimos cinco afios.

En Colombia, hasta el diade hoy, no se han otorgado licencias obligatorias.
G. ESQUEMAS DE TRAZADO (TOPOGRAFIAS) DE LOS CIRCUITOS INTEGRADOS

23. Por favor describa en detalle como Colombia implementa las obligaciones de la Seccién 6,
Parte |l del Acuerdo sobrelos ADPIC y mencione las disposiciones relevantes de derecho.

La Decision 486 contiene un capitulo en que se regula lo relativo a los esquemas de trazado
de los circuitos integrados. Se prevé la proteccion a los esgquemas de trazado de circuitos integrados
como un nuevo derecho de propiedad industrial, siguiendo la proteccion prevista en el Acuerdo sobre
los ADPIC para los mismos, estableciendo como requisito de registrabilidad que sean originales®,

6 Articulo 67, Decision 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena: “"La oficina nacional
competente otorgara licencia en cualquier momento, si ésta es solicitada por € titular de una patente, cuya
explotacion requiera necesariamente del empleo de otra, siempre y cuando dicho titular no haya podido obtener
una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. Dicha licencia estara sujeta, sin perjuicio de lo
dispuesto en el articulo 68, alo siguiente:

"a) lainvencién reivindicada en la segunda patente ha de suponer un avance técnico importante de una

importancia econémica considerable con respecto alainvencién reivindicada en la primera patente;

"b) el titular de la primera patente tendra derecho a una licencia cruzada en condiciones razonables para

explotar lainvencion reivindicada en la segunda patente; v,

") no podra cederse lalicencia de la primera patente sin la cesion de la segunda patente”.

7 Articulo 87, Decision 486 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena: "Un esquema de trazado sera
protegido cuando fuese original.

"Un esquema de trazado serd considerado original cuando resultara del esfuerzo intelectual propio de

su creador y no fuese corriente en el sector de laindustria de los circuitos integrados.
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esto es, que hayan resultado del esfuerzo intelectual propio de su creador y que no sean corrientes en
el sector delaindustriade los circuitos integrados.

En la Decision 486 se establecen también los requisitos de la solicitud de registro de los
esguemas de trazado de los circuitos, previendo la posibilidad para los interesados de formular
oposiciones'® y con respecto ala duracion del derecho exclusivo sobre el esquema de trazado se prevé
gue esta serd de 10 afios contados desde la mas antigua de las siguientes fechas: &) el Ultimo dia del
ano en que se haya realizado la primera explotacion comercia del esquema de trazado en cualquier
lugar del mundo; o, b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina
nacional competente del pais respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, se dispone que la proteccién del
esguema de trazado caducara, en todo caso a vencer un término de 15 afios contado desde e Ultimo
dia del afio en que éste fue creado,”® de manera acorde con lo establecido en € articulo 38 del
Acuerdo sobrelos ADPIC.

De otra parte, en la Decision 486 se regulan los derechos conferidos por el registro del
esguema de trazado, entre ellos los de impedir a terceros reproducirlo en todo o en parte;
comercidizar, importar, ofrecer en venta, vender o distribuir de cualquier forma el esquema de
trazado o circuitosintegrados que lo incorporen, o comercializar, importar, ofrecer en venta, vender o
distribuir de cualquier forma articulos en que se encuentre incorporado € esquema de trazado
protegido.”® Finamente, en relacion con las licencias obligatorias de esquemas de trazado, se
establece la posibilidad de su concesion a peticion de parte o de oficio por parte de la autoridad
nacional competente, siempre que lo ameriten razones de fata de explotacion, interés publico,
emergencia nacional, salud publica, seguridad nacional o para remediar practicas anticompetitivas,
siendo aplicables para el efecto, las condiciones establecidas para las licencias obligatorias de patentes
de conformidad con o expuesto en larespuesta ala pregunta 21 anterior.”

"Cuando un esquema de trazado esté constituido por uno 0 méas elementos corrientes en el sector de la
industria de los circuitos integrados, se le considerara original si la combinacién de tales elementos,
como conjunto, cumple con esa condicion'.
18 Articulo 89, Decisi6n 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.
19 Articulo 98, Decisi6n 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.
2 Articulo 99, Decisién 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.
2 Articulo 99, Decisién 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena:
"Por falta de explotacion o por razén de interés publico, en particular por razones de emergencia
nacional, salud publica o seguridad nacional, o para remediar alguna préctica anticompetitiva, la
autoridad competente podra, a peticion de una persona interesada o de una autoridad competente,
disponer en cualquier tiempo:
"a) que un esguema de trazado registrado o en tramite de registro sea usado o explotado
industrial o comercialmente por una entidad estatal o por una 0 més personas de derecho
publico o privado designadas al efecto; o
"b) que tal esquema de trazado quede abierto a la concesion de una o mas licencias
obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente podra conceder tal licencia a quien la
solicite, con sujecién alas condiciones establecidas.
"Seran aplicables a la concesion de una licencia obligatoria respecto de un esquema de trazado las
condiciones establecidas parala concesion de licencias obligatorias respecto de patentes de invencion”.
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H. PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA

24. El dltimo péarrafo del articulo 72 de la Decision 344 sefiala que la informacion de un “ secreto
industrial” necesariamente debera estar referida solo a la naturaleza de los productos, métodos de
produccién o medios de distribucion. Por favor, describa en detalle como esta definicidn abarca toda
la informacién no divulgada definida en el parrafo 2 del Acuerdo sobre los Articulo 39 del Acuerdo
sobrelos ADPIC.

El articulo 260% de la Decision 486 establece que:

"Lainformacién de un secreto empresarial podra estar referida a la naturaleza, caracteristicas
o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de produccién; o, a los medios o
formas de distribucién o comercializacion de los productos o prestacién de servicios'.

25. Por favor describa en detalle las medidas que pueden ser tomadas por autoridades judiciales
en Colombia para proteger la confidencialidad de informacién no divulgada suministrada por una
parte a la Corte durante un proceso legal, tal cual es requerido por el Articulo 42 del Acuerdo sobre
los ADPIC, cuando la informacion ha sido proporcionada tanto para ejecutar derechos en dicha
informacion, o para otros propdsitos.

El articulo 260 de las Decisiones 486 constituye € medio para identificar la informacion no
divulgada, en tanto establecen sus elementos esenciaes, previendo que, quien licitamente tenga
control de un secreto industrial 0 empresarial estara protegido contra su revel acién, adquisicion o uso
sin su consentimiento, por parte de terceros, de manera contraria a las practicas |eal es de comercio.

Adicionalmente, € articulo 261 de la Decision 486, dispone que, no se considera que entra al
dominio publico aquella informacion proporcionada a cualquier autoridad por una persona que la
posea, para efectos de obtener permisos, licencias, autorizaciones, registros o, cualesquiera otros actos
de autoridad, lo que crea entonces, en cabeza de la autoridad correspondiente, una obligacion de
reserva de dicha informacion.

Por via positiva, existen normas que sefial an informaciones que no tienen carécter reservado y
son de acceso publico.”? Igualmente, e articulo 61 del Codigo de Comercio sefida que los libros y
papeles del comerciante no pueden examinarse por personas distintas de sus propietarios o las
personas que estos autoricen, a menos que ello se haga mediante orden de autoridad competente.

La Constitucién Palitica dispone en su articulo 74 la restriccion a acceso de los documentos
considerados de carécter reservado. En desarrollo de este principio constituciona, € articulo 29 del
Codigo Contencioso Administrativo establece que dentro de los expedientes en que consten
documentos de caracter reservado, debe abrirse cuaderno separado dentro del mismo expediente.

2 Articulo 260, Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena:
"Se considerard como secreto empresarial cualquier informacion no divulgada que una persona natural
o juridica legitimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o
comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha informacion sea:
"a) secreta, en @ sentido que como conjunto o en la configuracién y reunion precisa de sus
componentes, no sea generalmente conocida ni facilmente accesible por quienes se encuentran
en los circul os que normal mente manejan lainformaci én respectiva;
"b) tenga un valor comercial por ser secreta; y
"¢) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legitimo poseedor para mantenerla
secreta” (...)
% por gemplo, los libros y archivos que se encuentren en e registro mercantil de conformidad con el
articulo 26 del cédigo de comercio.
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En este mismo sentido la ley establece mecanismos de proteccion de la informacion
confidencial, via prohibicion de su divulgacion y € establecimiento de mecanismos de represiéon de
conductas que vulneren el derecho a mantener reservada tal informacién. Asi, el articulo 16 de laley
256 de 1992 considera dedleal la "divulgacién o explotacion, sin autorizacion de su titular, de secretos
industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso
legitimamente pero con deber de reserva’; por su parte, de conformidad articulo 38 de la ley 200 de
1995, constituye falta disciplinaria que da lugar a laimposicién de las sanciones correspondientes, €
incumplimiento de los deberes, €l abuso o extralimitacion de los derechos o funciones o la incursion
en prohibiciones, por parte de los funcionarios pablicos.

Finalmente, e Cbdigo Penal en su articulo 238 tipifica como delito y castiga con penas de
prison y multa, la divulgacion indebida de la informacion sometida a reserva. Misma conducta
tipificada en € articulo 308 de la ley 599 de 1999%, que establece que quien "emplee, revele o
divulgue descubrimiento, invencion cientifica, proceso o aplicacion industrial o comercial, llegados a
su conocimiento por razon de su cargo, oficio o profesion y que deban permanecer en reserva,
incurrird en prisiéon de dos (2) a cinco (5) afios y multa de veinte a dos mil (2.000) salarios minimos
legales mensuales vigentes', incurriendo en la misma pana quien "indebidamente conozca, copie u
obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invencion cientifica, proceso o aplicacion industrial
0 comercial”.

26. En virtud de la excepcidn sefialada en e segundo parrafo del articulo 79 de la Decision 344,
por favor explique en detalle como Colombia protege contra e uso comercial desleal la presentacion
de pruebasy otra informacion para obtener la licencia para comercializar productos farmacéuticos y
agro quimicosy cite las normas pertinentes.

La Decision 486 elimina lo previsto en el articulo 79 de la Decision 344. El articulo 263
dispone que, "La proteccion del secreto empresarial perdurard mientras existan las condiciones
establecidas en € articulo 260"

27. Por favor explique en detalle como Colombia protege las pruebas y otra informacion
presentada para obtener licencia para comercializar productos agroquimicos contra la divulgacion y
cite las normas pertinentes.

La Decision 486, en su articulo 260 establece las condiciones de existencia de un secreto
empresarial y en el articulo 262 se prevé que, "Quien licitamente tenga control de un secreto
empresarial, estard protegido contra la divulgacion, adquisicion o uso de tal secreto de manera
contraria a las practicas leales de comercio por parte de terceros’, constituyendo competencia desleal,
entre otros, € acto de "explotar, sin autorizacion de su poseedor legitimo, un secreto empresarial a
que se ha tenido acceso con sujecion a una obligacion de reserva resultante de una relacion
contractua o laboral”. Esta misma norma establece de otra parte que, un secreto empresarial se
considerara adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisicion
resultara, entre otros, del incumplimiento de una obligacion, la infidencia, el incumplimiento de un
deber deledltad, o lainstigacion arealizar cualquiera de estos actos.

De otra parte, por via positiva, existen normas que sefialan informaciones que no tienen
carécter reservado y son de acceso plblico.” Iguamente, el articulo 61 del Cédigo de Comercio
sefida que los libros y papeles del comerciante no pueden examinarse por personas distintas de sus
propietarios o las personas que estos autoricen, a menos que ello se haga mediante orden de autoridad
competente.

% Laley 599 de 2000, contentiva del nuevo cédigo penal colombiano, entraré en vigor e préximo 24
dejulio de 2001.

% por gjemplo, los libros y archivos que se encuentren en el registro mercantil de conformidad con el
articulo 26 del cédigo de comercio.
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L a Constitucion Politica dispone en su articulo 74% larestriccion a acceso de los documentos
considerados de carécter reservado. En desarrollo de este principio constitucional, e articulo 29 del
Cdédigo Contencioso Administrativo establece que dentro de los expedientes en que consten
documentos de carécter reservado, debe abrirse cuaderno separado dentro del mismo expediente.

En este mismo sentido la ley establece mecanismos de proteccion de la informacion
confidencial, via prohibicion de su divulgacion y €l establecimiento de mecanismos de represiéon de
conductas que vulneren el derecho a mantener reservada tal informacién. Asi, el articulo 16 de laley
256 de 1992 considera dedleal la "divulgacién o explotacion, sin autorizacion de su titular, de secretos
industriales 0 de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso
legitimamente pero con deber de reserva’; por su parte, de conformidad articulo 38 de la ley 200 de
1995, constituye falta disciplinaria que da lugar a laimposicién de las sanciones correspondientes, €
incumplimiento de los deberes, € abuso o extralimitacién de los derechos o funciones o la incursion
en prohibiciones, por parte de los funcionarios pablicos.

Finalmente, como se menciona anteriormente, € Cadigo Penal en su articulo 238 tipifica
como delito y castiga con penas de prision y multa, la divulgacion indebida de informacion sometidaa
reserva, a cuyo conocimiento se haya llegado, entre otras, por razén del cargo, misma conducta
tipificada en el articulo 308% del nuevo cédigo penal.

l. OBSERVANCIA

28. Por favor describa en detalle qué acciones civiles y recursos hay disponibles bajo la
legidacién en Colombia para los titulares de derechos de cada tipo de propiedad intelectual
cubiertos por la Parte Il del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo la proteccién a las variedades
vegetales, que permitan una efectiva accidén contra cualquier acto de infraccion, para prevenir
infracciones y para impedir futuras infracciones, y cite las normas legales que amparan dichos
remedios.

La Decision 486 de la Comision del Acuerdo de Cartagena establece las siguientes acciones
para proteger |os derechos de propiedad industrial:

Accidn reivindicatoria

El articulo 237 de la Decision 486 establece que, "Cuando una patente o un registro de disefio
industrial se hubiese solicitado u obtenido por quien no tenia derecho a obtenerlo, o en perjuicio de
otra persona que también tuviese tal derecho, la persona af ectada podré reivindicarlo ante la autoridad
nacional competente pidiendo que le sea transferida la solicitud en trdmite o e derecho concedido, o
gue se le reconozca como cosolicitante o cotitular del derecho.

"Cuando un registro de marca se hubiese solicitado u obtenido en perjuicio de otra
persona que también tuviese tal derecho, la persona afectada podra reivindicarlo ante
la autoridad nacional competente pidiendo que se le reconozca como cosolicitante o
cotitular del derecho.

% Articulo 74, Constitucion Politica: "Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos
publicos salvo los casos que establezcalaley".

' "Violacion de reserva industrial o comercial. El que emplee, revele o divulgue descubrimiento,
invencion cientifica, proceso o aplicacion industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razon de su
cargo, oficio o profesion y que deban permanecer en reserva, incurrira en prision de dos (2) a cinco (5) afios y
multa de veinte a dos mil (2.000) salarios minimos legales mensuales vigentes.

"En la misma pena incurrird el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con

descubrimiento, invencion cientifica, proceso o aplicacién industrial o comercial”.
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"Si la legidacion interna del Pais Miembro lo permite, en la misma accion de
reivindicacion podra demandarse laindemnizacion de dafios y perjuicios’ (...)

Accién por infraccion de derechos

El articulo 238 de la Decision 486 establece que €l titular de un derecho protegido en virtud
de la misma, "podra entablar accion ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona
que infrinja su derecho" 0 "gjecute actos que manifiesten lainminencia de unainfraccion”.

Accioén de indemnizacién por dafnos y perjuicios

La Decision 486 dispone en su articulo 239 que € titular de una patente podra gjercer accion
judicial por dafios y perjuicios "por € uso no autorizado de la invencién o del modelo de utilidad
durante el periodo comprendido entre lafecha en que adquiera caracter publico y pueda ser consultada
lasolicitud respectivay lafecha de concesion de la patente”.

Competenciadedea

El articulo 259 de la Decision 486 establece un catdlogo enunciativo de actos congtitutivos de
competencia desleal vinculada con la propiedad industrial, con fundamento en los cuales podria
instaurarse la accién correspondiente, entre los cua es se encuentran:

- cualquier acto capaz de crear una confusion, por cuaquier medio gque sea, respecto
del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercia de un
competidor

- las aseveraciones falsas, en € gercicio de comercio, capaces de desacreditar €
establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor

- las indicaciones o0 aseveraciones cuyo empleo, en el gercicio del comercio, pudieren
inducir al publico a error sobre la naturaleza, e modo de fabricacion, las
caracteristicas, laaptitud en e empleo o lacantidad de los productos.

La legidacion doméstica establece las siguientes acciones para proteger los derechos de
propiedad industrial:

Competenciadedea

Considerando que la violacion de los derechos de propiedad industrial puede implicar actos
de confusién®, engafio® y/o explotacion de la reputacion ajena® que son constitutivos de
competencia desleal de conformidad con laley 256 de 1996, éstos pueden ser reprimidos mediante las
acciones correspondientes previstas en lamencionadaley.

En efecto, laley 256 de 1996, regula en su articulo 20, las acciones que pueden ser iniciadas
(ante los jueces™ competentes o la Superintendencia de Industriay Comercio, de conformidad con lo

“Articulo 10, ley 256 de 1996.

“Articulo 11, ley 256 de 1996.

Articulo 15, ley 256 de 1996.

3L Bl Cédigo de Procedimiento Civil establece en su articulo 17 que los jueces civiles de circuito
especializados, son competentes para conocer en primera instancia, de los procesos relativos a " patentes, dibujos
y modelos industriales, marcas, ensefias y nombres comerciales y 1os demas relativos a la propiedad industrial”
gue no se encuentren atribuidos a las autoridades administrativas o la jurisdiccion contencioso administrativa,
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previsto en los articulos 143 y 144 de la ley 446 de 1998) con ocasion de conductas constitutivas de
competencia desleal, sefialando que pueden ser de dos clases: declarativay de condena, para solicitar
gue se declare judiciamente la ilegalidad de los actos redizados y como consecuencia de ello se
ordene a infractor remover los efectos producidos por los mismos e indemnizar los perjuicios
causados y, preventiva o de prohibicién para solicitar a juez que evite la redizacion de un acto de
competencia desleal que aln no se haya perfeccionado, o que lo prohiba aunque ain no se haya
producido dafio alguno.

De otra parte, con la presentacion de la denuncia por competencia desleal o previa alamisma,
e titular de los derechos de propiedad industrial puede solicitar al juez competente o la
Superintendencia de Industriay Comercio, la orden de medidas cautelares™ de tramitacion preferente
(pueden ser dictadas dentro de las 24 horas siguientes a la presentacion de la solicitud) en caso de
peligro grave e inminente. Sin perjuicio de las anteriores medidas cautelares de tramitacién
preferente, también pueden ser solicitadas medidas cautelares de tramitacién normal, tendientes a
ordenar la cesacion provisional del acto de competencia desleal, entre otras.

Prohibicion de uso de marca, lema, nombre o ensefia comercid

Por virtud de los articulos 607 y 609 del Cédigo de Comercio, e perjudicado por € uso de
una marca, lema, nombre o ensefia comercial, puede acudir ante los jueces civiles de circuito para
impedir tal uso y reclamar la correspondiente indemnizacion de perjuicios, accion que de prosperar,
conlleva las correspondientes prohibicion de uso y condena de indemnizacion de perjuicios.

Procesos por razones diferentes de competencia desleal, relacionados con bienes de propiedad
industrial

L os jueces civiles de circuito especiaizados,® de conformidad con € articulo 17 del Codigo
de Procedimiento Civil, son competentes para conocer en primera instancia, de los procesos relativos
a "patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, ensefias y nombres comerciales y los demés
relativos ala propiedad industria™ que no se encuentren atribuidos a las autoridades administrativas o
la jurisdiccion contencioso administrativa y no tengan que ver con actos de competencia deslea que
tienen una regulacion especia dada por laley 256 de 1996.

Accién de indemnizacién de perjuicios

El articulo 571 del Codigo de Comercio, establece que €l titular o licenciatario de una patente,
modelo de utilidad, disefio industrial, marca, lema, nombre o ensefia comercial, puede intentar la
accién de indemnizacion de los perjuicios causados por la usurpacion de tales bienes de propiedad
industrial, sin necesidad de solicitar las medidas cautelares correspondientes, o cuando éstas hubieren
sido negadas.

M edidas cautelares

De conformidad con los articulos 568, 581 y 597 del Cddigo de Comercio, € titular o
licenciatario de una patente, modelo de utilidad, disefio industrial, marca, lema, nombre o ensefia
comercial, puede solicitar a los jueces competentes que tomen las medidas cautelares necesarias para

pudiendo solicitarse para efectos de impedir la continuacion de la violacion de tales derechos, las medidas
cautelares previstas en los articulos 678, 681, 682 y 690 del Cddigo de Procedimiento Civil.

% Articulo 31, ley 256 de 1996.

 Teniendo en cuenta que los jueces civiles de circuito especializados en asuntos de comercio no han
sido designados por el drgano correspondiente, la competencia a ellos asignada le corresponde a los jueces
civiles de circuito. (Corte Suprema de Justicia, Casacién Civil. Auto de junio 25 del992. Magistrado Ponente
Eduardo Garcia Sarmiento).
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proteger sus derechos de propiedad industrial, sempre que éstos sean objeto de usurpacion o
desconocimiento.

29. Por favor determine s los documentos que contienen las decisiones en mérito de
procedimientos ante las Cortes estan disponibles por escrito y si dichas opiniones escritas se
encuentran disponibles al publico para que las personas se familiaricen con la ley.

Con excepcién de los procesos verbaes (bgjo los cuales no se tramitan procedimientos
relacionados con la propiedad industrial) y en los cuales la sentencia puede constar en grabaciones™,
todas las sentencias dictadas en los demés procedimientos, deben constar por escrito, como se infiere
delo previsto en €l articulo 304 del codigo de procedimiento civil.

De otra parte, e articulo 74 de la Congtitucién Politica establece que "Todas las personas
tienen derecho a acceder alos documentos pliblicos® salvo |os casos que establezca laley”, de lo que
se desprende que, alas sentencias proferidas por 10s jueces, en su condicion de documentos publicos,
puede tener acceso cualquier persona.

30. Por favor describa qué medidas civiles provisionales se encuentran disponibles para los
titulares de derechos bajo las leyes en Colombia, describa los procedimientos que deben ser seguidos
y cite las normas relevantes.

Las medidas cautelares pueden solicitarse y ser ordenadas en |0s siguientes procesos:

- Previamente a lainiciacion de las acciones por infraccion o dafios y perjuicios de que
tratala Decision 486, conjuntamente con ellas o con posterioridad a su inicio.

- En desarrollo del proceso de medidas cautelares de que trata € articulo 568 del
Caodigo de Comercio, €l titular de un derecho de propiedad industrial puede solicitar
a juez que tome las medidas cautelares pertinentes para evitar que sus derechos sean
infringidos.

- Con la presentacion de la denuncia por competencia deseal de que tratalaley 256 de
1996 o previaalamisma, en caso de peligro grave e inminente.

- Dentro de |os procesos relacionados con derechos de propiedad industrial instaurados
ante los jueces competentes y cuyo objeto no gira en torno ala comision de actos de
competencia desleal, el demandante puede solicitar |a orden de medidas cautelares
tendientes a prevenir un dafio o evitar que éste se continte dando.

Las medidas cautelares que pueden ser ordenadas de conformidad con el articulo 246 de la
Decision 486, pueden ser, entre otras, el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta
infraccion; € retiro delos circuitos comerciales de |os productos resultantes de la presunta infraccion,
incluyendo los envases, embalgjes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiaes, asi
como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infraccion; la
suspension de laimportacion o de la exportacion de los productos, materiales o medios referidos en el
literal anterior; la constitucién por e presunto infractor de una garantia suficiente; vy, € cierre
temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la
continuacion o repeticion de la presunta infraccion.

* Articulo 432, codigo de procedimiento civil.
% Articulo 251, Cédigo de Procedimiento Civil: ... "Documento plblico es e otorgado por el
funcionario piblico en gercicio de su cargo o con su intervencion”.
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Por su parte, €l articulo 568 del codigo de comercio sefiala que las medidas cautel ares pueden
consistir en obligar al usurpador a prestar caucién como garantia de que se abstendré de realizar los
actos por los cuales fue denunciado, €l comiso de los articul os fabricados con violacion del derecho de
propiedad industrial y la prohibicion de hacerles propaganda, € secuestro de la maquinaria o
elementos que sirven parafabricar los articulos con que seinfringe el derecho de propiedad industrial,
o cualquier otra medida equivalente. Dentro de las medidas cautelares previstas en los articulos 678,
681, 682 y 690 del Cadigo de Procedimiento Civil se encuentran el embargo y secuestro de bienes
sometidos 0 no aregistro; lainscripcion de la demanday el embargo y secuestro de créditos, entre
otras.

Ahora bien, teniendo en consideracién que no existe una enunciacion taxativa de las medidas
cautelares que pueden solicitarse durante el desarrollo de procedimientos civiles, puede solicitarse la
aplicacion de medidas cautelares que, s bien no se encuentran expresamente previstas en la
legislacion civil, ésta tampoco excluye. Dentro de éstas se encuentran:

El comiso® de losinstrumentos y efectos con que se haya cometido un hecho punible doloso
0 que provengan de su gecucion y no tengan libre comercio, los cuales deben pasar a poder de la
Fiscdia Genera de la Nacion o la Entidad que ésta designe, a menos que la ley disponga su
destruccion, de conformidad con lo previsto en el articulo 338 del Cdodigo de Procedimiento Penal
vigente.

El decomiso de las sustancias, aparatos y demés objetos destinados a la comisiéon de hechos
relacionados con € sefialamiento de mercancias con distintivos de marcas que induzcan a error sobre
su procedencia o contenido®, de conformidad con lo establecido en € articulo 43% del Decreto 1355
de 1970 y € articulo 42 que dispone que, si € hecho es cometido por comerciantes personalmente o
mediante interpuesta persona en establecimiento de su propiedad, se impondra la clausura del
respectivo establecimiento hasta por 6 meses.

31. Por favor determine s las autoridades judiciales tienen autoridad para adoptar medidas
inaudita altera parte, tal cual es requerida bajo € péarrafo 2 del Articulo 50 del Acuerdo sobre los
ADPIC y bajo qué circunstancias esa autoridad ser& invocada.

La Decision 486 establece en su articulo 248 que, "Cuando se hubiera gecutado una medida
cautelar sin intervencion de la otra parte, ella se notificaré a la parte afectada inmediatamente después
de lagecucion”, delo que se infiere que las medidas cautelaras pueden ser tomadas sin escuchar a la
parte contraria.

El articulo 247 de la misma Decision regula los elementos de procedibilidad de la solicitud de
medidas cautelares, sefidando que éstas sdlo seran ordenadas cuando quien las solicite "acredite su
legitimacion para actuar, la existencia del derecho infringido y presente pruebas que permitan
presumir razonablemente la comision de la infraccion o su inminencia', pudiendo la autoridad
respectiva, adicionalmente requerir que quien pida la medida otorgue caucién o garantia suficientes
antes de ordenarla. Esta norma exige, adicionalmente, que quien solicite una medida cautelar respecto
de productos determinados debe suministrar la informacién necesaria y una descripcion

% Articulo 67 del codigo de Procedimiento Penal, ley 600 de 2000; articulo 100 del cédigo pendl,
ley 599 de 2000.

3" Laanterior conducta constituye una contravencion especia que afecta la economia nacional, prevista
en €l articulo 41 del decreto 522 de 1971.

*E| articulo 194 del decreto 1355 de 1970, establece con respecto a los bienes objeto de decomiso que
debe ser ordenada su venta en publica subasta, 0 su entrega a un establecimiento de asistencia publica, a menos
gue pertenezcan a un tercero ajeno a los hechos que constituyen la falta, en cuyo caso le deben ser entregados.
La misma norma prevé que entraténdose de bebidas, comestibles y viveres en general, que se encuentren en mal
estado, la policia debe proceder a destruirlos en presencia de su tenedor.
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suficientemente detallada y precisa sobre los productos presuntamente infractores a fin de que puedan
ser identificados.

De otra parte, como se sefidla en las respuestas respectivas alas preguntas 28 y 30 anteriores,
en los casos de competencia desleal, existen medidas cautelares de tramitacion preferente (24 horas)
para cuyo decreto es necesario acreditar la existencia de un peligro grave e inminente y pagar la
caucion fijada por €l juez o funcionario competente a fin de garantizar los eventuales perjuicios que
puedan causarse a presunto infractor o a terceros. En estos eventos, el articulo 31 de laley 256 de
1996 sefiala que las medidas podrén tomarse sin oir ala parte contraria.

Sin perjuicio de lo anterior debe sefialarse que € articulo 327 del cédigo de procedimiento
civil establece que "Las medidas cautelares se cumpliran inmediatamente, antes de la notificacion ala
parte contraria del auto que las decrete. Si fueren previas a proceso, se entendera que dicha parte
gueda notificada el dia en que se apersone en aquél o actle en ellas o firme la respectiva diligencia’,
de lo que se infiere que siempre y sin excepcion alguna, las medidas cautelares deben cumplirse
previamente ala notificacion ala contraparte.

32. Por favor describa en detalle los procedimientos, bajo las leyes en Colombia, al menos con
respecto a falsificacion y pirateria, que permita a los titulares de los derechos requerir a las
autoridades aduaneras no permitir la libre circulacién de productos y cite las normas pertinentes.
Por favor indique si las autoridades aduaneras tienen autoridad ex officio para llevar a cabo dicha
accion.

El Decreto 2685 de 1999 (Estatuto aduanero) establece la aprehension y decomiso de
mercancias en eventos de importacion, exportacion y transito, en los cuaes la mercancia no
corresponda o0 exceda en cantidad a lo consignado en los documentos pertinentes, haya entrado o
salido ilegalmente del pais, intente ser ocultada, entre otros.

Sin perjuicio de lo anterior, la mencionada ley prevé que s durante e desarrollo del
reconocimiento y avalué de la mercancia, llevado a cabo como consecuencia de la aprehension y
decomiso de las mismas de conformidad con los eventos antes indicados, la autoridad aduanera
determina que puede haber lugar a la congtitucion de cuaquier delito, debera informar de elo a la
autoridad competente.

Es importante sefidlar de otra parte, que las autoridades competentes (jueces competentes y
Superintendencia de Industriay Comercio), en el curso de los procedimientos que ante éstas se surtan
por razon de delitos, infracciones o competencia desleal vinculada con derechos de propiedad
industrial, pueden ordenar a las autoridades aduaneras, como medida cautelar previamente solicitada
por la parte interesada, no liberar bienes para su circulaciéon. Lo anterior tiene fundamento en que las
medidas cautelares de que tratan los cédigos de procedimiento civil, comercio y procedimiento penal
no son taxativas, por lo que a discrecionalidad del juez o funcionario competente pueden ser
ordenadas otro tipo de medidas cautel ares cuyo proposito seaimpedir, prevenir o parar unainfraccion,
delito o acto de competencia desleal vinculado con derechos de propiedad industrial.

33. Por favor indique si existen medidas en frontera en relacién con otras formas de derechos de
propiedad intelectual y cite las normas pertinentes.

L a respuesta sera remitida posteriormente.

34. Por favor describa en detalle como Colombia implementa las regulaciones de la Seccidn 4 de
la Parte Il del Acuerdo sobrelos ADPIC, citando las normas pertinentes.

La Decisién 486 contiene todo un capitulo en € que se regula lo atinente a las medidas en
frontera previstas en la Seccion 4 dela Parte 111 del Acuerdo sobrelos ADPIC.
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Asi, establece en su articulo 250, la posibilidad para € titular de un registro de marca, que
tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importacion o la exportacion de
productos que infringen su derecho, de solicitar a la autoridad nacional competente suspender la
correspondiente operacion aduanera, suministrando para el efecto la informacion necesaria y una
descripcion suficientemente detallada y precisa de los productos objeto de la presunta infraccion para
gue puedan ser reconocidos.

El articulo 251 de la Decisién 486, faculta a titular de la marca para participar en la
inspeccién de las mercancias retenidas, a efectos de fundamentar sus reclamaciones, confiriendo igual
derecho a importador o exportador de las mercancias. De otra parte, la norma dispone que la
autoridad nacional competente debe disponer |0 necesario para proteger la informacion confidencial,
en lo que fuese pertinente.

Concordante con las previsiones del Acuerdo sobrelos ADPIC, €l articulo 253 establece que:

"Transcurridos diez dias habiles contados desde |a fecha de notificacion de la suspension de la
operacion aduanera sin que e demandante hubiere iniciado la accidn por infraccion, o sin que
la autoridad nacional competente hubiere prolongado la suspension, la medida se levantara 'y
se procederd al despacho de las mercancias retenidas’

y €l articulo 254 faculta a la parte contra quien se tomé la medida para recurrirla, una vez iniciada la
accion por infraccion.

Por su parte, en d articulo 255 se sefida que una vez determinada lainfraccion, los productos
con marcas falsificadas, que hubiera incautado la autoridad naciona competente, no podrén ser
reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo en los casos debidamente
calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorizacion expresa del
titular de la marca, sin perjuicio de las demés acciones que le correspondan y por supuesto, a reserva
del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial |a decision respectiva.

Finamente, & articulo 256 de la Decision 486, concordantemente con e articulo 60 del
Acuerdo sobre los ADPIC regula lo relativo a las exportaciones insignificantes, estableciendo que
quedan excluidas de la aplicacion de las disposiciones sobre medidas en frontera las cantidades
peguefias de mercancias que no tengan carécter comercia y formen parte del equipaje persona de los
vigjeros o se envien en pequefias partidas.

En lo que respecta a la legislacién doméstica colombiana, resulta importante sefidar que
actualmente se encuentra en estudio un proyecto de decreto sobre medidas en frontera, que pretende
reglamentar todo el capitulo pertinente del Acuerdo sobre los ADPIC.

35. Por favor expligue en detalle las acciones penales y remedios que se encuentran disponibles
con respecto a falsificacion de marcasy pirateriay cite las normas relevantes.

El Codigo Pena vigente, establece diversas conductas constitutivas de delitos, por violacion
de derechos de propiedad industrial, como sigue:

- El articulo 238 establece pena de prision y multas para quienes empleen, divulguen o
revelen descubrimiento, invencion cientifica, proceso o aplicacion industrial [legados
a su conocimiento por razén de su cargo, oficio o profesion y que deban permanecer
en reserva, por 1o que también, de manera eventual, las autoridades que revelaran tal
informacion podrian ser objeto de una accién pena de tipificarse la conducta descrita.

- El articulo 236, establece que, quien utilice fraudulentamente nombre, ensefia, marca,
rétulo, dibujo, etiqueta, patente o modelo industrial, comercial o agropecuario
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protegido legalmente, incurrird en prision de seis (6) meses a tres (3) afiosy multa de
dos mil acien mil pesos.

- Finalmente, e articulo 237 castiga € uso ilegitimo de patentes, sefidando que quien
fabrique producto sin autorizacion de quien tiene el derecho protegido legalmente, o
use sin la debida autorizacion medio o proceso patentado, incurrira en prision de seis
(6) meses a cuatro (4) afios y multa de veinte mil a quinientos mil pesos. En la misma
pena incurrira €l que introduzca al pais o0 saque de é, exponga, ofrezca en venta o
enajene, producto fabricado con violacion de patente.

Por su parte, la Ley 599 de 2000, nuevo Cédigo Penal que entrard en vigor € 24 de julio de
2000, establece los siguientes delitos relacionados con la violacién de derechos de propiedad
industrial:

- El articulo 306 sefida que, "El que utilice fraudulentamente nombre comercial,
ensefia, marca, patente de invencion, modelo de utilidad o disefio industria protegido
legalmente o similarmente confundible con uno protegido legalmente, incurrira en
prision de dos (2) a cuatro afios y multa de veinte (20) a dos mil (2.000) salarios
minimos legales mensuales vigentes', incurriendo en la misma pena quien financie,
suministre, distribuya, ponga en venta, comercialice, transporte o adquiera con fines
comercides o de intermediacion, bienes producidos o distribuidos en las
circunstancias descritas.

- El articulo 307 dispone que, quien "fabrique producto sin autorizacion de quien tiene
el derecho protegido legalmente, o use sin la debida autorizacion medio o proceso
patentado, incurrira en prision de uno (1) a cuatro (4) afios y multa de veinte (20) a
mil (1.000) salarios minimos legales mensuales vigentes', incurriendo en la misma
pena "el que introduzca al pais 0 sague de €, exponga, ofrezca en venta, enajene,
financie, distribuya, suministre, amacene, transporte o adquiera con fines
comerciaes o de intermediacion producto fabricado con violacion de patente”.

- Finamente, & articulo 308 establece que quien "emplee, revele o divulgue
descubrimiento, invencion cientifica, proceso o aplicacion industrial o comercial,
Ilegados a su conocimiento por razén de su cargo, oficio o profesion y que deban
permanecer en reserva, incurrird en prison de dos (2) a cinco (5) afios y multa de
veinte ados mil (2.000) salarios minimos legales mensuales vigentes', incurriendo en
la misma pena quien "indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado
con descubrimiento, invencién cientifica, proceso o aplicacion industrial o comercia”
y que la pena sera de tres (3) a siete (7) afios de prision y multa de cien (100) a tres
mil (3.000) salarios minimos legales mensuaes vigentes, si se obtiene provecho
propio o detercero.

36. Por favor sefiale a las autoridades responsables por las acciones penales en relacion con
derechos de propiedad intelectual e indique si su autoridad se extiende a otras formas de derechos de
propiedad intelectual .

El articulo 67 del Cédigo de Procedimiento Penal, dispone que corresponde a la Fiscaia
Genera delaNacion dirigir, realizar y coordinar las investigaciones en materia penal. Por su parte, la
competencia en la etapa de juzgamiento, la tienen en primera instancia los jueces ddl circuito en
segunda instancia, los tribunales superiores de distrito, y la Corte Suprema de Justicia cuando se trate
del recurso de casacion.

Es importante sefialar que cualquier conducta relacionada con derechos de propiedad
industrial que no se encuentre tipificada como delito, no puede ser juzgada como un acto que vulnere
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laley penal, por lo que estos funcionarios no tendrian autoridad para juzgar conductas diferentes de
las sefidladas en la respuesta anterior, relacionadas con otros tipos de derechos de propiedad
industrial.

37. Por favor explique s y bajo qué circunstancias existe como remedio incautacién, comiso y
destruccion de productos infractores y otros materiales e instrumentos en casos intencionales de
falsificacion y pirateriay describa las condiciones en que dichas sanciones son impuestas.

Dichas penas (con excepcion de la destruccion) pueden ser provisionales como resultado de
una orden de medidas cautelares, tornandose en definitivas una vez €l caso haya agotado |os recursos
previstos en laley y la decisién condenatoria sea también definitiva.

38. Sirvanse proporcionar informacion estadistica correspondiente a 1998 y 1999 sobre las
medidas civiles establecidas para lograr la observancia en materia de derecho de autor, marcas de
fabrica, indicaciones geograficas, disefios industriales, patentes, esquemas de trazado de circuitos
integrados y secreto comercial, incluido e nimero de casos presentados, de mandamientos judiciales
dictados, de mercancias infractoras confiscadas, de equipos infractores confiscados y de casos
resueltos (comprendidas las transacciones), asi como el importe de los resarcimientos ordenados.

L a respuesta sera remitida posteriormente.

39. Sirvanse proporcionar informacion estadistica correspondiente a 1998 y 1999 sobre las
medidas penales establecidas para lograr la observancia en materia de pirateria lesiva del derecho
de autor y de infraccion de marcas, incluido el nimero de batidas, procesos y condenas, asi como €l
importe de las multas y/o la duracion de las penas de prision (precisando en el primer caso S se
pagaron o no, y en & segundo si se cumplieron efectivamente o se suspendio su gecucion), junto con
toda otra informacion que demuestre la eficacia de su sistema penal para combatir la pirateria lesiva
del derecho de autor y la falsificacion de marcas de fabrica.

L a respuesta sera remitida posteriormente.

40. Sirvanse describir toda nueva iniciativa destinada a mejorar la observancia de los derechos
de propiedad intelectual en Colombia, especialmente las iniciativas relacionadas con el derecho
penal.

Larespuesta seré remitida posteriormente.

JAPON
A. GENERAL

1. Por favor explique de qué manera las Decisiones 344, 345, 351 y 391 de la Comision del
Acuerdo de Cartagena son implementadas en su pais, indicando si son aplicadas de manera directa o
através delalegidacion nacional.

De acuerdo con € articulo tercero tercero del Tratado de Creacién del Tribunal Andino de
Justicia (protocolo de Cochabamba de 1996) las decisiones del Acuerdo de Cartagena no requieren de
ley interna para su incorporacion a la legislacion doméstica: "Las decisiones del Consejo Andino de
Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comision y las Resoluciones de la Secretaria General,
seraén directamente aplicables en los paises Miembros a partir de la fecha de su publicacion en la
Gaceta Oficial del Acuerdo...."
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B. DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS
2. Por favor explique las excepciones o exenciones del Trato Nacional y Trato de la Nacion mas

Favorecida segun la Ley sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos, si las hay, de la manera que
es permitida en los Articulos 3 y 4 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Como excepcién a principio del trato nacional y a trato de nacién més favorecida, el
Gobierno Colombiano notificé ante el Consgjo de los ADPIC el Acuerdo de Cartagena, suscrito por
Colombia, Venezuela, Ecuador, Per(y Bolivia.

C. DiBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

3. Por favor explique de qué manera el parrafo 2 del Articulo 25 del Acuerdo sobrelos ADPIC,
gue proporciona proteccidn para los disefios textiles, es implementado en su pais; mientras que €l
articulo 58 de la Decision 344 sefiala que "no serén registrables los disefios industrial es rel acionados
a indumentaria”

La Decision 486, Nuevo Régimen comin Andino que reemplaza la Decision 344, en su
articulo 113 permite proteger laindumentaria, cumpliendo de esta formalo establecido en e TRIPS,
yaque su texto dice:

"Se considera como disefio industrial |a apariencia particular de un producto que resulte de
cualquier reunién de lineas o combinacién de colores, o de cuaquier forma externa
bidimencional o tridimencional, linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que
cambie el destino o finalidad de dicho producto”.

4, Por favor explique de qué manera el parrafo 3 del Articulo 26 del Acuerdo sobrelos ADPIC,
gue solicita proteccién del disefio industrial por 10 afios como minimo, es implementado en su pais,
mientras que e articulo 65 de la Decision 344 sefiala que € registro de un disefio industrial tendra
un plazo de 8 afios contados desde |a fecha de presentacién de la solicitud.

La Decisién 486 modificatorio de la Decision 344 establece en su articulo 128 1o siguiente:

"El registro de un disefio industrial tendrd una duracion de diez afios, contados desde la fecha
de presentacion de la solicitud en € Pais Miembro”.

De esta forma la proteccion de |os disefios industriales se gjusta alo estipulado en el Acuerdo
sobrelos ADPIC.

SUIZA
A. PATENTES

1 ¢Estan todas las categorias de productos sujetas a proteccion como patentes bajo su
legislacidn o existen excepciones?. S existen excepciones, explique en detalle cuales son y como se
aplican. En particular, ¢son todos los productos farmacéuticos patentabl es?

Nuestra legislacion esta acorde con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC o TRIPS
respecto a que las patentes podrén obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de
procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, entrafien una
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial. Por consiguiente comprende la
proteccion mediante patente alos productos farmacéuticos y alos productos agroquimicos.
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Asi mismo, establece las exclusiones de patentabilidad que son potestativas de los Paises
Miembros que estén contempladas en el Acuerdo sobrelos ADPIC o TRIPS (comprende las que no se
consideran invencionesy las que no seran patentables).

Al respecto, la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina "Régimen ComUn
sobre Propiedad Industrial” recientemente aprobada por los Paises Andinos, que Sustituye la anterior
Decision 344, elimind la no patentabilidad de la lista de medicamentos genéricos de la OMS. Dicha
Decision entraen vigencia e 1° de diciembre de 2000.

Asi mismo, la Decision 486 de la Comision de la CAN, aclard que la Biotecnol ogia puede ser
objeto de patente. Ademas, establecié una excepcidn a las invenciones que no serdn patentables al
disponer en e Articulo 20 numeral (c) lo siguiente: "Las plantas, los animales y los procedimientos
esencialmente bioldgicos para la produccion de plantas o animales gque no sean procedimientos no
bi ol 6gicos 0 microbiol 6gicos.”

La Decisién 486 recoge los principios del Trato Naciona y del Trato de la Nacién més
Favorecida consagrados en €l Acuerdo sobrelos ADPIC dentro del marco dela OMC.

2. ¢Reconoce su legidacion a la importacion como explotacion de una patente, de conformidad
con € pérrafo 1 del Articulo 27 concordado con e Articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC?
(excluyendo por tanto licencias obligatorias).

Nuestra L egid acion establece que € titular de la patente esta obligado a explotar lainvencion
patentada en cualquier Pais Miembro de la subregion andina, directamente o a través de alguna
persona autorizada por él.

Se entiende por explotacion entre otras, la importacion, junto con la distribucion y
comercializacion del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la
demanda del mercado.

Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materiaice en un producto,
no serén exigibles los requisitos de comercializacion y distribucion. (Adicion del Articulo 60 de la
Decision 486 dela CAN).

En consecuencia, nuestra legidacion reconoce la importacion del producto patentado como
forma de acreditar |a explotacion de la patente y por lo tanto excluye lalicencia obligatoria potestativa
de la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina competente en Colombia, a solicitud de
cualquier interesado de otorgarla, vencido €l plazo de 3 afios a partir de la concesion de la patente o de
4 afos contados a partir de la solicitud de la patente, el que resulte mayor, y con e cumplimiento de
requisitos (de formay de fondo) especificos de ley.

En concordancia con lo anterior, s6lo se concedera licencia obligatoria cuando quien la
solicite hubiere intentado previamente obtener una licencia contractual del titular de la patente, en
términos y condiciones comerciales razonables y este intento no hubiere tenido efectos en un plazo
prudencial. (Articulo 61, inciso Il de la Decisiéon 486 de la Comision de la CAN que "Sustituye” la
anterior Decision 344).

3. ¢Establece su legidacion licencias obligatorias sujetas a las condiciones enumeradas en €
Articulo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC? S se establecen excepciones, por favor describa en
detalle cuales son y como se aplican de acuerdo a su legislacion. S hay excepciones, favor
describirlas en detalle y explicar cdmo aplican legalmente.
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A continuacion, hacemos referencia a las diferentes causales de licencias obligatorias que
establece la legislacion colombiana, las cuales estan sujetas y se aplicaran en concordancia con €l
articulo 31 del Acuerdo sobrelos ADPIC o TRIPS:

Previa declaratoria de un Pais Miembro de |a existencia de razones de interés publico, de
emergencia o de seguridad nacional y sdlo mientras estas razones permanezcan, en cualquier
momento se podr4 someter la patente a licencia obligatoria para su explotacion, entre otras
modalidades la relativa a importacién del producto patentado. (Articulo 65 de la Decision 486 de la
Comisién dela CAN que entraen vigenciael 1° de diciembre de 2000).

Asi mismo, la Oficina Nacional competente, previa calificacion de la autoridad nacional en
materia de libre competencia, otorgara licencia obligatoria, de oficio o a peticion de parte, cuando se
presenten préacticas que afecten la libre competencia, en particular, cuando constituyan un abuso de la
posicién dominante en e mercado por parte del titular de la patente. (Articulo 66 de la Decision 486
delaComisién dela CAN, que entraen vigenciael 1° de diciembre de 2000).

Igualmente, la Oficina Nacional competente otorgara licencia en cualquier momento en los
casos de patentes dependientes, cuando esta licencia es solicitada por € titular de una patente, cuya
explotacion requiera necesariamente del empleo de otra, sempre y cuando dicho titular no haya
podido obtener una licencia contractual en condiciones comerciales razonables. (Articulo 67 de la
Decision 486 dela Comision dela CAN, gque entraen vigencia el 1° de diciembre de 2000).

Por ultimo, tratdndose de patentes de invencidn que protegen tecnologia de semiconductores,
lalicencia obligatoria solo se autorizara para un uso publico no comercial o para remediar o rectificar
una préctica declarada contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente.
(Articulo 68 litera (€), de la Decision 486 de la Comision de la CAN, que entra en vigencia el 1° de
diciembre de 2000).

Dentro de las disposiciones generales establecidas para las distintas causales de licencias
obligatorias, la Decision 486 de la Comision de la CAN establece en su articulo 68 literal (b) lo
siguiente: "....las licencias obligatorias estan sujetas a lo siguiente: sdlo podréan transferirse con una
parte de la empresa o de su activo intangible que permite su explotacion industrial, debiendo contar
por escrito y registrarse ante la oficina nacional competente. Caso contrario, no surtira efectos
legales’.

Por dltimo, es de anotar que en Colombia no se ha dado € primer caso de otorgamiento o
sometimiento de la patente alicencia obligatoria.

4, ¢lncorpora su legislacion el principio de inversion de la carga de la prueba en un litigio
sobre patentes? Por favor sefiale la norma aplicable y explique las secciones relevantes. Por favor,
nombre las leyes relevantes que aplican y explique sus partes principales.

L os aspectos relacionados con todos |os procedimientos judiciales estdn contemplados en
Titulo XV "De las Acciones por Infraccion de Derechos' de la Decision 486 de la Comunidad
Andina

B. PROTECCION DE LA INFORMACION NO DIVULGADA

5. Explique por favor en detalle s su legidacion asegura que un examen de informacion no
divulgada y confidencial u otra informacién presentada por un solicitante a la agencia estatal
responsable del procedimiento para la autorizacion de comercializacién de un producto farmacéutico
0 un producto agrogquimico es protegida contra su divulgacién y contra el uso comercial dedeal por
un competidor, por g emplo prohibiendo a un segundo solicitante basarse en, o hacer referencia a la
informacion original del primer solicitante, cuando se aplique subsecuentemente para la autorizacion
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de comercializacion para su propio producto. ¢Su legislacion tiene excepciones para estos casos? S
su respuesta es afirmativa, ¢bajo qué condiciones se aplicarian esas excepciones?

La Decisién 486 de la Comision de la CAN, que entrara en vigencia el 1° de diciembre de
2000, transcribe literalmente en su articulo 266 el articulo 39.3 de TRIPS asi: "Los Paises Miembros,
cuando exijan, como condicion para aprobar la comercializacion de productos farmacéuticos o de
productos quimicos agricolas que utilizan nuevas entidades quimicas, la presentacién de datos de
pruebas u otros no divulgados cuya elaboracion suponga un esfuerzo considerable, protegerdn estos
datos contra todo uso comercial desleal. Ademas los Paises Miembros protegeran esos datos contra
toda divulgacion, excepto cuando sea necesario para proteger a publico, o savo que se adopten
medidas para garantizar la proteccion de los datos, contratodo uso comercial dedea.”

"Los Paises Miembros podran tomar las medidas para garantizar la proteccion consagrada en
este articulo."

Esta disposicién se encuentra dentro del Titulo XV de la Competencia Desleal vinculada ala
Propiedad industrial que establece Los Actos de Competencia Dedeal (Capitulo | ); Los Secretos
Empresariales (Capitulo 11) y dentro de éste Capitulo e articulo 266 relativo a los productos
farmacéuticos y alos productos quimicos agricolas.



