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Hoy en dta la riqueza es la propiedad intelectual.

Manuel Pachén Muiioz

...el mundo se integrard en donde pueda en un
mercado global comiin. Al final, dice, la gente
quiere Sony y no suelo.

Knichi Ohmae

(Considerado ¢l guri japonés de la administracién).

Decidi escribir sobre Propiedad Inte-
lectual dada suimportancia, su trascen-
dencia en el dmbito internacional, y el
desconocimiento de éstaen el medio aca-
démico.

Ubicacién en el tema

La propiedad industrial estd compren-
dida en la concepcién Propiedad Inte-
lectual (tratado que crea la OMPI). Ad-
ministrativamente se encuentra ubica-
da en la Superintendencia de Industria
y Comercio, Delegatura para la Propie-
dad Industrial, juntoconlosderechosde
autor, que cuentan con particular régi-
men (Ley 23 de 1982, modificada por la
Ley 44 del 93)y que administrativamente
depende del Ministerio de Gobiernoy se
encuentra concebidacomo Direccién Ge-
neral auténoma.

La propiedad industrial comprende las
Creaciones Nuevas y los Signos Distin-
tivos, asi:

* Abogada. Especializada en Derecho Comercial
y Legislacién Financiera. Jefe del Depar-
tamento de Derecho Privado del Programa de
Derecho de la Universidad del Norte.

Creaciones nuevas: Patentes de inven-
cion, patentes de modelo de utilidad, di-
sefios industriales (dibujos y modelos).

Signos distintivos: Marcas, lemas co-
merciales, nombre y ensefia comercial,
denominaciones de origen eindicaciones
de procedencia.

Legislacién

En consideracién a la clase de norma-
tividad de que trata (Régimen Uniforme),
uno de los aspectos sobre los cuales
siempre existird discusion esel referente
a quénormas se encuentran vigentesen
materia de propiedad industrial en
nuestro pais. Los autores se han pronun-
ciado de manera diversa, asi como nues-
tros maximostribunales(Corte Suprema
de Justicia y Consejo de Estado). Sin
entraraefectuar ningin pronunciamien-
tosobre las diferentes posiciones, presen-
taré un pequeiio esquema, con el fin de
ubicarnos legislativamente en el tema:

Antes: Cédigo de Comercio

Decisién 85 de la Comisién del Acuerdo
de Cartagena.

Dichanormatividad se incorporéanues-
tro ordenamiento juridicointerno en ra-
z6n a ser un régimen uniforme, y en ra-
z6n a ser una norma de supranacio-
nalidad indirecta'. “Un régimen unifor-

' PACHON MUNOZ, Manuel. Cédigo de Comer-
cio: 20 ainlos de publicacién de la Cémara de
Comercio de Bogotd y la Universidad de los
Andes, articulo Propicdad Industrial.
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me significa gue el derecho comunitario .

tiene una vocacién para reemplazar al
derecho nacional en el tema de que se
ocupe, odicho en otra forma, que el dere-
cho comunitario tiene vocacion para des-
plazar el derecho interno en el campo de
la propiedad industrial®. "Una norma
de supranacionalidad indirecta significa
que no basta que se produzca la norma
comunitaria ,sinoque serequiere unacto
de derecho interno que incorpore dicha
norma al ordenamiento jurtdico interno
de cada uno de los patses miembros"” 3.

Hoy: Decisién 313 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena, dictada el 6 de
febrero de 1992 y publicada en la Gaceta
del Acuerdo el 14 del mismo mes, sin
necesitar hoy en dia norma que la incor-
porealosordenamientos internos de cada

uno de los paises miembros del Pacto
Andino.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta
de acuerdo a las normas vigentes:

a. Posibilidad de modificarse en cuanto
fortalecimientoy ampliacién delos dere-
chosde propiedad industrial que confiere
la Decisién en comento. (Art. 118). Es
decir, que " /...] la Decisién 313 se con-
vierteahoraen el régimen comin minimo
de propiedad industrial en los paises
miembros del Acuerdo de Cartagena, ya
que éstos podrdn ampliary fortalecer los
derechos propios de esta drea, bien sea a
través de su regulacién nacional, ya de
acuerdos bilaterales, o mediante compro-
misos adquiridos al interior de los or-
gantismos multilaterales, cuando lo con-
sideren pertinente. De estamanera, para

? Ibidem.
3 Ibidem.

Colombia vy para los restantes paises
signatariosdel Pacto Andino, seviabiliza
la formalizacién de eventuaies acuerdos
enesta materia, tanto al interior del Gatt
como a nivel de convenios bilaterales o
multilaterales, como los que de hecho se
adelantan por parte de nuestro pats con
Venezuela y dentrodel Grupode los tres™.

b. La remisién expresa que hace la nor-
ma (Art. 119) de que los asuntos no
comprendidos en la presente Decisién
(813), seran regulados por la legislacién
nacional de los paises miembros. Sobre
el punto vale la pena recordar que " El
desplazamiento del derecho internp por
el derecho comunitario conlleva, en teo-
ria (el subrayado es nuestro) que no se
presenten conflictos entre el derecho co-
munitarioy el derecho interno, porque el
derecho interno deja de aplicarse™.

En consecuencia, cuando se presente
un conflicto entre una norma de la Deci-
sién 313 y una norma de nuestra ley na-
cional, prevalece la Decisién 313. Y cuan-
do deba aplicarse una norma de la ley
nacional, por existir vacio absoluto (sobre
el particular se pronuncié el Tribunal de
Justiciadel Acuerdode Cartagenaen sen-
tencia del 25 de mayo de 1988), debe
aplicarse el Cédigo de Comercio en lo
pertinente(nombre comercial, expropia-
cién de patentes, comunidad de los de-
rechos de propiedad industrial),

* MONTEALEGRE ESCOBAR, José¢ Orlando
(Superintendente de Industria y Comercio)
Palabras de presentaci6n al libro Propiedad
Industrial, nueva situacién y nueva legis-
lacién, de Ricardo Metke y Manuel Pachén.

¢ PACHON MUNOZ, Manuel, op.cit.
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c. Los procedimientos de los distintos
tramites se encuentran plasmados de
manera muy general en la Decisién, y
deben ser establecidos y desarrollados
por la legislacién interna de cada pais,
en muchos casos habiéndose dadofacul-
tad a la Oficina Nacional Competente
{ennuestrocaso,la Delegatura de Propie-
dad Industrial de la Superintendencia
de Industria y Comercio —esto no debe
discutirse— quien se pronunciard através
de resoluciones de caracter administra-
tivo general), pero que no excluye la po-
sibilidad de normas emanadas del Con-
greso de la Republica cuando se trate de
otro orden, v.gr., cuando se legisle sobre
la proteccién al nombre comercial.

Desarrollo internacional

+Cuail serd realmente el foro para dis-
cutiracerca dela proteccién y, portanto,
la norma legal de propiedad industrial
que tiene nuestro pais o que deberia te-
ner?

Particularmente, tengo serias reservas
que sea el Grupo Andino.

Grupo Andino

De todos es sabido que cuando firmamos
el Acuerdode Cartagena,Colombiay to-
doslos paises andinos (Venezuela, Ecua-
dor, Peri, Bolivia y en ese entonces Chi-
le), cedimos nuestras facultades
legislativas en materia de propiedad in-
dustrial (y en otras especificas como
régimen de capitales y regalias —en vir-
tud del Art. 27 del Tratado-), a la Co-
misién del Acuerdo de Cartagena, 6rgano
que a propuesta de la Junta del Acuerdo
(Art. 28 del Tratado) se pronunciaba a
travésde Decisiones que en nuestros Es-
tados, en virtud del Derecho de la Inte-
gracion, tendrian cardcter de normas

supranacionales. Asi las cosas, se expide
la Decisién 85 que suspende la vigencia
de lo reglamentado en el Cédigo de Co-
mercio sobre la materia (fue muy dis-
cutida jurisprudencialmente la figura
de la suspensién, se aducia también la
derogacién).

Si bien hemos aceptado como politica
internacional un régimen comuin andino
sobre aranceles, o a mercado de capita-
les,o especializacién de produccién, unio-
nes aduaneras, regimenes tributarios
homogéneos, régimen de preferencias,
en cuanto que se puede medir el beneficio
delaintegracién en lamedida en que re-
presente logros comerciales, en materia
de propiedad industrial es muy cuestio-
nable la favorabilidad o el beneficio de
contarconun régimendeestanaturaleza.

Laexperiencia de unalegislacién comun
no fue la mas satisfactoria.

La verdad es que un régimen uniforme
se explica en lamedida de comunes inte-
reses, que sean garantizados con nor-
matividad homogénea y con acciones de
la misma naturaleza. Al hacerse un pri-
mer intento con la Decisién 85 de la Co-
misién del Acuerdo de Cartagena, bien
ha debido valerse el pais de esa oportu-
nidad para que, antes de plantear aspec-
tos puntuales de reforma al Régimen
Comiin, analizara los resultados prac-
ticos y politicos de la experiencia colom-
biana durante sus casi quince afios de
vigencia.

No es extrafio para nadie que nuestro
pais fue el inico del Grupo Andino que
de manera completa y heroica, por de-
mads, cumplié a cabalidad con la incor-
poracién y respeto de la Decisién en co-
mento.
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Eso nos sirvié para que el Ministro de
Desarrollo, en el momento de las discu-
siones, exaltara la costumbre nacional
de subordinacién y acatamiento de las
Normas Comunes, generando un am-
biente de orgullo patrio, pero sopesado
conunasensacién tranquiladelosdemas
paises miembros en relacién con su
incumplimiento e irrespeto de dicha re-
glamentacién. Realmente, no era sufi-
ciente. Asumimos de manera unica la
responsabilidad de haber cumplido y
"sufrido” la Decisién. ( En materia de
propiedad industrial, Colombia jamas
presenté demanda de incumplimiento
ante el Tribunal de Justicia, y sobre
otros aspectos solamente hace dos afios
se "atrevié” a pronunciarse).

Dentro de este contexto se llevan a cabo
entonces las Reuniones de Expertos, en-
caminadas a reformar la norma, a pro-
puesta de la Junta (propuesta N2 247) ,
sin haber analizado qué tanbuenahabia
sido, y sin haber cuestionado si nos en-
contrabamos en la misma necesidad de
una ley comun sobre propiedad indus-
trial, y, lo que es peor, sin habernos dado
cuenta del costo politico y econémico,
especificamente paranuestro pais,dada
la unilateralidad de su aplicacién y cum-
plimiento.

Durante las discusiones se partié de la
base de que contabamos con la voluntad
politica, por parte de los paises miem-
bros, de reformar, de incorporary, por
tanto, de aplicar. Sin embargo, siempre
nos parecié que ha debido ser objeto de
un pronunciamiento expreso la mani-
festacidn seriay comprometedorade que
si buscabamos una reforma era porque
teniamos el convencimiento pleno de
que la norma nos satisfacia, y de que la
norma se requeria (nos referimos a los
otros paises distintos al nuestro).

Muchas veces pensamos que no era la
misma posicién, que no habldbamos el
mismo lenguaje, que no teniamos inte-
reses comunes, que no estabamos dis-
puestos a las mismas cosas, que no debe-
riamos tener la misma autoridad. Por
supuesto, era un pensar, simplemente
€s0.

Habia paises que tenian vigentes sus
ordenamientos nacionales (distintos a
la norma comunitaria) y adelantaban
proyectos de reformas internas sobre la
materia. Nos preguntdbamos si habia
equidad o por lo menos equilibrio en el
planteamiento de reformas a la ley vi-
gente (Dec. 85), cuando la experiencia
no podia haberles dado elementos de
juicio, dada su ausencia. Es decir,noera
lo mismo criticar un determinado ar-
ticulo de la Decisién, por resultar impro-
cedente, engorroso, entorpecedor, poco
protector, cuando dicha norma era letra
muerta para algunos Estados.

Igual, fue preocupacién permanente el
nueve compromiso que se adquiriria.
En otras palabras, el real alcance en
cuantoavigenciayaplicacién delanueva
ley de propiedad industrial para cada
uno de los paises andinos, toda vez que
no significaba lo mismo fijar posiciones
especificas sobre puntos algidos, v. gr.,
duracion de patentes, marcas notorias,
patente de producto farmacéutico, etc.,
sino se contaba con la certeza y la segu-
ridad de hacer entrar en vigencia la nor-
ma y aceptar sus implicaciones a nivel
nacional e internacional.

Detodos erasabidoloquelaleyordenaba
al respecto: podia entrar en vigencia
desdelafechade publicacién en laGaceta
Oficial del Acuerdo de Cartagena para
losjusticiables de todos los paises miem-
bros; podia establecerse alguna otra fe-
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cha precisa acordada por todos los Es-
tados, o podria suceder que se previeran
fechasdiferentes parasu aplicacién. (Art.
32 Del Tratado de Quito o Tratado que
crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena ). Sin embargo, los paises
miembros se obligan desde la fecha en
que se suscribe la Decisién.

Sin lugar a cuestionamiento, éste era
un aspecto de la mayor importancia,
pero igualmente el méds oportuno para
crear un ambiente de resentimiento o
de duda, que debe evitarse en una nego-
ciacién internacional de estanaturaleza.

No he entendido nunca la razén en la
que descansa la ignorancia de la comu-
nidad sobre el derecho industrial. Con-
sidero que en los paises en via de desa-
rrolloha sidonuestro mas grande pecado.
Eso nos ha significado encontrarnos en
unos marcos y unos foros de reformas
desconocidos y deficientemente prepa-
rados, dada la magnitud de las conse-
cuencias que cualquier modificacién le-
gislativa implica.

ElEstadomismo descuidé durante todos
estos afios el apoyo y control adminis-
trativo que el tema exigia. No causa ex-
trafieza, por ejemplo, que pasaran Mi-
nistros de Desarrollo sin que durante su
administracién hubieren conocido que
bajo sus dependencias se encontraba ubi-
cada un drea que para los norteameri-
canos, y europeos, particularmente, se
volvia dlgida,importante, fundamental.
Tampoco resulta sorprendente que al
m4ds alto nivel gubernamental no se
supiera si nuestra semillla de Café de
Colombia era protegible por esta via, asi
como sila Aspirinayla Coca Colatienen
el mismo tratamiento por propiedad in-
dustrial. Hubo gobiernos que jamastoca-
ron el tema de politica sobre propiedad

industrial a nivel ministerial, ni parti-

" ciparon en las reuniones internaciona-

les que debatian la proteccién de nues-
tras especies, o que nos llevarian a pro-
teger las designaciones de renombre o
con notoriedad en el mercado, haciendo
gravosa la utilizacién de una marca de
producto o de servicio a nivel nacional.

Los Estados Unidos y 1a propiedad
industrial

/Qué pasa simultdneamente a nuestra
reformaandina? Que se aprueba en1988
1a Ley de Comercio de los Estados Uni-
dos, la que cuenta con una cldusula bas-
tante especial que se conoce como la
Seccién 301, por medio de la cual los
Estados Unidos se arrogan unilateral-
mente la facultad de sefialar a su " buen
juicio "los paises que, entre cosas, no pro-
tejan la propiedad industrial, o los que
la protejan deficientemente, con el fin de
ubicarlos o en lista negra o en lista de
espera a efectos de retaliaciones de tipo
comercial, fijaindoles un periodo para
efectuar las modificaciones legislativas
pretendidas.

El contexto del cambio exigido para
nuestro pais hacia relacién con: acciones
mas efectivas, términos mds extensos de
duracién, campo de proteccién, particu-
larmente de patentes, proteccién a las
marcasnotoriasy alas especies vegetales
y animales, etc. Se adelantaron entonces
las conversaciones de rigor entre Colom-
bia y los Estados Unidos tendientes a
fijar compromisos seguin especificaciones.

Audn nos encontramos en la watch list,
que es una lista especial de observacién
para aquellos paises que se alejen de la
politica comercial pretendida por los
Estados Unidos. En concepto de ellos,
estamos pendientes ain de modificar,
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de mejorar nuestra proteccién sobre pro-
piedad industrial, para que resuelvan
dejarnos de "observar”, o de lo contrario
"ascendernos” en cuanto a acercarnos
méds a una retaliacién unilateral, que ya
hasidoimpuesta a Brasil, IndiayJapén,
entre otros. Sin embargo, es bueno co-
mentar que de los cincopaises que confor-
man el Grupo Andino, el mejor "colocado”
es Colombia, y sin duda, también resulta
cierto que somos el Estado mds compro-
metido en la materia, el que ha asumido
ma4sprofesionalmente el tratamiento del
tema, y el que ha liderado la reforma
comun.

El Gatt

No obstante, existia otro foro de cambio,
supuestamente mds amplio, supuesta-
mente masimportante: el Gatt (Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio) y, sin duda, la cldusula ante-
riormente mencionada contradecia, y
contradice, este régimen.

En ese momento se preparaba un do-
cumento final sobre los Trip's (Trade
right industrial propiety), el cual habia
sido conocido y discutido, a mi modo de
ver, de manera eficiente por nuestra de-
legacién en Ginebra, para ser aprobado
finalmente en Bruselas al término de la
"RondaUruguay". Detal suerte que nues-
tralegislacién sobre propiedad industrial
encontraba otro dmbito de reforma.

Los paises andinos, excepto Ecuador,
eran miembros del Acuerdo encomento,
yen consecuencia, esanormatividad nos
involucraba. En ese momento Venezuela
ya habia sido incorporada.

Lo que estaba por suceder erarealmente

preocupante: vendria una avalancha de
compromisos juridicos que sin duda su-

52

perarian nuestra voluntad y nuestra ca-
pacidad. Nosotros cuestionamos la via-
bilidad de la reforma en el Grupo Andino
en esas circunstancias. No tenia sentido
continuar las discusiones que de pronto
desgastaban nuestras relaciones veci-
nas, si muy probablemente nos encon-
trariamos en el corto plazo frente a una
norma que multilateralmente nos obli-
gaba. Hoy, pienso que era una posicién
equivocada, y que, por fortuna, se conti-
nuaron las discusiones que pretendian
una nueva Ley sobre Propiedad Indus-
trial. Deno haber sido asi, no tendriamos
una Decisi6én reformada en aspectos tan
importantes. Esunaleccién que se apren-
de:tratdndose de negociacionesinterna-
cionales, mas ain si son multilaterales,
nunca se sabe el cudndo de su finali-
zacién. Asi las cosas, la Decisién 85 dela
Comisién del Acuerdo de Cartagena, o
una nueva Decisién que la superara, iba
a estar, en todo caso, sujeta a la apro-
bacién de Trip's en Gatt.

Hoy nos encontramos en idéntica situa-
cién frente a este foro. Los paises indus-
trializados buscan impulsar el Gatt para
poder presentar un acuerdo parcial ala
Cumbre de Tokio, que se llevars cabo en
julio, la cual reunirda al Grupo de los
Siete (Japén, Alemania, los Estados Uni-
dos, Gran Bretaiia, Canad4, Francia e
Italia). Los Estados Unidos y Japén se
comprometieronasacaradelantela"Ron-
da Uruguay”. El presidente Bill Clinton
insté a 37 paises a presentar ofertas
sobre el tema de bienes y servicios, lo
que precipitaria acuerdos sustanciales
por parte de su pais. El punto slgido es
el acceso a los mercados. Existe un en-
frentamiento entre la Comunidad Eu-
ropeay los Estados Unidos, y entre éstos
y los paises asidticos, particularmente
Japén (que supuestamente recogen las
posiciones de los 114 paises que con-
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forman el Gatt), sobre subsidio a los
agricultores, medidas de proteccién in-
ternas, acceso a los mercados.

Pareciera que se ha llegado a acuerdos
previos sobre reduccién de aranceles in-
dustrialesy lareglamentacién del comer-
cioenloqueserefiere a servicios como la
banca y las comunicaciones. En todo
caso, los Estados Unidos trabajan con
lasdoce naciones que conforman la Comu-
nidad Econémica Europea sobre aquellos
aspectos en que las distancias deben
acortarse para entrar aresolverla "Ron-
da Uruguay" del Gatt.

Asi las cosas, nos encontrdabamos a las
puertas de una reforma en un proceso
que resulté especialmente constructivo
para el fortalecimiento de las relaciones
andinas, teniendo claro también que, no
obstante el Gatt, se pretendia una norma
andina de propiedad industrial, teniendo
presente que todos estos paises éramos
destinatarios de la 301.

Ahorabien, ya al final, cuando se truncé
lanegociacién por el tema de los desmon-
tes de los subsidios a la produccién y a
las exportaciones agropecuarias, los pro-
yectos, a mi modo de ver, no se hallaban
suficientemente decantados. Por lo me-
nos para los paises en via de desarrollo
son muy comprometedores los acuerdos
depropiedad industrialy se crean figuras
drdsticas que descansan en la igualdad
de desarrollo, presupuesto que no se da.
V. gr., se podrd imponer sanciones de
retaliacién al comercio a aquellos Esta-
dos que no protejan bien la propiedad
industrial, o por ejemplo, podrén tomarse
decisiones en las aduanas por parte de
los funcionarios que trabajan en ellas,
relacionadas con productos que en su
concepto no cumplan con la debida pro-
teccién marcaria o de patentes o de cual-

quier otra clase de propiedad industrial.
Basta imaginarnos, en estos dos casos,
las implicaciones para nuestro pais,
cuando nos ha costado tanto dejar de ser
monocultivadores, seriarealmenteconsi-
derable cualquier sancién al ingreso de
uno de nuestros productos en el exterior
recordando el marco multilateral del
Acuerdo General, o, en el segundo caso,
el riesgo de la toma de una medida como
la aludida, por parte de un funcionario
de Aduana, que aun cuando la reforma
administrativa de la entidad haya sido
estructural, lo menos es no contar con
los conocimientos requeridos y con la
especializacién que el tema exige.

He mencionado sélo dos ejemplos sim-
ples de lo que seria la nueva reglamen-
tacién, pero existen aspectos delicados y
exigentes.

Cuando se " desenrede " 1a negociacién,
si es que se desenreda, los temas que no
son objeto de conflicto o de enfrenta-
miento entre las naciones industriali-
zadas (nétese) se aprobaran casi que a
pupitrazo, es decir, todos y cada uno de
los demds sectores cuyos proyectos ya
casi se encuentran en limpio, no serdn
objeto de discusién, vale decir, que la
norma sobre propiedad industrial dentro
del marco multilateral en mencién ya es
un hecho concreto, si bien ne vigente.

Sin embargo, no resulta claro que se
llegue alfinal, toda vez que las fricciones
comerciales entre los principales paises
comercianteshan aumentado. La expan-
si6n en volumen del comercio de mer-
cancias se situé a finales de 1992 en el
4.5 por ciento, a pesar de que la tasa
registrada en el dltimo semestre del afio
fue inferior ala media de losiltimos diez
afios. El valor del comercio mundial
aumentd en 1992 en 5.5 por ciento, para
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situarse en los tres billones 700.000
millones de délares; en cuanto al sector
de servicios (turismo, telecomunicacio-
nes, aseguradoras, bances, profesiona-
les), crecié 8 por ciento, para cifrarse en
960.000 millones de délares. Esto sig-
nifica que la sensacién general es la de
que hay un riesgo de desaceleracién, es
decir, no ha habido una expansién del
comercio mundial en 1993, y por tanto,
no se da un buen ambiente parallegar al
final de la Ronda, en razén a que frente
a una decadencia del comercio, las na-
ciones, porlomenoslasindustrializadas,
tomarin m4s medidas internas de pro-
teccién, que es lo que las aleja de una
negociacién multilateral®.

La Decision 313 de la Comisién del
Acuerdo de Cartagena

Antecedentes

Volvamos anuestro "otro” marco de refe-
rencia: el Grupo Andino.

Una vez enterados del desarrollo del
Gatt,los paises andinos se pronunciaron
en conjunto sobre algunas apreciaciones
al documento de los Trips. Aspectos que
de ninguna manera podrian dejarse,
aspectos que debian modificarse y otros
sobre los que nos encontrabamos con-
formes.

A mi modo de ver, fue m4s un pronun-
ciamiento politico, en la medida en que
yano se podian efectuar modificaciones
aldocumento. Unicamente se aceptaban
aquellas que han quedado pendientes o
que aun estdn por resolverse. Es bueno
comentar que estas directrices se han
modificado.

¢ Datos tomados del diario La Republica.

Por otra parte, y a modo de informacién,
también es oportuno mencionar que la
OMPI (Organizacién Mundial de la Pro-
piedad Industrial) viene trabajando ya
hace algunos afios sobre Tratados Marco
de Patentes y de Marcas, Leyes Tipo,
entre otras, siendo Colombia miembro
de la Organizacién, y en consecuencia,
siendo destinataria de lalegislacién pro-
ferida. Sin embargo, en este caso no es
tan préxima la modificacién, en consi-
deracién a que si bien se ha continuado
con su discusién y estudio, la OMPI es
muy prudente dentro del contexto de
foros de reforma, y en ese sentido mas
bien ha tratado de hacerse presente co-
laborando u observando el desarrollo de
las distintas reformas en proyecto que
hemos venido comentando, esperamdo el
momento oportuno de vigencia.

Simultdneamente, se continué con la
reforma a la Decisién 85, olviddndonos
del texto Trips y de la Seccién 301, y de
la OMPI, para los efectos de cambio.
Queriamos una norma auténtica, inde-
pendiente, lo suficientemente sélida y,
de ser posible, abierta, con el fin de ir
ajustdndonos de modo paralelo a las mo-
dificaciones multilaterales. Esto en lo
posible dentro de un régimen comun.

Como caracteristica general de las Reu-
niones de Expertos, puede comentarse
que en verdad no todos los paises se en-
contraban con igual preparacién sobre
el tema. Si bien resulta dificil legislar
paray dentro de un Estado, 1o es mucho
mds para cinco, que si bien creemos te-
ner intereses parecidos, no contamos
con igualdad de criterios, dedicacién,
convencimiento. La primera pregunta
de la que ha debido partirse es si la
norma anterior (Decisién 85) habia ser-
vido o no, y cudles eran, politica y eco-
nomicamente hablando, sus m4s impor-
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tantes consideraciones. Es decir, sidado
el panorama mundial esbozado, y si
dadas las caracteristicas comerciales de
la subregién, todavia nos interesaba y
nos servia tener una norma comuin an-
dina.

Era casi que imposible, en todo caso,
que uno cualquiera de los cinco Estados
manifestara su voluntad encaminada a
no legislar en grupo, si por otro lado se
continuaban las reunionesy las Decisio-
nes sobre los otros temas que comprende
el Régimen Comiin. Entonces, en materia
de propiedad industrial vamos llegando
aunanuevanorma, no tante por estar con-
vencidos de su necesidad, repito, a nivel
de norma andina, sino porque la fuerza
de tener una relacién de subregién nos
arrastraba también a legislar sobre este
asunto.

Dentro de este contexto se expide la De-
cisién 311 del 12 de diciembre de 1991,
por parte de la Comisién del Acuerdo, la
cual duré dos meses, debido a que inme-
diatamente surgieron modificaciones (en
especial el Art.119yla Disposicién tran-
sitoria tercera), y se reemplazé total-
mente por la Decisién 313 del 14 de fe-
brero de 1992 (fecha en que se publica en
la Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-
tagena), toda vez que en la Reunién de
Presidentes, celebrada en Cartagena (8
al 10 de diciembre de 1991) éstos formu-
laron un mandato a la Comisién en ese
sentido. Asi las cosas, en la Reunidén de
Quito se expide esta Reglamentacién. 7

La pretensién mds importante de la
nueva norma era el fortalecimiento de
la proteccién de la propiedad industrial

” PACHON MUNOZ, Manuel, op.cit.

en todos y cada uno de los paises que
conforman el Grupo Andino, recogiendo
las tendencias de apertura econémica, y
buscando una ubicacién dentro del 4m-
bito internacional, dados los proyectos
de reformas y los objetivos de paises in-
dustrializados, particularmente de los
Estados Unidos, con quienesnos interesa
una muy buena relacién de comercio.

Reforma

Estas son algunas de las méds impor-
tantes modificaciones:

1. En materia de patentes

a.Se amplia la vigencia a quince afios
(antes era de cinco aiios) los cuales seran
contados a partir de la fecha de presen-
tacién de la respectiva solicitud. Nétese
la diferencia (antes era a partir de la
concesidn), y siguen siendo prorrogables
por una sola vez a cinco afios. Es decir,
lo que debemos tener en cuenta es que la
patente ahora es de 20 arios, pero desde
la solicitud, ;lo que implica que el inven-
tor podria hacer valer sus derechos de
titular (Art. 35) desde esa fecha?, o que
simplemente se reconoce el derecho de
prioridad (que se encontraba idéntico en
la legislacién anterior) y que hace refe-
rencia a que "los hechos ocurridos en el
espacio de tiempo entre la presentacion
dela solicitud en el extranjeroyen el pais
donde se invoca la prioridad, no afectan
la novedad”, y a que "las solicitudes de
patentes presentadas por terceros en ese
intervalo no pueden convertirse en pa-
tentes vdlidas [...]"

En conclusién, si se amplié el término de
proteccidén, pero no es tan simple como
decir que de cinco a quince afios prorro-
gables a veinte. ;Cémo se vaa ejercer un
derecho que no se sabe si se vaallegara

Revista de derecho, Universidad del Norte. 2: 47-61, 1993 55



tener? Eso no es imposible, pero debe
reglamentarse.

b.Se incluyé dentro delosrequisitos
de patentabilidad el nivel inventivo.
(Antes eran unicamente la novedad y 1a
susceptibilidad de aplicaciénindustrial).

Muy importante. Nuestralegislacién con-
sagraba este elemento antes de la Deci-
sién 85, y consiste, alaluz del Art. 4 de
la nueva normatividad, en que a una
personanormalmente versadaen el aspe-
cto técnico del que trate la patente no le
resulte obvia, ni teniendo en cuenta el
Art. 2 delalegislacién en comento, no se
hubiere derivadoevidentementedel esta-
do de la técnica (que no haya sido acce-
sible al piblico). Digo que es importante
porque todo invento debe contar con este
aspecto subjetivo que elevala considera-
cién de invencién, es decir, no todo lo
nuevo es un invento.

c. En cuanto al requisito de novedad
(Art. 2), si bien la norma nueva no
especificé (como silohacia la anterior) si
setrata delanovedaduniversal (el estado
de la técnica se predica de los conoci-
mientos que se han hecho accesibles al
publico en cualquier lugar y no inica-
mente en el pais en donde se estudia la
patente), debe concluirse sin ningin
temor que se hace referencia a ella, de-
bido a quenoserestringié aunanovedad
particular. Esa era la intencién de los
paises miembros: la novedad unive-
rsal.

d.El Art. 3 amplialaprotecciondela
novedad, en el sentidodehoentenderse
perdida cuando se autodivulgue por el
inventor, siempre y cuando sea en el afio
anteriorala presentacién dela solicitud.
Igualmente, la amplia cuando una ofici-
na nacional competente publique el con-

tenido de la solicitud contraviniendo las
normas que protegen lanovedad, cuando
un tercero haya obtenido la ihformacién
directa o indirectamente del inventor.

e. En cuanto a las creaciones que no
se consideran invenciones:

* Seincluyen las protegidas por Software
(se define de una vez por todas cudl es
la clase de proteccién que debe dérsele).

¢ Las formas de presentar informacién.

* Quedaronigualmente consagrados: los
descubrimientos, las teorias cientificas
y los métodos matematicos.

* Las que tengan por objeto materias
que ya existen en la naturaleza o una
réplica de ellas.

¢ Las obras literariasy artisticas o cual-
quier otra creacién estética, las obras
cientificas.

* Los planes, reglas y métodos para el
gjercicio de actividades intelectuales,
para juegos o para actividades econd-
mico-comerciales.

* Los métodosterapéuticos o quirirgicos
para el tratamiento humano o animal,
asi como los métodos de diagnésticos.
(Colombia no estaba de acuerdo con
excluir a estos ultimos, pues la expe-
riencia ha demostrado que en muchos
casos pueden ser invenciones verda-
deras, pero se aducia, por otra parte,
incremento en los costos).

f. En cuanto a las invenciones no
patentables:

* Las contrarias al orden publico. Se in-
cluye alamoral, alasbuenas costumbres,
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o que sean evidentemente contrarias al
desarrollosostenible del medio ambiente
( esto dltimo es nuevo).

¢ Las especies y razas animales y proce-
dimientos para su obtencién (antes: razas
animales y procedimientos esencialmen-
te biolégicos para la obtencién de ani-
males).

« Lasinvenciones sobre las materias que
componen el cuerpo humano y sobre su
identidad genética (nueva).

» Lasrelativas a los materialesnucleares
y fisionables (nueva).

¢ Las invenciones relativas a productos
farmacéuticos que figuren en la lista de
medicamentos esenciales de 1a OMS.

Nota: Este fue uno de los puntos mas dl-
gidos de discusién. Sin embargo, es bue-
no comentar que se establecié dentrode
las Disposiciones transitorias que los
productos farmacéuticos que no estdan
excluidos de patentabilidad, el pais miem-
bro que lo considere pertinente podrdano
otorgar patente de invencién por el
periodo que determine en su respectiva
legislacién nacional, pero no por mds de
diez afios, desde febrero de 1992. (Sobre
el particular cursa un proyecto de ley en
el Congreso de la Repiblica).

g. En cuanto a los derechos del
titular de la patente, se modifica el
de explotacion exclusiva por el de
prohibir a terceros que actiien sin
suconsentimiento. Es muyimportante
comentar que se establecié (Art. 35, li-
teral a) que el titular no podr4 evitar que
un tercero importe el producto paten-
tado cuando éste haya sido puesto en el
comercio en cualquier pais, con el consen-
timiento del titular o de cualquier otra

manera licita. (Punto esencialmente sen-
sible en la negociacién).

h. Se establece por primera vez el dere-
cho de la posesién anterior, cuandoes
de buena fe, claro estd.

i. Se estableci6 que cabria la nulidad
cuando la patente se concedié violando
la Decisién 313, y la caducidad cuando
deja de pagar las tasas (figura nueva
para la conservacién de los derechos
protegidos via propiedad industrial, ne-
cesaria para continuar con ellos).

j. Se legisl6 sobre los modelos de
utilidad, que son unidades tecnolégicas
menores. Son unos "inventicos"definidos
por el Art. 53 de la normatividad en co-
mento, asi:

Se concederdn patente de modelo de
utilidad a toda nueva forma, confi-
guracién o disposicién de elementos
de algin artefacto, herramienta, ins-
trumento, mecanismo u otro objeto, o,
de alguna parte del mismo, que per-
mita un mejor o diferente funciona-
miento, utilizacion o fabricacion del
objeto que lo incorpora, o que le pro-
porcione alguna utilidad, ventaja o
efecto técnico que antes no tenta.

En nuestros paises la gran mayoria de
logros constituyen modelos de utilidad,
y no invenciones propiamente tales.
Cuando se efectuaban los Encuentros
del Inventor se llegaba siempre ala con-
clusién de que nos faltaba una norma al
respecto. Peri era elinico pais que con-
taba legislativamente con dicha figura.

k. Se unen en una sola designacién
Disenios industriales, los dibujos y
modelos industriales: Serdn cualquier
reunién de lineas o combinacién de colo-
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res o cualquier forma externa bidimen-
sional o tridimensional que se incorpore
a un producto industrial o de artesanias
para darle una apariencia especial, sin
que cambie el destino o finalidad de
dicho producto y sirva de tipo o patrén
para su fabricacién.

Se continué con la exclusién de la indu-
mentaria, aun cuando Colombia se opuso.

2. Marcas. Hubo muchas modificacio-
nes. Me referiré a las que considero mds
trascendentales:

2.1. El concepto de marca se modi-
ficd sustancialmente, asi: signos que
sean perceptibles, suficientemente dis-
tintivos y susceptibles derepresentacién
grafica. Es decir, deja campo abierto a
las marcas olfativas y auditivas, ex-
cluidasde la anteriorlegislacién. Elimina
también el requisito de la novedad.

3. En las prohibiciones de registro de
marcas:

3.1. Las que consistan en formas usua-
les de los productos o de sus envases, o
en formas o caracteristicas impuestas
por la naturaleza de la funcidn de dicho
producto o del servicio de que se trate.
{Antes: s6lo las formas usuales o nece-
sarias delos productos, sus dimensiones
y colores). Eso significa que nosepueden
registrar los envases usuales de los
productos ni las formas que se deriven
de las caracteristicas de los productos o
del uso o empleo al que estdn destinados.

3.2. Las que consistan en formas que
den una ventaja funcional técnica o un
valor intrinseco mayor o diferente al
producto o al servicio al cual se aplican.

3.3. Las que consistan exclusivamente

en un signo o indicacién (antes era sélo
para las palabras) que en el lenguaje co-
rriente o en el uso comercial del pais
(antes, paises miembros), sea una desig-
nacidén comin o usual de los productos o
servicios de que setrate. (Ojo, se suprime
"palabras equivalentes en otrosidiomas").

3.4. Consistanenuncoloraisladamente
considerado, sin que se encuentre delimi-
tado por una forma especifica.

3.5. Las que reproduzcan o imiten una
denominacién de origen protegida, con-
sistan en una indicacién geografica na-
cional o extranjera susceptible de indu-
cir a error respecto a los productos o ser-
vicios a los cuales se aplique, 0 que en su
empleo puedan inducir al piblico a error
con respecto al origen, procedencia,
cualidades o caracteristicas delosbienes
para los cuales se usan las marcas. (No-
sotros no tenemos legislacién sobre las
denominaciones de origen ni sobre las
indicaciones de procedencia, pero debe-
mos respetar las que se encuentren pro-
tegidas por otros Estados).

3.6. Los signos de conformidad con nor-
mas técnicas, a menos que su registro
sea solicitado por el organismo nacional
competente ennormasy calidades en los
paises miembros. Ejemplo, en nuestro
pais el sello de calidad del Icontec.

3.7. Los que reproduzcan monedas o
billetes de curso legal en el territorio
del pais o de cualquier pais, titulos valo-
res, y otros documentos mercantiles, se-
llos, estampillas, timbres o especies fis-
cales en general.

3.8. Los signos que sean idénticos o se
asemejen, de forma que puedan inducir
al publico a error, a una marca anterior-
mente solicitada para registro o re-
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gistrada por un tercero, para los mismos
productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de
la marca pueda inducir al publico a
error (esto es nuevo).

8.9. Losqueseanidénticosose asemejen
aunnombre comercial protegido, de acuer-
do con las legislaciones internas de los
paises miembros siempre que, dadaslas
circunstancias, pudiere inducirse al pi-
blico a error. Es muy importante porque
protege tanto al nombre comercial como
a las marcas.

8.10. Consagra expresamente la posi-
bilidad de evitar que sean idénticos o se
asemejen aun lema comercial registrado,
siempre que induzca a error.

3.11. Marcas notorias. Era un tema
muy importante.

La propuesta de Colombia fue que se re-
glamentara comoloestableceel Convenio
de Paris, de forma simple pero a su vez
completa. No obstante, este fue uno de
los puntos donde m4s se debi6 concertar,
oir, discutiry aceptar, pero, en todo caso,
quedé mal redactadoy repetitivo, que no
era la idea, pero que la explicacién des-
cansa en el sinnimero de propuestas
formuladas. En mi concepto, sea lo que
fuere, sereconocié proteccién aesta clase
de marcas, que internacionalmente de-
biamos reconocer. (Vale la pena comen-
tarquelaidea, oel compromiso adquirido
durante las discusiones, era que al final
laduntarevisaralaredaccién, porresul-
tar imposible que durante la reforma se
fuera plasmando).

Resumiendo la norma, se establecié que
no se pueden registrar marcas querepro-
duzcan, imiten, traduzcan o transcriban
total o parcialmente un signo (obsérvese

que no dice marca) notoriamente cono-
cido, bien sea en el pais en el que se so-
licita la marca o en cualquier pais an-
dino, 0 en cualquier pais que nos ofrezca
reciprocidad (es decir, que nos traten
igual que lo que nosotros los tratamos
aqui en materia de marcas —la idea era
recoger el principio de 1a Convencién de
Paris). Adicionalmente, se establece que
la notoriedad se determina por los sec-
tores interesados; no es una notoriedad
universal. Vale decir, si hablamos de
elementos deportivos Wilson, se exami-
nard si esnotoria en el sector dejugadores
de tenis.

Otra consagracién trascendental fue es-
tablecer quenoes sélo para oporlaclase
que se solicita la marca, ni por o para los
productos que se va a destinar, sino para
otros.

3.12. Muy importante: No se pueden re-
gistrar como marca los titulos de obras
literarias, artisticas o cientificas y los
personajes ficticios o simbélicos que sean
objeto de un derecho de autor correspon-
diente a un tercero, salvo que medie su
consentimiento. Es una causal totalmen-
te nueva, y recoge no sélo la proteccién
que las leyes de autores conceden, sino
también que lo reconocido en ellas se
protege via propiedad industrial.

Finalmente, vale la pena efectuar una
consideracién. En el anterior Régimen,
el derecho a las marcas se obtenia una
vez que habia sido concedido su registro
por la Oficina Nacional Competente, y
su renovacidn se concedia si una vez so-
licitada en tiempo se probaba que se
habia usado en cualquiera de los paises
de la subregién. En el presente estatuto
se amplia el término de las marcas adiez
afios renovables por periodos sucesivos
de diez en diez (antes, de cinco en cinco).
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Se exige también seis meses de antela-
cién a la solicitud de renovacién, pero se
concede un plazo de gracia no previsto
en laanterior legislacién. Ahorabien, en
la actualidad no se requiere probar el
uso de la marca para que se conceda su
renovacién. Lo unico que analizard la
Oficina Competente es que el solicitante
sea el titular y haya cancelado en tiempo
las tasas correspondientes. En conse-
cuencia, se eleva a causal de caducidad
1a falta de pago (Art. 103).

No obstante, sigue siendo necesario el
uso, por ser delaesenciadela proteccién
ala propiedad industrial. No resulta in-
teresante proteger para guardar, para
evitar simplemente que otros la usen,
pero en virtud del Art.98 se dard lo que
enderechollamamostrasiadodelacarga
de la prueba, en el sentido de que la Ofi-
cina deber4 cancelar el registro si una
persona interesada logra probar que el
solicitante de la renovacién no se en-
cuentra utilizando su bien en la subre-
gién durante los cinco afios consecutivos
precedentes a lafecha en que seiniciela
accién de cancelacién.

Lemas comerciales

Se legislé también sobre lemas comer-
ciales, aun cuando a la luz de la norma-
tividad dichos elementos podian regis-
trarse también comomarcas, sin que exis-
tiera un articulo especifico que previera
esta posibilidad. Se definen en el Art.
107 como la palabra, frase o leyenda uti-
lizada como complemento deuna marca,
¥y que no podrdn registrarse los que
contengan alusiones a productos o mar-
cas similares o expresiones que puedan
perjudicar a dichos productos o marcas.
Compartimos la apreciacién del profesor
Ricardo Metke en el sentido de que "/...]
no circunscribe la prohibicién a lemas

comerciales que se soliciten para los mis-
mos o similares productos, circunstancia
que podria interpretarse en el sentido de
que la proteccion del lema comercial no
estd restringida por la naturaleza del
producto o servicio a que se aplican”.

Marcas colectivas

Es una figura nueva en la Ley Comu-
nitaria, masnoen lalegislacién nacional,
toda vez que en nuestro Cédigo de Comer-
cio se establecia su consagracion.

Se define como toda marca que sirve
para distinguir el origen o cualquier
otra caracteristica comun de productoso
de servicios de empresas diferentes que
utilizan la marca bajo el control del ti-
tular. Ejemplo de ellas serian la desig-
nacion PURALANA o LYCRA que acom-
panaa algunos productos de confecciones
que son elaborados con materiales de
estas caracteristicas.

Deseo hacer un breve comentario sobre
el Art. 97 de la presente Decisién, a cuyo
tenor:

El derecho conferido por el registro de la
marca no concede a su titular la posibili-
dadde prohibir auntercerola utilizacion
dela misma, con relacion a los productos
marcados de dicho titular, su licencia-
tario o alguna otra persona autorizada
para ello, que hubiesen sido vendidos o
de otro modo introducidos licitamente
enelcomercionacional de cualquier pais
por éstos, siempre y cuando las carac-
teristicas de los productos no hubiesen
sido modificadas o alteradas durante su
comercializacion.

Se concibe en este Art. la figura del ago-
tamiento del derecho, recogida de los
tribunales europeos, donde se respeta el
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principiode laterritorialidad delas mar-
cas, pero una vez que el producto mar-
cado se comercializa, el titular pierde el
control de éste, en 1la medida en que no
sabe cudl serd su destino, y por tanto no
puede entorpecerle sunormal desarrollo.

Lanorma anterior (Art. 75delaDecisién
85) permitia la importacién de mercan-
cias de los paises miembros, con marcas
confundibles a marcas ya registradas en
el pais, y lo dnico que se exigia era la
indicacién del lugar de fabricacién. Esta
norma fue un gran obstdculo en el comer-
cio de nuestros productos en la subre-
gién,ylomasgrave, fueincidenteimpor-
tante en nuestras relaciones bilaterales
con algunos de estos paises.

Articulo 118 de la Decisién 313

Los patses miembros, en sus res-
pectivas legislaciones nacionales o
mediante compromisos adquiridosen
el marco de convenios bilaterales o
aquellos celebrados en el dmbito de
organismos internacionales, podrdn
fortalecer yampliarlosderechos sobre
propiedad industrial conferidosen la
presente decision cuando ast lo consi-
deren pertinente.

Razén de ser delanorma: el compromiso
que teniamosy la voluntad de adherirnos
al Convenio de Paris. Este convenio es
bien generoso en proteccién, sobre todo
en las posibilidades que se nos dan de
adherirnos al Protocolo de Lisboa y de
Madrid.

Por iltimo, en las disposiciones tran-
sitorias vale la pena anotar que adqui-
rimos el compromiso de establecer la
modalidad de proteccién referente a las
variedades vegetales y los procedimien-
tos para su obtencién. Se previé como

fecha el 31 de julio de 1992, y mientras
tanto y todo este tiempo posterior, los
paises no pueden otorgar patente de in-
vencién a esos productos y a esos pro-
cesos.

Paralabiotecnologia, incluidos los micro-
organismos y los procedimientos para
su obtencién, se establecié el 31 de di-
ciembre de 1992 para su legislacién.

No se ha legislado a la fecha sobre nin-
guno de estos dos aspectos. El pais se en-
cuentra estudiando las implicaciones y
posibilidadesde adherirnos a UPOV (Unién
de Proteccién para las Variedades Vege-
tales).

Alfinalizar esta corta presentacién sobre
los aspectos mds generales de la propie-
dad industrial, deseariainvitara quienes
nos encontramos en el ejercicio de la
profesién del derecho y a quienes espe-
cialmente nos interesa el tema, a que, si
bien la norma una vez vigente se inde-
pendiza de sus autores, seria mds cons-
tructivo, m4s préspero, adoptar una ac-
titud m4s positiva en la interpretacién,
1o que colaboraria directamente con el
buen desarrollo de las normas y el reco-
nocimiento de los derechos que éstas
protegen, y no una actitud permanente
de critica y cuestionamiento, que entor-
pece y congestiona la buena labor pre-
tendida hoy en dia por la Superinten-
dencia de Industria y Comercio.
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