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Resumen

El arbitraje es un mecanismo de solucion de conflictos, por ende resulta
interesante analizar y demostrar la importancia de este como recurso idéneo para
solucionar las controversias que se presentan en el ambito de la Propiedad Intelectual,
ademas proponer modelos de pactos arbitrales, es decir clausulas compromisorias o
compromiso, que sean guia para que las controversias en materia de Propiedad
Intelectual sean solucionadas a través de este mecanismo, ya que desde la etapa

precontractual las partes podran manifestar sus intereses.

Dentro de los lineamientos de esta investigacion, esta desarrollar ideas claras y
argumentos solidos del porque el arbitraje es viable para solucionar los asuntos de
controversia en la Propiedad Intelectual, buscando identificar que temas pueden ser
materia de arbitraje, por este motivo explicar como el arbitraje se ha convertido en uno
de los medios mas viables para solucionar las controversias dadas en esta area
comercial, es una tarea que se puede lograr con un andlisis juridico, doctrinal,
jurisprudencial y casuistico que se concluird a través de la observacion de laudos
Arbitrajes dados por la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia de los afios
2007,2008,2009, en los casos practicos donde se reclamen dafios o perjuicios que han

sido causados por la violacién a un derecho de Propiedad Intelectual.



Glosario

Artista intérprete o ejecutante: Persona que representa, canta, lee, recita,

interpreta o ejecuta en cualquier forma una obra (Fuenteseca, 2016,2).

Autor: Persona fisica que realiza la creacion intelectual (Direccion nacional de

derechos de autor, 2016).

Derechohabiente: Persona natural o juridica a quien por cualquier titulo se
transmite derechos reconocidos en la presente Decisiéon (Sistema de informacion sobre

comercio exterior, 1993).

Fonograma: Toda fijacion exclusivamente sonora de los sonidos de una
representacion o ejecucion o de otros sonidos. Las grabaciones gramos fénicos y
magnetofénicos se consideran copias de fonogramas (Sistema de informacion sobre

comercio exterior, 1993).

Juicio o litigio: Método tradicional para resolver una disputa, que consiste en la
participacion del sistema judicial. Concluye con una sentencia (Centro empresarial de

mediacion y arbitraje, 2016).

Know How: Proviene del inglés y significa: "Saber hacer". Consiste en las
capacidades y habilidades que un individuo 0 una organizacion poseen en cuanto a la

realizacion de un tarea especifica (Debitoor, 2016).

Obra: Es una creacién intelectual original de caracter artistico o literario,



susceptible de reproducirse o divulgarse (Glosario de propiedad intelectual, 2009, 3).

Situacién juridica: Es el conjunto de los efectos que derivan de una relacion
entre personas; en tal sentido, incluiria en si la nocion de relacion juridica y, en cierto

modo, coincidiria con ella (Enciclopedia juridica, 2014).

Software: Segun la RAE, el software es un conjunto de programas,
instrucciones y reglas informéticas que permiten ejecutar distintas tareas en una
computadora. Se considera que el software es el equipamiento l6gico e intangible de

un ordenador.

Transaccion: Accion y efecto de transigir.Tratoconvenio, negocio (Real

Academia Espafiola, 2016).

Tribunal Arbitral: Organo colegiado que tiene la facultad de decidir, en forma
obligatoria, a través de un laudo arbitral, la controversia planteada entre las partes

(Centro empresarial de mediacion y arbitraje, 2016).


http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/efectos/efectos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/relaci%C3%B3n/relaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica/relaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.htm

Abreviaturas

Adpic: Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio

Art: Articulo.

C.C: Corte Constitucional.

C.P: Constitucion Politica.

CNUDMI. Comisién de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

CECOLDA. Centro Colombiano del Derecho de Autor.

SICE: Sistema de informacién sobre comercio exterior.

DDHH. Declaracién Universal de Derechos Humanos.

DPI: Derecho de Propiedad Intelectual.

MASC: Mecanismos Alternativos de Solucion de Conflictos.

M.P: Magistrado Ponente.

OMPI: Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual.

PCT. Sistema Internacional de Patentes.

P.I: Propiedad Intelectual.
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PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos.

PIDESC. Pacto Internacional de Derechos Econdmicos, Sociales y Culturales.

UNESCO. Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y

la Cultura.


http://www.humanium.org/es/derechos-civiles-politicos/
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Introduccioén

El Arbitraje es conocido como aquel mecanismo a través del cual dos o mas
personas buscan colocar en manos de un Arbitro idéneo, controversias surgidas en
busqueda de un mismo objetivo, para que este dé una solucidn e imparta una decision

frente a cada caso en concreto.

El Arbitraje se da en terrenos nacionales e internacionales, es por tal motivo que
en la actualidad se debe dar prioridad a que sea este el mecanismo mas competente
para darle solucién a un conflicto, ya que su viabilidad es la mas oportuna en cuento a
la economia procesal y la eficacia, toda vez que lo principal para que este se pueda dar
es la manifestacion de voluntad de las partes que en principio se puede decir es uno de
los requisitos esenciales para acudir a este, ya que la Propiedad Intelectual al ser un
creacion del hombre le da la facultad para disponer voluntariamente de los derechos

adquiridos con esta.

La Propiedad Intelectual en los ultimos afios ha tenido un gran enfoque hacia el
Arbitraje, por ser este un mecanismo privado y confidencial generando con esto
confianza para las partes, ademas porque puede solucionar varias controversias en el
area comercial, como se puede ver con la Propiedad Intelectual que es una
materializacion del ingenio humano que en la mayoria de los casos tienen una
estimacion econdomica, tema que suele ser el detonante en el surgimiento de

problematicas, como lo son por ejemplo: abusos, incumplimientos de contratos,
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competencia desleal, entre otros. Es por tanto que este procedimiento se ha convertido
en la manera mas efectiva de resolver estos conflictos, cualquier persona o entidad

puede solicitarlo, sin distincién de idioma, nacionalidad o domicilio.

La propiedad Intelectual con el paso del tiempo y los diferentes avances ha
logrado escalonar hacia el ambito internacional, a través de diversos acuerdos a los
cuales llegan las partes, es por este motivo que los interesados en las nuevas
creaciones buscan que en lo posible el surgimiento de sus conflictos sea resulto por un
mecanismo que se adapte a las diferentes necesidades de ellos y del area mercantil,
gue a su vez logre solucionarlas, como lo es el Arbitraje que por incursionar cada vez
mas en el area comercial, funciona como mecanismo tolerable a los conceptos de

territorialidad y soberania nacional.

El mundo actual acarrea cambios y avances en temas cientificos, tecnologicos y
econdémicos; los cuales sin lugar a dudas se ven reflejados en la Propiedad Intelectual y
esto conlleva en la mayoria de los casos al surgimiento de controversias que deben ser
tratadas a través de un medio rapido que de soluciones pertinentes, es por tanto que el
Arbitraje pasa a ser este mecanismo idoneo ya que es agil y se acomoda a todos los

cambios que se proporcionan con el paso del tiempo.
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Objetivos

Objetivo general

Analizar el progreso del Arbitraje Nacional en el sistema juridico de la Propiedad
Intelectual, a través de un rastreo tedrico, doctrinal y Jurisprudencial, donde se

demuestre el desarrollo de este como Mecanismo Alternativo de Solucion de Conflictos.

Objetivos especificos

Identificar las circunstancias, temas o aspectos que originan conflictos juridicos

en la Propiedad Intelectual susceptibles de Arbitraje.

Observar a través de algunos ejemplos de contratos de Propiedad Intelectual,
como se establecen las clausulas o acuerdos de sometimiento al Arbitraje sobre

controversias existentes o futuras.

Elaborar ejemplos de contratos para la Propiedad Intelectual como acuerdos de
sometimiento al arbitraje y para la explotacion econémica para evitar los conflictos

entre las partes.
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Metodologia

La metodologia que se utilizara para desarrollar esta investigacion consiste en
un andlisis juridico y normativo, con el objetivo de demostrar la aplicacion del Arbitraje
Nacional en la Propiedad Intelectual, a través de un rastreo practico de Laudos
Arbitrales y una descripcién de los conflictos juridicos originados por el uso de esta

propiedad
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Propiedad Intelectual Nociones Bésicas.

Historia y contexto actual Nacional e Internacional de la Propiedad Intelectual.

La Propiedad Intelectual no puede ser vista como un area nueva en la historia de
la humanidad, varios autores afirman que esta encuentra su creacion en ltalia en la
época del Renacimiento del Norte, desde entonces la busqueda por la proteccion de
las invenciones del ingenio humano ha estado a la vanguardia, demuestra esto la Ley
de Venencia de 1474, la cual buscaba proteger las patentes dandole exclusividad a un
solo titular, por otro lado en cuanto a los derechos de autor el auge se dio en el siglo
XX con la Ley de Derechos de Autor de 1991 en el Reino Unido, considerada por
muchas décadas fundamental en la jurisdiccion y en este mismo siglo hacia 1440,
Johannes Gutenberg y su creacion la imprenta con tipos mdviles, dio inicio a la

conformacion del sistema de derechos de autor en el mundo.

La Propiedad Intelectual, tuvo que sobrepasar algun tiempo para ganar
credibilidad juridica, sin embargo la demanda de esta se hacia cada vez mas fuerte y

empez6 a ser considerada de manera universal para las sociedades.

A finales del siglo XIX, las nuevas formas innovadoras de
fabricacion contribuyeron a promover un movimiento de industrializacion a
gran escala, al que se sumaron fenbmenos como el rapido crecimiento de
las ciudades, la expansion de las redes ferroviarias, la inversion de capital
y un aumento del comercio transoceanico. Los nuevos ideales del

industrialismo, el surgimiento de gobiernos mas centralizados y un
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nacionalismo maés vigoroso llevé a muchos paises a establecer sus

primeras leyes modernas de propiedad intelectual (Idris, s.f, 3)

Hasta entonces lo que se conocia de propiedad intelectual se decia que era de
aplicacion universal, pero los avances del tiempo y la fuerte implicacion de esta hicieron
gue incrementara el comercio internacional y fue por este motivo que surgieron dos
tratados elementales sobre este tema; el Convenio de Paris para la Proteccion de la
Propiedad Industrial, de 1883, y el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras
Literarias y Artisticas, de 1886. Durante casi un siglo fueron estos la Unica fuente de la

Propiedad Intelectual y era considerada la mas importante en el derecho internacional.

La propiedad intelectual a lo largo de la historia se ha basado en el principio
fundamental de darle reconocimiento a los seres humanos que comparten su
creatividad y a su vez pretende que esta sea retribuida, buscando de esta manera

promover el crecimiento econémico a nivel mundial.

Luego de hacer un recuento por la historia de la Propiedad Intelectual y
los avances que ha generado en materia mercantil a través de la
propiedad industrial y los derechos de autor, cabe hacer énfasis en la
actualidad que atraviesa esta area. En Colombia la Constitucion Nacional
de 1991, trajo incorporado con relacion a la propiedad intelectual, tres

articulos establecidos asi:

“Articulo 61: El Estado protegera la propiedad intelectual por el tiempo

y mediante las formalidades que establezca la ley”.
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“Articulo 150, numeral 24: Regular el régimen de propiedad industrial,

patentes y marcas y las otras formas de propiedad intelectual”.

“‘Articulo 189, numeral 27(Competencia del Presidente de la
Republica): Conceder patente de privilegio temporal a los autores de

invenciones o perfeccionamientos Utiles, con arreglo a la ley”.

La legislacién Colombiana al ver la importancia de la propiedad intelectual
en el mundo actual, decidio darle jerarquia a esta, por ser la manera mas viable

de proteccion de la propiedad y los derechos que de esta se puedan desprender.

En cuanto a la regulacion internacional de la propiedad intelectual, se puede
decir que la OMPI, es la organizacion encargada, tanto de la politica como de la
proteccion internacional, en cuanto a la politica mundial los entes que la conforman se
reinen periddicamente para analizar todo lo relacionado con la P.l y en el tema de
proteccion internacional, es la encargada, puesto que son un gran numero de paises
los que estan vinculados a esta. La OMPI facilita que las solicitudes que se presenten
sean en un solo idioma, logrando con esto que se reduzcan los costos por los servicios

prestados.

Los sistemas de proteccion internacional gobernados por la OMPI, establecen

tres mecanismos de tutela para los derechos de propiedad industrial, que son:

El sistema del PCT establece la proteccion internacional de
invenciones, un sistema mundial destinado a simplificar la presentacion

multiple de solicitudes de patente. Al presentar una solicitud internacional
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de patente en virtud del PCT, usted solicita la proteccion de una invencion
en cada uno de los paises miembros (actualmente, mas de 100) en todo

el mundo.

El "Sistema de Madrid" establece la proteccion internacional de
marcas. El Sistema de Madrid simplifica considerablemente los
procedimientos destinados a registrar una marca en nuMerosos paises
gue son parte en el Sistema de Madrid. Un registro internacional en virtud
del Sistema de Madrid produce el mismo efecto que una solicitud para el
registro de la marca presentada en cada uno de los paises designados
por el solicitante y, a menos que sea rechazada por la Oficina de un pais
determinado dentro de un cierto plazo, tiene el mismo efecto en dicho

pais que un registro en el Registro de Marcas de dicho pais.

El Arreglo de La Haya establece la proteccion internacional de los
dibujos y modelos industriales. Este sistema ofrece al titular de un dibujo
o modelo industrial la posibilidad de proteger su dibujo o0 modelo en varios
paises presentando una unica solicitud ante la Oficina Internacional de la
OMPI, en un sélo idioma y abonando un unico conjunto de tasas en una

sola moneda (Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, s.f, a).

Un tema bastante importante en la actualidad de la P.1, es la competencia que es
la encargada de generar crecimiento en el mercado, son los empresarios los que se
ven obligados cada vez mas a crear y marcar la diferencia frente a los demas, de este

tema también se ha encargado la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual,
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estableciendo que la P.1, le da a los empresarios la tranquilidad de que sus productos y
servicios estan garantizadas en cuanto a la proteccion frente a la competencia desleal,
pues sin esta los proveedores o fabricantes, podrian copiar y llevar al mercado algo
gue ya estaba creado, por ende la P.l desempeiia un papel de garante frente a la

competencia. Sobre este tema ha establecido que:

Una P.l. en su justa medida (ni demasiada ni demasiada poca) es,
de por si, favorable a la competencia, aunque en ocasiones puede incidir
en el derecho de los consumidores a la libertad de eleccidon. Asi sucede
cuando se hace un uso abusivo de los derechos de P.l. o cuando se
utilizan de una manera que va en contra de los objetivos de la legislacion.
Incluso una P.l. en su justa medida puede hacer que, en ocasiones, sea
dificil, imposible o inconveniente para los competidores buscar otras
maneras de atraer a los consumidores, como sucede, por ejemplo,
cuando las tecnologias patentadas se convierten en normas industriales,
o cuando la obtencion de datos de una prueba conlleva un riesgo para la

salud y el bienestar de personas y animales (OMPI, s.f,b).

La OMPI es una organizacion internacional muy activa en este tema y es de
constante actualizacion, cuenta con el consentimiento de la mayoria de los Estados,
por ende considera importante generar concienciacion internacional acerca de la

propiedad intelectual.
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¢, Qué es la Propiedad Intelectual?

El tema especifico de Propiedad Intelectual hace parte de una masa genérica
denominada derecho de propiedad, la cual otorga al propietario estas tres facultades
uso, goce y modificacion del bien, es por tanto que la propiedad intelectual encuentra
su razén de ser en esta, ya que los mecanismos de proteccion de los derechos de
propiedad intelectual van encaminados hacia las invenciones individuales e industriales
durante la vigencia que estas tengan en la legislacion, el objetivo de estos mecanismos
ademas busca dos cosas esencialmente, la proteccion de las personas y la proteccion

econdmica.

El concepto de propiedad intelectual se entiende como todas aquellas
creaciones del talento humano, como lo son los dominios cientificos, literarios,
artisticos, industriales o comerciales, que son susceptibles de materializarse en un

medio de reproduccién recocido por los demas (Diaz, 2013,3).

Clases de Propiedad Intelectual

Este tipo de propiedad comprende dos grandes ramas, que son; los derechos de
autor y derechos conexos y la propiedad industrial, estas contemplan todo lo
relacionado con la investigacion, innovacion y creacion del ser humano, objetivo que
logra al maquinar sus ideas y plasmarlas en un objeto o bien. La subdivision de la
Propiedad Intelectual, admite una definicibn que genera la diferencia entre las dos

ramas, que se puede explicar asi:
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Derechos de autor y derechos conexos:

Es el conjunto de normas que busca proteger todo acto que realice el ser
humano y que implique creatividad en areas artisticas; son aquellas que impactan el
sentido estético de quien las contempla, ejemplo: las fotografias, las esculturas, las
pinturas, entre otras, cientificas y literarias; son aquellas que son expresadas por
cualquier forma de lenguaje como por ejemplo las novelas, cuentos, textos didacticos y
cientificos, programas de computadora (software), poemas, entre otras (CECOLDA,
2016,1). Esto implica el ingenio del hombre en la materializacion de sus ideas, en
creaciones que puedan ser percibidas por los sentidos y que a su vez logren darse a

conocer por cualquier medio.

Cabe hacer énfasis, en que, como lo estipula esta rama de la propiedad
intelectual, el autor es el principal sujeto ya que es el creador de las obras, por ende
goza de derechos consagrados en la ley, como por ejemplo derecho a impedir que sus
creaciones sean reproducidas de manera alterada. El régimen del derecho en esta area
favorece al autor o a los coautores, es decir a la persona juridica natural que creo la
obra y a su vez protege a las personas que se convierten en titulares derivados de los

derechos patrimoniales de autor (Granados, 2014,32).

El derecho de autor crea un vinculo inseparable entre el autor y la obra,
permitiendo esto varias prerrogativas que se sintetizan en derechos morales y

derechos patrimoniales.
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Derechos morales: son aquellos que nacen con la creacion de la obra,
corresponden al autor de manera personal e irrenunciable, por esto solo se adquiere
este derecho una vez se ha creado, ya que el autor y la obra se pueden comparar por
ejemplo como un padre y su hijo, pues la obra es la expresién de todas sus ideas,
sentimientos y vivencias. Se vale aclarar entonces, que el autor nace desde los
primeros pasos de la obra, es decir desde que se trazan o esbozan las ideas aunque
estas sean inconclusas. Los Derechos Morales se encuentran reconocidos en la

Declaracion Universal de los Derechos Humanos, en el numeral 2 del articulo 27, asi:

“Toda persona tiene derecho a la proteccion de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razon de las producciones cientificas,
literarias o artisticas de que sea autora” (Asamblea General de las

Naciones Unidas, 1948)

Y a su vez el Pacto Internacional de Derechos Econdémicos, Sociales y

Culturales, en su articulo 15, numeral C hace mencidén de estos, asi:

“...Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a: Beneficiarse de la protecciéon de los intereses morales y
materiales que le correspondan por razén de las producciones cientificas,
literarias o artisticas de que sea autora...” (Asamblea General de las

Naciones Unidas, 1966).

Los Derechos Morales del autor son cinco, el primero es el de paternidad, que le

da al autor dos prerrogativas, que su nombre sea anénimo durante toda la reproduccion
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de la obra o que por el contrario este sea mencionado cada vez que esta sea material
publico, el segundo es el derecho de integridad, el cual se reconoce como aquel que le
da al autor la oportunidad de oponerse cada vez que se vaya a modificar su obra,
generado dafos ya sea a la misma o al autor, el tercero se conoce como derecho a la
modificacion, el cual incluye tanto al autor como a terceros interesados, pues le permite
al autor hacer cambios a su obra siempre y cuando estos no perjudiquen a terceros, el
cuarto derecho es aquel que le da la facultad al autor de retirar la obra de circulacion,
se conoce como derecho de arrepentimiento o retracto, siempre que esto no cause
dafios o perjuicios a terceras personas, puesto que si llega a suceder acarrearia una
indemnizacioén y el dltimo derecho es a lo inédito, le da la posibilidad al autor de que su

obra sea andnima hasta su fallecimiento.

Ademas de esto, los derechos morales consagran caracteristicas adaptadas a

estos, que son:

Perpetuidad. Por perpetuo debe entenderse (claro esta que el
entendimiento de perpetuo para la razébn humana es de caracter
imposible. Este ligado completamente al fendmeno del tiempo [tiempo
gue pasa] es incomprensible en su totalidad por el hombre, como lo es el
del infinito o el de la nada. San Agustin que estudiaba el fenbmeno del
tiempo decia: Si me le preguntas no sé qué es si no lo haces sé que es)
gue perdura incesablemente. Lo que sucede es que se les confia a

algunas personas el ejercicio estos derechos.
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Irrenunciabilidad. El autor no puede renunciar a los Derechos
Morales, pues son incluso considerados de orden publico. No hay mucho
que decir sobre esta caracteristica. Esta Derechos se puede entender
ademas de una forma para la proteccion del autor, que en un caso
determinado se puede ver presionado a renunciar a estos derechos,
como una forma de proteccién indirecta a la comunidad, a la cultura, al no
permitir que se realice una deformacién de la obra que ponga en perjuicio
el honor del autor y de la misma obra como patrimonio nacional (Marquez,
2004, 164).

Inembargables, quiere decir que no pueden ser objeto de medida cautelar. Por

ser un derecho inherente de la personalidad del autor (Granados, 2014,10).
Inalienables, esta particularidad de los derechos morales es acogida en las
mayoria de legislaciones latinoamericanas, esta faculta al autor para que sus
creaciones u obras permanezcan y sean de su total dominio, generando esto la

imposibilidad de transferir o transmitir de un patrimonio a otro (Rodriguez, s.f, 2)

Derechos patrimoniales: son aquella facultad del autor para aprovecharse
econdmica o patrimonialmente de su obra, de manera temporal, estos al igual que los
derechos morales nacen desde la creacién de la obra y no es necesario acudir a un
tramite extra. Los derechos patrimoniales en la legislacion colombiana no consagran
una lista taxativa que contenga cuales son, sin embargo la decision 351 de la Comision
del Acuerdo de Cartagena, en el articulo 13 establece cuales son los derechos del

autor o de sus derechohabientes en esta area, asi:
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“El autor o0, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho

exclusivo de realizar, autorizar o prohibir:

a) La reproduccion de la obra por cualquier forma o procedimiento;

b) La comunicacion publica de la obra por cualquier medio que sirva para

difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imagenes;

c) La distribucion publica de ejemplares o copias de la obra mediante la

venta, arrendamiento o alquiler;

d) La importacion al territorio de cualquier Pais Miembro de copias hechas

sin autorizacion del titular del derecho.

e) La traduccioén, adaptacion, arreglo u otra transformacién de la obra”

(Comision del Acuerdo de Cartagena, 1993).

Las caracteristicas de los derechos patrimoniales generan una diferencia
esencial con los derechos morales, siendo el tema principal lo pecuniario. La primera
consiste en que los derechos patrimoniales se pueden transferir por acto entre vivos o
transmitir por causa de muerte, la segunda es que estos son embargables, por tener
contenido patrimonial, funcionan igual que cualquier otra derecho de este clase y la
ultima como ya se menciono es que son temporales, quiere decir esto que todo cambio
o modificacion de la obra mientras este en dominio privado debe correr con
autorizacion del autor ,pues luego de esto la obra sera de dominio publico, pudiendo

cualquier otra persona hacer uso de esta sin salvoconducto, por esto la duracion de los
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derechos patrimoniales es determinada pero varia de una legislacion nacional a otra.
En los Estados parte en el Convenio de Berna, el plazo es de 50 afios como minimo y
estos se cuentan a partir de la muerte del creador de la obra, sin embargo hay algunas
legislaciones nacionales que establecen plazos de proteccion por mas tiempo (OMPI,
s.f.c), es por esto que el derecho de autor, busca que este pueda percibir diferentes
beneficios durante un plazo expreso, para que luego la sociedad pueda hacer uso de

esta, claro esta, sin olvidar los derechos morales.

La Organizacion Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI), es un organismo de
las Naciones Unidas, uno de sus documentos hace alusién a las obras que protege el

Derecho de autor, manifestando lo siguiente:

Desde el punto de vista de la proteccion del derecho de autor, se
entiende por “obras literarias y artisticas” toda obra original,
independientemente de lo que valga desde el punto de vista literario o
artistico. Las ideas plasmadas en la obra no necesariamente deben ser
originales, lo que debe ser creacion original del autor es la forma de
expresion de las mismas. En el articulo 2 del Convenio de Berna para la
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas se estipula lo siguiente:
‘Los términos 'obras literarias y artisticas' comprenden todas las
producciones en el campo literario, cientifico y artistico, cualquiera que
sea el modo o forma de expresion”. A continuacion de esa definicion, en
el Convenio se enumeran los siguientes ejemplos de obras de esa indole:

Principios basicos del derecho de autor y los derechos conexos libros,
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folletos y otros escritos; conferencias, alocuciones, sermones; obras
dramaticas o dramético-musicales; obras coreogréficas y pantomimas;
composiciones musicales con o sin letra; obras cinematogréaficas, a las
cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento anélogo a la
cinematografia; obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado,
litografia; obras fotogréficas, a las cuales se asimilan las expresadas por
procedimiento analogo a la fotografia; obras de artes aplicadas;
ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras tridimensionales relativas a
la geografia, a la topografia, la arquitectura o a las ciencias; traducciones,
adaptaciones, arreglos musicales y demas transformaciones de una obra
literaria o artistica, que estan protegidas como obras originales, sin
perjuicio de los derechos del autor de la obra original; colecciones de
obras literarias o artisticas tales como las enciclopedias y antologias que,
por la seleccion y la disposicion de las materias, constituyan creaciones
intelectuales, que quedaran protegidas como tales, sin perjuicio de los
derechos de los autores sobre cada una de las obras que formen parte de

esas colecciones(OMPI, s.f, d).

Por otro lado, pero no menos importante se encuentran dentro de esta rama los
derechos conexos, estos tienen como objetivo principal darle prevalencia a la
proteccion de las personas naturales y de las entidades juridicas en la parte legal de
las obras que han sido puestas a disposicion de terceros, es decir del puablico, aquellas
creaciones que guarden un contenido de creatividad e innovacion en similitud con los

derechos de autor, pero que aunque no sean consideradas una obra como tal, la



28

normatividad las toma como merecedoras de la proteccion por ser dadas a través del
ingenio o talento humano. Segun la OMPI, hasta la fecha se han otorgado estos
derechos a tres categorias; artistas intérpretes y ejecutantes; productores de
fonogramas; y organismos de radiodifusion (OMPI, s. f, d), estos no son conocidos
como autores pero tiene una labor fundamental en la publicacion de las obras y en el
reconocimiento de esta, segun la Ley 23 de 1982 estos beneficiarios, tienen los mismos

derechos morales que los autores.

Propiedad Industrial

En este tipo de propiedad los bienes son inmateriales o intangibles y hacen parte
del area mercantil del Derecho, este tipo de propiedad otorga al titular las prerrogativas
de usar, gozar y disponer del bien conforme a la ley. Esta rama de la propiedad
intelectual abarca todo lo relacionado con las creaciones u obras del talento e ingenio

del hombre.

Por tratarse de bienes intangibles, ha establecido la ley que estos pueden ser
reproducidos indefinidamente, sin embargo el derecho tiene una vigencia temporal,
como ocurre por ejemplo con las patentes que tienen una duracién maximo de 20 afios,
los disefos industriales de 8 afios y los registros de marcas de 10 afios, sin embargo
estos pueden ser renovados de manera indefinida por periodos que sean iguales

Cadavid, Valencia y Cardona (2001,119).

Los bienes objeto de la propiedad industrial, admiten una division asi:
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1. Invenciones:

Patentes: se pueden definir como un procedimiento nuevo y que a su vez
sea novedoso para la creacion de un producto apto para la industria, el concepto
y las caracteristicas de estas, se consagraron en la decisién 344 de 1993,en su
articulo primero, asi : Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicaciéon industrial y en el articulo 16 establece que Los productos o
procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de
conformidad con el articulo 2 de la presente Decision, no seran objeto de nueva
patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente

comprendido por la patente inicial (Comision del Acuerdo de Cartagena,1993).

La doctrina ha definido para las patentes varias caracteristicas; la primera en
cuanto al tiempo, estas se otorgan por un periodo limitado y luego de su vencimiento
pasan a ser de dominio publico, las patentes solo tienen validez en el pais donde
fueron dadas y como lo establece el autor Carlos Andrés Veladsquez Vallejo; quien crea,
mejora la naturaleza, pero es diferente con las personas que descubren ya que estas
solo se encargan de mostrar algo que era desconocido, pero que ya hacia parte del
orden natural de las cosas, es por esto que quien logre un hallazgo cientifico, una
nueva propiedad fisica o quimica que era desconocida, no esta inventando nada por el
contrario, solo estad descubriendo un estado natural (Velasquez, 1998,398), como se

venia diciendo la invencion debe ser nueva y esta es la segunda caracteristica, que no
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haya tenido ningun tipo de contacto o de acceso al publico, la tercera hace hincapié en
gue toda creacion debe tener su grado de complejidad y exigencia, es decir que esta
no sea de facil creacion para los demas y la cuarta se refiere al proceso de
sometimiento que deben sobrepasar las invenciones, desde la etapa de
experimentacion, en esta ya esté creando el invento pero todavia hay desconocimiento

de sus usos, hasta la promulgacion de tal frente a la humanidad.

Las Patentes, son entonces el ingenio tangible de las invenciones, que ayudan a
solucionar problemas a la humanidad que se presentan en la vida cotidiana, ya que el
titular de estas es el inventor o causahabiente, que puede ser una persona hatural o
juridica y tendr& derecho y prerrogativas, como por ejemplo que su nombre se indique

0 Nno en la patente.

Modelo de utilidad: en palabras claves se entiende este como aquellas
modificaciones o0 ajustes que se realizan a los productos y herramientas ya existentes,
con el objetivo de que tengan mejores funciones, el articulo 54 de la Decision 344 de

1993, las define como:

“...toda nueva forma, configuracion o disposicion de elementos de
algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de
alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento,
utilizacion o fabricacion del objeto que lo incorpora o que le proporcione

alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia”.
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Disefio industrial: fue la Decision 344, quien adapto este nombre pues
antes se conocian como dibujos industriales, esta misma ley en su articulo 58
define el concepto de este. El disefio industrial es un conjunto de elementos,
colores, combinaciones que le dan a un producto un aspecto especial, es
entonces un embellecimiento que se hace mediante un envase, empaque o en el
mismo producto o artesania, buscando con esto que sea mas atractivo para el

consumidor (Velasquez, 1998).

Secretos industriales: son las ventajas que se consideren dentro del campo
econémico o competitivo, son dadas a manera de informacion para que sean
guardadas y puedan surtir efectos dentro del mercado. Se consagra también en la
decision 344 todo lo relacionado con estos en cuanto al control, proteccion y

consecuencias;

Quien licitamente tenga control de un secreto industrial, estara
protegido contra la revelacion, adquisicion o uso de tal secreto sin su
consentimiento, de manera contraria a las practicas leales de comercio,
por parte de terceros, en la medida que: a) La informacion sea secreta en
el sentido que como conjunto o en la configuracion y composicion
precisas de sus elementos, no sea conocida en general ni facilmente
accesible a las personas integrantes de los circulos que normalmente
manejan el tipo de informacion de que se trate; b) La informacion tenga
un valor comercial efectivo o potencial por ser secreta; y, ¢) En las

circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control,
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haya adoptado medidas razonables para mantenerla secreta. La
informacion de un secreto industrial necesariamente debera estar referida
a la naturaleza, caracteristicas o finalidades de los productos; a los
métodos o0 procesos de produccion; o, a los medios o formas de
distribucion o comercializacion de productos o prestacion de servicios

(Comision del Acuerdo de Cartagena, 1993).

La vigencia de los secretos industriales se determina dependiendo del
cumplimiento que se le dé a las condiciones que la ley otorgue para este
procedimiento, la personas que guardan secretos industriales no podran divulgarlos,

salvo pacto en contrario, ya que esto podria acarrear sancion penal.

2. Signos distintivos:

Las marcas: son aquel signo distintivo que sirve para identificar los productos
gue son creados por los empresarios 0 los servicios que se prestan, de otros que
pueden llegar a ser similares dentro del mercado. Los requisitos para que las marcas
sean viables estan definidos en la Decision 344 de 1993, se pueden resumir asi; que
sea caracteristico, que de la posibilidad de ser susceptible de representacion grafica y

la mas importante que esta sea licita.

Tipos de marcas: El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la
Superintendencia de Industria y Comercio, dan a conocer tres grupos basicos de estas,

gue se clasifican asi:
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1. Forma del signo:

a. Nominativas: aquellos que diferencian los productos o servicios con
mas de una letra, digitos, numeros, frases, palabras o combinaciones y con esto

construyen un grupo de legible identificacion en el mercado.

b. figurativas: son las que solo tienen un signo, denominado “logotipo”, el

cual no se puede pronunciar, pero reconocido por su forma caracteristica.

c. Mixtas: estas articulan elementos denominativos o verbales con

elementos gréficos o tridimensionales.

d. Tridimensionales: estas son las que permiten ser percibidas por el

sentido del tacto, son las formas voluminosas de los productos.

e. Sonoras: han sido creadas con el paso del tiempo, permitiendo con
estas por ejemplo que las empresas puedan identificar sus servicios o productos.
La caracteristica principal es que es un solo sonido o melodia, la que lo

identifica de las demas, que pueden ser utilizadas por la competencia.
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2. Funcién del signo:

a. Comerciales: son las mas conocidas en el trafico mercantil, aquellas

que identifican los productos o servicios de un empresario.

b. colectivas: se configuran por las asociaciones o corporaciones para
identificar productos o servicios de diferente procedencia empresarial pero con

caracteristicas comunes.

c. De certificacion: la marca de certificacion es aquella que identifica la
calidad u otras caracteristicas de un producto o servicio que han sido certificadas
por aquella que identifica el titular de la marca. Como el titular esta certificando
determinadas caracteristicas debe tener la capacidad para hacerlo debiendo ser
una empresa o institucion de derecho privado o publico o un organismo estatal,

regional o internacional.

3. Uso y difusion:

a. Coman: en principio todas las marcas son comunes, es decir son
acreditadas por en el mercado, sin embargo, hay unas que se conocen mas

entre los consumidores.

b. Notorias: aquellas que tienen reconocimiento por el mercado y los
consumidores, de manera significativa y este es superior al de una marca

comun, ya que el publico por conocerla la prefiere y siempre la elige.
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c. Renombrada: es aquel signo que por motivo de prestigio en el
mercado, es protegido de manera especial. Esta se diferencia de la marca
notoria, por el grado de conocimiento que los consumidores tiene de esta en sus
productos o servicios (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,

Superintendencia de Industria y Comercio, 2008,16).

Nombre comercial: este es el signo que tiene el empresario para ser
identificado en el comercio como tal, este puede ser persona natural o juridica,
el signo dependera de este, es decir si es persona natural serd el nombre civil,
pero si es persona juridica se debera ligar a la normatividad comercial para su
nombre, el cédigo de comercio en el articulo 583 numeral ¢ establece que: “Se
entiende por ensefia el signo que utiliza una empresa para identificar su

establecimiento” (Congreso de la Republica de Colombia, 1971)

Denominacion de origen: indicacion geografica que es nominada por un pais,
region o lugar determinado, se utiliza para diferenciar un producto o servicio originado
en estos terrenos, ya que sus caracteristicas son propias del medio geograficos e

incluyen elementos humanos y naturales, Valencia, Horacio, Cardona (2004).
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Marco juridico de la Propiedad Intelectual

Constitucion Politica de Colombia

“Articulo 61: El Estado protegerd la propiedad intelectual por el tiempo y

mediante las formalidades que establezca la ley”.

En sintesis, Cuando se habla de propiedad intelectual, dentro de la Constitucion
Politica, se hace referencia a aquella que da el intelecto del ingenio humano, que ha
establecido con el tiempo dos ramas, la Propiedad Industrial y los Derechos de Autor,
que aunque la constitucion no los desarroll6 indistintamente, cada una se ocupa de
manera disimil, pero lo importante es la proteccién que se desprende de la Constitucion
Politica de Colombia para ambas, pues la primera se ocupa de darle resguardo a las
invenciones, las marcas, los productos o servicios dados por los empresarios, el
cuidado frente a la competencia desleal y la segunda se encarga de obras literarias,

cientificas o artisticas.

Ley 23 de 1982 Sobre los Derechos de Autor

La importancia de esta ley radica generalmente, en la proteccién que tiene los
autores de sus derechos patrimoniales, que consisten en las facultades econémicas
gue de la creacion pueda extraer el autor para su propio beneficio y los derechos
morales, los cuales consisten en la defensa de la titularidad del autor sobre su obra y el

respeto a la misma.
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Esta ley en todo su contenido plasma el significado, la importancia y la aplicacion
de los derechos de autor, sin embargo la doctrina ha establecido que los articulos
primero y segundo del capitulo primero de las disposiciones generales, son

emblematicos de esta Ley, estos estan consagrados asi:

“Articulo 1: Los autores de obras literarias, cientificas y artisticas gozaran de
proteccion para sus obras en la forma prescrita por la presente ley y, en cuanto fuere
compatible con ella, por el derecho comun. También protege esta ley a los intérpretes o
ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusion, en

sus derechos conexos a los del autor”.

“Articulo 2: Los derechos de autor recaen sobre las obras cientificas, literarias y
artisticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espiritu en el campo
cientifico, literario y artistico, cualquiera que sea el modo o forma de expresion y

cualquiera”.

Ley 599 de 2000 Por la Cual se Expide el Cédigo Penal

Los fenomenos de la delincuencia en materia de propiedad intelectual, se
convirtieron en varias ocasiones en un problema de orden social, ya que esto no solo
atenta contra los titulares de derechos, sino que perjudica en gran escala a la sociedad
en general, conllevando esto a que el interés por la creacion y producciéon se pierda,

por la falta de proteccion juridica.
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Resultd entonces importante, combatir estos fendmenos a través de una
rigurosa legislacién nacional, sobre esta materia, que de fin a la violacion de estos
derechos, controversia que se presenta en la mayoria de paises de Latinoamérica, y
fue este el movil que los puso en la tarea de incrementar sanciones y penas frente para

la P.l.

En Colombia el Cdédigo Penal, establece esta reglamentacion, algunos de los

articulos mas trascendentes son:

“Articulo 270:(Modificado por el articulol4 de la Ley 890 de 2004).VIOLACION
A LOS DERECHOS MORALES DE AUTOR. Incurrira en prision de treinta y dos (32) a
noventa (90) meses y multa de veinte seis punto sesenta y seis (26.66) a trescientos

(300) salarios minimos legales mensuales vigentes quien:

1. Publique, total o parcialmente, sin autorizacion previa y expresa del titular del
derecho, una obra inédita de caracter literario, artistico, cientifico, cinematografico,

audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte l6gico.

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

de ordenador o soporte logico.
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3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin
autorizacion previa o expresa de su titular, una obra de caracter literario, artistico,

cientifico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte l6gico.

PARAGRAFO. Si en el soporte material, caratula o presentacion de una obra de
caracter literario, artistico, cientifico, fonograma, videograma, programa de ordenador o
soporte l6gico, u obra cinematografica se emplea el nombre, razén social, logotipo o
distintivo del titular legitimo del derecho, en los casos de cambio, supresion, alteracion,
modificacion o mutilacién del titulo o del texto de la obra, las penas anteriores se

aumentaran hasta en la mitad”.

“ Articulo271:(Modificado por el articulo 2 de la Ley 1032 de 2006).

VIOLACION A LOS DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR Y DERECHOS

CONEXOS. Incurrird en prision de cuatro (4) a ocho (8) afios y multa de
veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios minimos legales
mensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorizacién

previa y expresa del titular de los derechos correspondientes:

1.Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de caracter literario,
cientifico, artistico o cinematografico, fonograma, videograma, soporte légico o
programa de ordenador, o, quien transporte, almacene, conserve, distribuya, importe,
venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribucién, o suministre a cualquier titulo

dichas reproducciones.
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2. Represente, ejecute o exhiba publicamente obras teatrales, musicales,
fonogramas, videogramas, obras cinematograficas, o cualquier otra obra de caracter

literario o artistico.

3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas,

programas de ordenador o soportes l6gicos u obras cinematograficas.

4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones publicas de obras

teatrales musicales.

5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la
comunicacion, fijacién, ejecucién, exhibicion, comercializacién, difusion o distribucion y

representacion de una obra de las protegidas en este titulo.

6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual,

divulgue las emisiones de los organismos de radiodifusion.

7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la

televisidén por suscripcion”.

“ Articulo272 :(Modificado por el articulo 3 de la Ley 1032 de 2006).

VIOLACION A LOS MECANISMOS DE PROTECCION DE DERECHO DE

AUTOR Y DERECHOS CONEXOS, Y OTRAS DEFRAUDACIONES. Incurrira en
prision de cuatro (4) a ocho (8) afios y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66)

a mil (1.000) salarios minimos legales mensuales vigentes, quien:



41

1. Supere o eluda las medidas tecnoldgicas adoptadas para restringir los usos

no autorizados.

2. Suprima o altere la informacion esencial para la gestion electronica de
derechos, o importe, distribuya o0 comunique ejemplares con la informacién suprimida o

alterada.

3. Fabrique, importe, venda, arriende o de cualquier forma distribuya al publico
un dispositivo o sistema que permita descifrar una sefial de satélite cifrada portadora de
programas, sin autorizacion del distribuidor legitimo de esa sefal; o, de cualquier
forma, eluda, evada, inutilice o suprima un dispositivo 0 sistema, que permita a los
titulares del derecho controlar la utilizacion de sus obras o fonogramas, o les posibilite

impedir o restringir cualquier uso no autorizado de estos.

4. Presente declaraciones o informaciones destinadas directa o indirectamente al
pago, recaudacion, liquidacion o distribucion de derechos econémicos de autor o
derechos conexos, alterando o falseando, por cualquier medio o procedimiento, los

datos necesarios para estos efectos. Decreto 1070”.

Ley 455 de 2011 Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al

Registro Internacional de Marcas

El Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro
Internacional de Marcas- el Protocolo de Madrid- es uno de los dos
tratados que comprende el Sistema de Madrid para el Registro

Internacional de Marcas. Este protocolo ofrece a los propietarios de una
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marca la posibilidad de protegerla en varios paises (Miembros de la Union
de Madrid) mediante la presentacion de una solicitud Unica directamente
en la oficina de marcas nacional (Superintendencia de Industria y
Comercio), en un solo idioma (espafiol), con una serie de tasas
previamente establecidas en una Unica moneda y no se requiere de un
agente local en los paises designados para la solicitud (Superintendencia

Industria y Comercio, 2016).

Los paises miembros de este protocolo tienen la posibilidad de que la solicitud
de registro de una marca internacional, tenga los mismos efectos como si hubiese sido
realizada dentro del mismos pais, es esta una de las ventajas, ademas, el Protocolo de
Madrid facilita todo el proceso posterior al registro de la marca, pues con un solo
tramite se pueden inscribir cambios de titular o de nombre, de direccion del titular, la
renovacion de la marca en cada uno de los paises designados o la designacién

posterior de otros paises(Superintendencia Industria y Comercio,2016).

Son 86 los paises miembros del Protocolo de Madrid y estos son denominados
"Partes Contratantes". En Colombia a través de la Ley 1455 de 2011, se aprobé el
"Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid Relativo al Registro Internacional de
Marcas" y con esto toda su reglamentacion, entrando a regir el 29 de Agosto de 2012,

fecha a partir de la cual se puede hacer uso del Sistema de Madrid.
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Decision 344 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial

La actividad legislativa en busqueda de la proteccion de la Propiedad Intelectual
es de caracter Nacional, Supranacional e Internacional, por ende esta decision fue
adoptada por todos los paises miembros, respetando y dandole validez al contendido
de esta que se puede resumir en dos puntos basicos, siendo el primero el relacionado
con la patentabilidad de las invenciones del ingenio humano, el tramite y los derechos
gue estas confieren y el segundo respecto a las marcas, su registro, cancelacion y
derechos dados por estas. Esta disposicion fue reformada por la Decision 486 de la

Comunidad Andina, la cual introdujo algunos cambios importantes.

Decisién 486 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial la Comision de la

Comunidad Andina

La comision del Acuerdo de Cartagena adopto la decision 344 del 21 de octubre
de 1994, sobre el régimen comun de propiedad industrial y con esta sustituyo la

decision anterior, es decir la 313.

El Adpic, es un acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, que tiene como finalidad reducir las
distorsiones del comercio internacional y los obstaculos al mismo, el contenido de este
acuerdo fue adoptado en 1994 y fue tanta su acogida que se debio realizar la reforma
de la Decision 344, por parte de la Comunidad Andina, quien introdujo la decision 486

el 1 de diciembre del afio 2000, y en lo concerniente al Adpic:
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“contiene capitulos relacionados con la observancia de los derechos
de propiedad industrial, entre otros sobre acciones por infraccion de
derechos de propiedad industrial; medidas cautelares; medidas en
frontera; actos de competencia desleal vinculados con la propiedad
industrial, y acciones por competencia desleal. Asi mismo, contiene un
capitulo relativo a los esquemas de trazado de circuitos integrados y
regulaciones relativas a las indicaciones geogréficas relacionadas con

vinos y bebidas espirituosas y sobre disefios industriales” (Moure. S.f, 34)

De manera general la Decision 486, introdujo cambios; regulando el
otorgamiento de patentes y marcas igual que la anterior decision , pero con fuertes
cambios, como los son la agilidad de los procesos y la transparencia en el registro de

marcas y autorizacion de patentes.

Esta decision afronta temas especificos de la Propiedad Industrial como lo son;
de patentes de invencion, disefios industriales, marcas, denominacién de origen y

competencia desleal vinculada a la propiedad industrial.

Ademas, plasma esta decision nuevas disposiciones penales frente a la

competencia desleal, estableciendo las siguientes alternativas a su proteccion

Crea un proceso judicial uniforme que permite acciones
simultaneas por infraccion a patentes, modelos de utilidad, esquemas de
trazado de circuitos integrados, disefios industriales, marcas y nombres

comerciales en todos los paises miembros de la Comunidad Andina. Con
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anterioridad a la Decision 486, tales acciones debian instaurarse en cada

nacién individualmente.

Establece un proceso que incluye tanto medidas cautelares como
sanciones comerciales para los infractores, como el retiro de los
productos del mercado, destruccion de los productos, cierre temporal o
permanente del establecimiento comercial del infractor e indemnizacion

por dafios y perjuicios.

Impide la importacion o exportacion de productos infractores de

marca.

Permite a individuos o sociedades afectadas por el registro o
solicitud de registro de marca o disefio industrial presentado por otro
individuo o sociedad en cualquier pais de la Comunidad Andina, instaurar
accion reivindicatoria de sus derechos e indemnizacién por dafios y
perjuicios. Sin embargo, los modelos de utilidad no pueden ser objeto de

tales acciones (Propiedad Intelectual Colombia, 2016).

Colombia, al pertenecer a la Comunidad Andina, al igual que Venezuela,
Ecuador, Peru y Bolivia, se acogieron al proceso judicial uniforme el cual busca la
proteccion de la P.I, a través de disposiciones legales sobre acciones penales por

competencia desleal, en los temas antes relacionados.
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Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas

Segun la OMPI, El Convenio de Berna, fue acogido en el afio 1886 y en este se
establece todo lo relacionado con la proteccion de las obras y los derechos de los
autores, y ademas Brinda a los creadores como los son autores, musicos, poetas,
pintores, entre otros, las vias de fiscalizacién y control de quién usa sus obras, cOmo y

en qué condiciones. Se fundamenta en tres principios basicos, que son

a) Las obras originarias de uno de los Estados Contratantes (es
decir, las obras cuyo autor es nacional de ese Estado o que se publicaron
por primera vez en él) deberan ser objeto, en todos y cada uno de los
demas Estados Contratantes, de la misma proteccion que conceden a las

obras de sus propios nacionales (el principio del "trato nacional").

b) La proteccion no debera estar subordinada al cumplimiento de

formalidad alguna (principio de la proteccién "automatica").

c) La proteccién es independiente de la existencia de proteccién en
el pais de origen de la obra (principio de la "independencia" de la
proteccion). Empero, si en un Estado Contratante se prevé un plazo mas
largo de proteccion que el minimo prescrito por el Convenio, y cesa la
proteccion de la obra en el pais de origen, la proteccién podra negarse en

cuanto haya cesado en el pais de origen (OMPI, 1886).

El 24 de mayo de 1994, el presidente de la Republica de Colombia en uso de las

facultades otorgadas por la Constitucion Politica de Colombia, dio validez del
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Decreto N° 1042 de 1994 “Por el cual se promulga el Convenio de Berna para la
proteccion de las obras literarias y artisticas”, este fue aprobado el 31 de mayo

de 1994.

Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial

Este convenio es aplicable desde el afio 1883 a la propiedad industrial y
consagra todo lo relacionado con esta materia, en cuanto a marcas y signos distintivos,

frente a la proteccién de los productos y servicios.

En un principio este acuerdo internacional fue suscrito por once paises en 1883,
estableciendo asi la Unidén de Paris, actualmente este convenio conserva su validez y

es acogido por 103 paises.

El Convenio de Paris se aplica a la propiedad industrial en su
acepcibn mas amplia, con inclusién de las patentes, las marcas de
productos y servicios, los dibujos y modelos industriales, los modelos de
utilidad (una especie de "pequefia patente" establecida en la legislacion
de algunos paises), las marcas de servicio, los nombres comerciales (la
denominacion que se emplea para la actividad industrial o comercial), las
indicaciones geogréficas (indicaciones de procedencia y denominaciones

de origen) y la represién de la competencia desleal.
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Las disposiciones fundamentales del Convenio pueden dividirse en
tres categorias principales: trato nacional, derecho de prioridad y normas

comunes (OMPI, 1883).

El convenio de Paris, como lo establece la OMPI, tuvo una transicion para su
aprobacion, fue elaborado en Paris el 20 de marzo de 1883, después paso a ser
revisado en Bruselas el 14 de diciembre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911,
en La Haya el 6 de noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934, en Lisboa el
31 de octubre de 1958, en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y finalmente fue
enmendado el 2 de octubre de 1979. En Colombia fue adoptado por el Congreso, a
través de la Ley N° 178 de 1994 (28 de diciembre), Por medio de la cual se aprueba el

"Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad Industrial”.
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El Arbitraje

El arbitraje como Mecanismo Alternativo de Solucion de Conflictos

El mundo juridico cada vez se ve mas colapsado por la represion de
expedientes, llevando esto al olvido de los principios de celeridad y debido proceso,
consagrados en el Cadigo General del Proceso, es entonces este uno de los continuos
inconvenientes de la justica en nuestro pais y es por esta causa que se dio el
surgimiento de los Mecanismos Alternativos de Solucién de Conflictos, convirtiéndose
en la mayoria de los casos, en una iniciativa para la satisfaccion de las controversias
juridicas, uno de estos mecanismos es el arbitraje del cual su definicidbn puede ser la

siguiente,

El arbitraje es un método alternativo de resolucién de controversias
mediante el cual las personas encuentran el acceso a una justicia rapida,
imparcial, idénea, confiable y eficiente, administrada por las partes.
Cuando un desacuerdo se somete a arbitraje, se excluye a la
administracion ordinaria de justicia y se le traslada esa funciéon a un
arbitro, quien se inviste de verdadero juez. Al procedimiento puede
someterse una disputa ya existente un eventual litigio. Una de las
principales caracteristicas es “la Unica instancia”, por ello este mecanismo
suele ser una via rapida de resolucion definitiva de la controversia,
teniendo en cuenta la “lentitud” habitual de la administracion de justicia

(Barrero, 2016,41).
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Desde el punto de vista esta definicion, se puede decir entonces, que el arbitraje es un
mecanismo que tiene como proposito acelerar los litigios y que la solucién tenga la
misma validez que una sentencia judicial, ya que esta decisidén seré obligatoria para las
partes, las cuales son receptoras de los servicios que presta un tercero neutral e
imparcial, denominado arbitro. Referente al tema de las partes y el arbitro se ha
pronunciado la OMPI, en su Reglamento; una de las competencias de las partes es
seleccionar un arbitro o excepcionalmente elegir el tribunal que esta compuesto por
tres arbitros, nombrados dos por las partes y el tercero es designando por los arbitros,
en algunos casos es el centro quien propone los arbitros por el contenido de la
controversia, ya que se requiere que sean especialistas en la materia. El arbitraje debe
ser neutral, eso en cuanto al leguaje utilizado, el derecho aplicable y el lugar en que se
celebrard el arbitraje, con esto se permite que ninguna de las partes se vea con mas

ventaja frente a la otra (OMPI, s.f, e).

El arbitraje en Colombia.

Del arbitraje en Colombia, se puede decir que inicio con la implementacién del
Cddigo de Procedimiento Civil, seguia haciendo parte de este con todas las reformas
gue se daban en el tiempo, sin embargo con la importante acogida de este mecanismo,
fueron varias las normas que regularon su reglamentacion, concluyendo todo este

tramite legislativo en la expedicion de la Ley 1563 de 2012 (Romero, 2003,50).

El arbitraje nacional, ha sido clasificado de tres maneras:
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Arbitraje Ad—Hoc: El arbitraje Ad -Hoc es aquel que es dirigido
directamente por los arbitros, razén por la cual no hay un centro de
arbitraje que administre el trAmite. En este caso las partes han acordado
las reglas del procedimiento cifiéndose a la Constitucion Politica y la Ley.
Arbitraje Institucional: El arbitraje institucional se presenta cuando el
trdmite es administrador por un Centro de Arbitraje. Cuando las partes no
establecen claramente a qué clase de arbitraje se acogen, se presumira
gue el arbitraje aplicable es el institucional.

En este caso, respecto de las normas de procedimiento aplicables hay
dos opciones, la primera, que es el caso del arbitraje institucional reglado,
se presenta cuando las partes ademas deciden acogerse al reglamento
del Centro de Arbitraje respectivo, y el otro, es el arbitraje institucional
legal, que aunque es administrado por un Centro de Arbitraje en su
procedimiento se aplican las normas legales por no haberse remitido al
reglamento de dicho Centro.

Arbitraje Virtual: El arbitraje virtual es una modalidad de arbitraje
institucional, en la que el procedimiento es administrado con apoyo de un
sistema de informacion, aplicativo o plataforma y los actos procesales y
las comunicaciones se surten a traves del mismo (Programa Nacional de

Conciliacion, 2016).

En Colombia, con la Constitucion Politica de 1991 se adopté el mecanismo de
arbitraje como la forma en la cual los particulares pueden administrar justicia de

manera transitoria, cuando previamente se establece clausula compromisoria para la
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solucién de los conflictos futuros, esto trae como consecuencia que las controversias

se puedan dirimir entre particulares o particulares y el Estado.

A manera de conclusion, los MASC en Colombia han jugado un papel realmente
importante en la solucion de conflictos, logrando con esto descongestionar un poco el
aparato judicial, dandole cumplimiento a la economica procesal, “entre estos
mecanismos son el arbitraje y la conciliacion los mas utilizados en la actualidad”
(Osorio,2002,50),desarrollando una teoria y cultura que venia de tiempo atras siendo
practicada por los abogados en sus litigios y que actualmente ha trascendido hasta ser

implementada en las Camaras de Comercio, en su ejercicio diario.
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El arbitraje en el &mbito internacional.

Como ya se dijo el arbitraje es un MASC, idoneo para darle fin a las
controversias de manera eficaz en cuanto al terreno nacional, que con el paso del
tiempo y las diferentes relaciones con otros paises ha trascendido al terreo
internacional desde hace varios afios, convirtiéendose para este ambito en un
mecanismo pertinente, que genera satisfaccion en los acuerdos que se logran a través

de este.

La Camara de Comercio, como persona juridica en derecho privado, ha referido

como es el funcionamiento del arbitraje internacional, de la siguiente manera

El arbitraje es el método de solucion de conflictos por excelencia
en el ambito comercial internacional, reconocido mundialmente como una
via idénea, eficaz y eficiente para resolver principalmente las disputas de
tipo comercial, pero también de construccién, infraestructura y entre un

inversionista y un Estado, en el caso del arbitraje de inversion.

El arbitraje serd internacional cuando el conflicto se encuentre
enmarcado dentro de los criterios que cada legislacion haya acogido para
tal fin. En el caso de la ley colombiana (Ley 1563 de 2012 ), el articulo 62
contiene los criterios que determinan cuando un arbitraje tiene la
naturaleza de internacional, los cuales se relacionan con el domicilio, el
lugar de ejecucion del contrato o la afectacion al comercio internacional

(Camara de Comercio de Bogota, 2016).


http://www.centroarbitrajeconciliacion.com/content/download/8990/120980/file/LEY%201563%20DE%202012.pdf
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El autor Alberto Zuleta Londofio, trata el tema del arbitraje internacional
consagrado con la Ley 1563 de 2012. Como introduccion inicia dando su opinion,
donde manifiesta que el arbitraje como MASC, en muchas ocasiones genera
resistencia de algunos sectores que se acostumbraron al que la resolucion de conflictos
sea solo por medio de la decision de un juez, ya que el hecho de que los arbitros tomen
decisiones con poder de sentencia judicial, genera desconfianza para muchos, pero
apunta este autor a que la desconfianza se vuelve mas grande cuando se trata de
arbitraje internacional, por no contener para estos autores bases solidas que lo
fundamente y por no tener suficiente rigurosidad en cuanto a su reglamentacion, sin
embargo para Alberto Zuleta ,no ha sido dificil defender su apoyo ante el arbitraje como
MASC vy su aplicacién en el &mbito internacional, ya que como lo explica en el libro
,posiblemente la mejor manera de darle aplicacion al procedimiento arbitral, es cuando
se entiende que cada actor del arbitraje internacional tiene un marco juridico que puede
ser diferente del de la contraparte, entonces esto debe ser analizado desde el principio
es decir, desde que se toma la decision de que las partes sometan el conflicto a
arbitramento, hasta la decision contenida en el laudo arbitral, donde en ocasiones esta
debe estar sometida a anulacion o por el contrario es reconocida para la ejecucion en
un pais extranjero, es decir que el tramite comprende desde la validez y alcance del
pacto arbitral hasta la ejecucion del laudo. Por esa razén vale la pena tener en cuenta
cual es el curso que tiene un arbitraje desde el inicio hasta el final Zuleta et al.

(2013,430)
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Naturaleza juridica del arbitraje.

Constitucion politica de Colombia

Con el paso del tiempo, la busqueda por solucionar el estancamiento del sistema
judicial colombiano trajo la institucionalizacion de los MASC, con los cuales se podria
responder a la necesidad de poner fin a la congestidon de los juzgados, utilizando entre
estos el arbitraje para que absorbiera en gran medida la creciente demanda de la
justicia. Por este y otros motivos con la Constitucion Politica de 1991 se implementaron
los MASC, pero de manera general para todos, en el articulo 116, inciso 4, que esta

establecido asi.

“Articulo 116: La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo
de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalia General de la Nacion, los

Tribunales y los Jueces, administran Justicia. También lo hace la Justicia Penal Militar.

El Congreso ejercera determinadas funciones judiciales.

Excepcionalmente la ley podra atribuir funcion jurisdiccional en materias precisas
a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les serd permitido

adelantar la instruccion de sumarios ni juzgar delitos.

Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la funcion de
administrar justicia en la condicion de jurados en las causas criminales, conciliadores o
en la de arbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad,

en los términos que determine la ley”.



56

Ley 1563 de 2012

Con la expedicion de esta Ley, se derogaron las disposiciones anteriores que
regulaban el arbitraje nacional y las existentes sobre el arbitraje internacional.
Convirtiendose asi en un solo estatuto que regula ambos dmbitos de aplicacion de este
Mecanismo Alternativo de Solucidon de Conflictos, para la consagracion del arbitraje
internacional, esta Ley se tomé como modelo la Ley CNUDMI que habla sobre Arbitraje

Comercial Internacional.

La Ley 1563 de 2012 “Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje
Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones”, desarrolla temas del arbitraje
en general como lo son principios, clases, y modalidades, todo lo correspondiente al
pacto arbitral y la clausula compromisoria y lo relativo a los arbitros, mas adelante trata
el tema de mas importancia que es el arbitraje nacional e internacional, dentro de la
tematica abarca también arbitraje social, la regulacién de este MASC estipula el

proceso de este y todas la etapas que debe abordar para su efectivo cumplimiento

Lo anterior se entiende entonces, como una sintesis de la estructura de la nueva
Ley, cabe aclarar que la normatividad para el arbitraje nacional es diferente a la del
arbitraje internacional, por lo que los conceptos o principios de uno no se le pueden
aplicar al otro, asi estén contenidos en la misma. En materia internacional, actualmente
Colombia, como ya se mencion6 cuenta con una regulacion amplia sobre este tema 'y

con una normatividad que ha sido aceptada a nivel mundial (Sanin, 2012,49).
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Referente al ambito internacional, el articulo 62 de la Ley 1563 de 2012,
consagra el &mbito de aplicacion dando los pardmetros de cuanto un conflicto debe ser

considerado de caracter internacional, establecido asi:

“Articulo 62.Ambito de aplicacion. Las normas contenidas en la presente
seccion se aplicaran al arbitraje internacional, sin perjuicio de cualquier tratado

multilateral o bilateral vigente en Colombia.

Las disposiciones de la presente seccion, con excepcion de los articulos 70, 71,
88, 89, 90 y 111 a 116 se aplicaran unicamente si la sede del arbitraje se encuentra en

territorio colombiano.

La presente seccion no afectara ninguna otra ley colombiana en virtud de la cual
determinadas controversias no sean susceptibles de arbitraje o se puedan someter a
arbitraje Unicamente de conformidad con disposiciones que no sean las de la presente

ley. Se entiende que el arbitraje es internacional cuando:

a) Las partes en un acuerdo de arbitraje tengan, al momento de la celebracion

de ese acuerdo, sus domicilios en Estados diferentes; o

b) El lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones o el
lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relacion mas estrecha, esta situado fuera

del Estado en el cual las partes tienen sus domicilios; o

c) La controversia sometida a decision arbitral afecte los intereses del comercio

internacional.
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Para los efectos de este articulo:

1. Si alguna de las partes tiene mas de un domicilio, el domicilio sera el que

guarde una relacion mas estrecha con el acuerdo de arbitraje.

2. Si una parte no tiene ningun domicilio, se tomara en cuenta su residencia

habitual.

Ningun Estado, ni empresa propiedad de un Estado, ni organizacién controlada
por un Estado, que sea parte de un acuerdo de arbitraje, podrd invocar su propio
derecho para impugnar su capacidad para ser parte en un arbitraje o la arbitrabilidad de

una controversia comprendida en un acuerdo de arbitraje”.

En la conversacion que tuve con la abogada de la Unidad de Arbitraje del Centro
de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composiciéon de la Camara de Comercio de
Medellin para Antioquia, me recomendé algunas sentencias que estan en la pagina de
la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia y que consagran el tema del
arbitraje, del analisis de estas en mi apreciacion, las tres siguientes que paso a resumir

fueron las mas trascendentales por el contenido de las normas demandadas:

Sentencia C-305 de 2013

Referencia: Expediente D-9330.

Magistrado Ponente: Gabriel Eduardo Mendoza Mantelo.

Norma demandada: Ley 1563 de 2012
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La norma demandada, manifiesta el accionante que esta en contravia de la
Constitucion Politica de Colombia, en lo concerniente a los articulos 13, 25,26 y 83,
argumentando lo siguiente, respecto del articulo 9 de la Ley 1563 de 2012, el
demandante considera que la expresion “contractual, de subordinacidén o dependencia”
va en contra de lo que se ha establecido en el articulo 13 de la Constitucion Politica, ya
gue se esta dejando a un lado la capacidad de los profesionales en derecho que
pueden actuar como secretarios de un tribunal de arbitramento, a su modo de ver
manifiesta que es totalmente diferente un relacion de orden familiar a una relacién

comercial o laboral, ya que en esta no se veria ligado por el conflicto de intereses.

Otro de los argumentos, pero en este caso frente a los articulos 25y
26 de la C.P, es lo que se ha estipulado en el articulo 9 de la Ley 1563 de
2012, pues contempla una causal de inhabilidad que no atiende a los
parametros de transparencia, moralidad, imparcialidad o eficiencia. En su
parecer dicha inhabilidad vulnera el nucleo esencial de los derechos al
trabajo y a ejercer una profesion u oficio de los abogados que aspiran a
ejercer el cargo de secretario de tribunal de arbitramento. Indica que al
ser el arbitramento un ejercicio transitorio de la funcién jurisdiccional es
de esperarse que los arbitros y secretarios de forma paralela tengan otras
ocupaciones u obligaciones laborales o contractuales y no por ello debe

afirmarse que se vea comprometida su imparcialidad.

Por ultimo, la demandante sefala que el articulo 15 de la Ley 1563 de

2012 es contrario al articulo 83 constitucional, pues con la informacion
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que se les exige a los arbitros se pone en duda su transparencia,
independencia, autonomia e idoneidad en el ejercicio de sus funciones,
con lo cual se desconocen los postulados propios del principio de la
buena fe, pues contempla como exigencia perentoria para los arbitros y
secretarios, al momento de su nombramiento, el informar si coinciden o
han coincido con alguna de las partes o sus apoderados en otros
procesos arbitrales o judiciales, presumiendo con ello que dicha
informacion no sera comunicada oportunamente y que, por lo tanto,

faltaran a la verdad (Observatorio CPA y CA, 2016).

Frente a la anterior demanda, se pronuncio la Corte Constitucional, declarando
EXEQUIBLE cada uno de los articulos que fueron demandados, ya que los argumentos
del accionante son totalmente aislados de las consideraciones de la Corte y como lo
manifestd en la ratio decidendi, luego de un exhaustivo analisis de la legislacién de esta
Ley, se puede concluir que el Congreso en la Ley 1563 de 2012, lo que hizo fue darle
prevalencia al interés publico, dandole fin a practicas que pudieran degradar la

institucién del arbitraje.

Sentencia C-765 de 2013.

Referencia: Expediente D-9617

Magistrado Ponente: Alberto Rojas Rios.

Norma demandada: Ley 1563 de 2012.
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La norma fue demandada por considerarse inconstitucional lo consagrado en el

articulo 12 de la Ley 1563 de 2012, establecido asi:

“ARTICULO 12. INICIACION DEL PROCESO ARBITRAL. El proceso arbitral
comenzara con la presentacion de la demanda, que debera reunir todos los requisitos
exigidos por el Codigo de Procedimiento Civil, acompafiada del pacto arbitral y dirigida
al centro de arbitraje acordado por las partes. En su defecto, a uno del lugar del
domicilio de la demandada, y si esta fuere plural, en el de cualquiera de sus
integrantes. El centro de arbitraje que no fuere competente, 4 remitira la demanda al
gue lo fuere. Los conflictos de competencia que se susciten entre centros de arbitraje
seran resueltos por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Si no hubiere centro de
arbitraje en el domicilio acordado o en el del domicilio del demandado, la solicitud de
convocatoria se presentara en el centro de arbitraje mas cercano. Tratandose de
procesos en los que es demandada una entidad publica, el centro de arbitraje
correspondiente deberd remitir comunicacion a la Agencia Nacional de Defensa
Juridica del Estado, informando de la presentacién de la demanda. La remisién de la
comunicaciébn a que se refiere este inciso, es requisito indispensable para la

continuacion del proceso arbitral.”

El actor en la demandad, exterioriza que este va en contra de lo consagrado en
el articulo 186 de la C.P, en cuanto a que los centros de arbitraje no cumplen funciones
jurisdiccionales, por ende el aparte del articulo que establece que sera el mismo centro

guien remita el proceso cuando considere que no es de su competencia, estaria
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configurando una de estas funciones, de la cual debe ocuparse el juez al hacer el

control de legalidad.

En uno de los analisis realizados por la Corte Constitucional, trajo a colacion lo
gue en algun momento se concluyé en la Sentencia C-1038 de 2002, frente a las

funciones jurisdiccionales, de la siguiente manera

Las mismas pueden implicar limitaciones al acceso a la
administracion de justicia; i) Dichas funciones estan destinadas a
impulsar el proceso arbitral, que es de naturaleza jurisdiccional, y iii) El
desarrollo de las mismas, tanto en su fondo como en su forma, estan
sometidas a lo previsto en el estatuto procesal civil para los procesos

judiciales (Sentencia C-1038 de 2002).

Este fue uno de los argumentos de la Corte Constitucional, para decidir frente al
caso en concreto que se Declare EXEQUIBLE el aparte “El centro de arbitraje que no
fuere competente, remitira la demanda al que lo fuere” del articulo 12 de la ley 1563 de

2012.

Sentencia C-170 de 2014

Referencia: expediente D- 9777.

Magistrado Ponente: Alberto Rojas Rios.

Norma demandada: Ley 1563 de 2012.
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El accionante demanda la inconstitucionalidad del paragrafo 1 del articulo 37de

la Ley 1563 de 2012, consagrado asi:

“ARTICULO 37.INTERVENCION DE OTRAS PARTES Y TERCEROS. La
intervencidn en el proceso arbitral del llamado en garantia, del denunciado en el pleito,
del interviniente excluyente y demas partes, se sometera a lo previsto en las normas
gue regulan la materia en el Cédigo de Procedimiento Civil. Los arbitros fijaran la
cantidad adicional a su cargo por concepto de honorarios y gastos del tribunal,
mediante providencia susceptible de recurso de reposicion. La suma correspondiente

debera ser consignada dentro de los diez (10) dias siguientes.

Tratandose de interviniente excluyente que no haya suscrito el pacto arbitral, su
demanda implica la adhesion al pacto suscrito entre las partes iniciales. En caso de que
el interviniente excluyente que haya suscrito pacto arbitral o que haya adherido a él, no
consigne oportunamente, el proceso continuara y se decidira sin su intervencion, salvo
gue la consignacioén la efectie alguna otra parte interesada, aplicando en lo pertinente

el articulo.

Cuando el llamado en garantia o denunciado en el pleito, que ha suscrito el
pacto arbitral o ha adherido a él, no consigna oportunamente, el proceso continuara y
se decidira sin su intervencion, salvo que la consignacion la efectie alguna otra parte

interesada, aplicando en lo pertinente el articulo.
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En los casos de llamamiento en garantia y de denuncia del pleito, la existencia
del pacto arbitral también podréa probarse conforme a lo previsto en el paragrafo del

articulo.

Si se trata de coadyuvante o llamado de oficio, su intervencion se sometera a lo
previsto en las normas que regulan la materia en el Codigo de Procedimiento Civil para
esta clase de terceros. En este caso, el tribunal le dara aplicacion al inciso primero de

esta norma y el no pago hara improcedente su intervencion.

PARAGRAFO 1l1o0.Cuando se llame en garantia a una persona que ha
garantizado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene

pacto arbitral, aquella quedara vinculada a los efectos del mismo.

PARAGRAFO 20.En ninguin caso las partes o los reglamentos de los centros de

arbitraje podran prohibir la intervencion de otras partes o de terceros”.

Apoya sus argumentos, en que para acudir al tribunal de arbitramento se debe
dar una decision voluntaria de las partes y dado el caso de terceros intervinientes, pero
manifiesta, que esta en ningun caso depende de la imposicion legal; es aqui donde
encuentra la incoherencia, ya que en el paragrafo se obliga al garante a ser parte de la
decision que tomen los arbitros. En confrontacion trajo lo que se dicto en la sentencia ,
C-163 de 1999, donde se hablé de la Ley 446 de 1998, que trata el tema de la
intervencién de terceros, donde se dejo claro que “si el tercero no consignaba la parte
correspondiente al costo del tribunal, el proceso continuaba sin su

intervencion”(Sentencia C-163 de 1999).



65

Frente a la anterior argumentacion, concluye y resuelve la Corte Constitucional:

La Corte analizdé si los efectos vinculantes del laudo arbitral
respecto del tercero llamado en garantia, tal y como lo dispone el
paragrafo 1°. del articulo 37 de la ley 1563 de 2012, vulnera el articulo
116 de la Constitucion, el cual dispone que los arbitros son particulares
gue transitoriamente pueden cumplir la funcion de administrar justicia,
bajo la condicion de que sean habilitados para ello por las partes. Esto, en
tanto la norma acusada no dispone para dicho tercero la exigencia de
manifestacion expresa de su voluntad para habilitar la competencia de los
arbitros. De esta suerte — en opinion de la demandante- si el tercero
llamado en garantia no adhiere expresamente al pacto arbitral, no podria

guedar vinculado automaticamente por los efectos del mismo.
Declarar EXEQUIBLE, uUnicamente por el cargo estudiado en esta

sentencia, el paragrafo 1° del articulo 37 de la Ley 1563 de 2012.

Decreto 1829 de 2013

El gobierno nacional, expidié este decreto el 27 de agosto de 1829, con la
finalidad de reglamentar aspectos propios de la conciliacion y el arbitraje en su papel

de MASC.

Referente al tema que nos compete, denominado arbitraje, el decreto trajo varias

novedades que vale la pena citar.
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Uno de los cambios mas relevantes, fue el inicio del arbitraje virtual, constituido
como un servicio de los centros de arbitraje que se puede desarrollar de manera
reglamentaria, cuando se cumpla con el requisito basico de tener una plataforma para
llevar a cabo este tipo de procesos, que garantizara la confiabilidad de las partes para
el proceso, la aplicacién de esta clase de arbitraje se puede desplegar por el uso

integrado de las tecnologias de la informacion.

Un segundo aspecto relevante, es la posibilidad de conocer la lista de arbitros
gue conforma cada centro de arbitraje, permitiendo esto adelantar el proceso de una

manera mas eficiente.

Otra novedad, es la regulacion de tarifas que se estipulara para la conciliacion y
el arbitraje, no fue abordada por este tema, pero si se establecié que serd objeto de

préximas normatividades.
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El arbitraje en la Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual es la materia mas util para la proteccién de la invencién
humana que se ve materializada en los derechos de autor y derechos conexos o en la
propiedad industrial, es efectiva ya que regula todo los derechos que de esta se
puedan desplegar, como lo son por ejemplo la posibilidad que tiene el titular de explotar
de manera exclusiva el bien u objeto de su creacion, esto conlleva a que la P.I se
convierta en un elemento representativo de la economia en el mercado por la
competencia que genera, es por esta razon que la legislacion nacional e internacional

protege esta situacion juridicamente.

El objeto de la proteccion de la P.I, se delimita dependiendo de la rama que se

trate:

“El Derecho de Autor: Obras literarias, artisticas y cientificas. Derechos
Conexos: Derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes, los organismos de
radiodifusiéon y los productores de fonogramas. Propiedad industrial: Patentes de
invencion, Modelos de utilidad, Disefios industriales, Secretos empresariales, Signos

distintivos, Competencia desleal” (Rengifo, 2009, 3)

Cabe ahora anotar que como se ha sefialado en el capitulo anterior el arbitraje
como MASC, es un meétodo donde las partes le entregan a un arbitro las controversias
gue se presenta en asuntos dados por la ley o aquellos que sean de libre disposicion,
en este ultimo contexto, el arbitraje, como procedimiento privado y confidencial, es

aprovechado cada vez mas para dirimir controversias relativas a derechos de los
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titulares en la P.l,el arbitraje es una opcion positiva, para que este tipo de controversias
no sean dirimidas por la jurisdicciébn nacional, puesto que como se ha mencionado
durante el desarrollo del trabajo, esta genera congestion y en ocasiones retrasa la
solucién de los procesos, por ende como lo establece la OMPI, es mas practico acudir

al arbitraje.

Tradicionalmente, la arbitrabilidad, es decir la cuestion de
determinar si el objeto de controversia es susceptible de solucion por via
de arbitraje, se ha planteado en relacion con el arbitraje de determinadas
controversias en materia de PIl. Dado que los derechos de PI, por
ejemplo, patentes de invencion, son concedidos por autoridades
nacionales, se ha mantenido que corresponde a un organismo publico, en
el marco del respectivo sistema nacional, solucionar las controversias
relativas a tales derechos. Sin embargo, actualmente es de general
aceptacion que las disputas concernientes a Pl son arbitrables, de la
misma forma que cualquier controversia relacionada a otros tipos de
derechos detentados por particulares. Todo derecho del que se puede
disponer voluntariamente puede, en principio, ser también objeto de
arbitraje ya que, al igual que un acuerdo, el arbitraje se basa en la
voluntad de las partes. A raiz del caracter consensual del arbitraje, los
laudos son obligatorios Unicamente para las partes intervinientes en dicho

proceso, sin efecto respecto de tercero (OMPI, 2016).



69

Asuntos materia de arbitraje en la Propiedad Intelectual

Antes de analizar concretamente que materias pueden ser susceptibles de
arbitraje, resulta necesario exponer que asuntos en general puede ser tratados por este
MASC, este contenido lo trae de manera genérica la Ley 1563 de 2012, de la cual se
puede deducir que la pildora para determinar estos asuntos esta en decretar si es un
litigio y si este puede llegar a ser objeto de transaccion, ademas de esto los conflictos
deben ser determinados o determinables y tener contenido patrimonial, es entonces
evidente que la P.l pueda resolver sus controversias a través del arbitraje, ya que esta

conjuga estos requerimientos.

Después de observar el contendido genérico de las controversias que pueden
ser resueltas a través del arbitraje, cabe hacer énfasis en que conflictos de la propiedad
intelectual puede ser materia de arbitraje para su solucién, para desarrollar este tema
frente a la legislacion Colombiana, se tomara principalmente lo establecido en alguna
ocasion por la firma de abogados Garrido & Rengifo; concretamente en Colombia no
hay una legislacién sobre el arbitraje en la propiedad intelectual, por el hecho de estar
la mayor parte de esta propiedad regida por derecho de orden publico, sin embargo con
la acogida de este mecanismo se puede considerar que los siguientes aspectos de la

P.l son objeto de arbitraje:

1. Los derechos de propiedad intelectual estan divididos, una de estas ramas se
da para la proteccion de los derechos de autor (obras literarias, artisticas, cientificas y
el software), estos derechos intelectuales tienen claramente por objeto una cosa

intelectual y un contenido patrimonial, que recae sobre un bien inmaterial. Estos
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derechos regulan concretamente lo concerniente a la titularidad, la validez, el alcance,
la violacién y todos los problemas relacionados con las licencias, que ademas, pueden
ser referidos al arbitraje. En esta rama, no se observa distincion para acudir al arbitraje,
la Unica salvedad se presenta en los temas relacionados a los derechos morales, dado
que éstos se consideran como parte del derecho fundamental a la integridad de la
persona y de su personalidad y, ademas, tiene la calidad de irrenunciable,
caracteristica que limita esta tema para ser materia de arbitraje (Garrido y Rengifo,

2009,6). ;(Ledn et al (2011,69).

2. Otro conflicto que se puede presentar y sobre el cual se ha pronunciado la
Superintendencia de Industria y Comercio, es lo concerniente en materia de patentes,
disefios industriales y know how y los temas relacionados con estos como puede ser, la
titularidad, el alcance de los derechos, su violacién y todo lo atinente a la parte
contractual de estos derechos puede ser materia arbitral. La SIC ha compartido lo que
se consagra en la Decision 486 para la solucion de algunos conflictos que podrian
presentarse entre quienes desarrollan un Disefio Industrial, por ejemplo establece que
en cuanto a la titularidad: cuando dos personas de manera independiente crean
esencialmente el mismo Disefio Industrial, el registro se concedera a quien primero
presentd la solicitud ante la SIC o quien invoque la prioridad mas antigua. Dentro de
esta rama de la P.I, se puede afirmar que no habria competencia de la justicia arbitral
respecto de la validez de los derechos sobre las patentes y los disefios industriales
dado que este es un tema gobernado por normas de orden publico y en donde el
legislador, en el caso colombiano expresamente ha sefialado la competencia en el

Consejo de Estado. Respecto del know how no habria ningun tipo de restriccion y
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sobre todo cuando este derecho de propiedad industrial se encuentra protegido por la
disciplina de la competencia desleal (Garrido y Rengifo, 2009,6). ;(Ramirez y Saavedra,

2012,33).

3. Respecto al tema de las marcas, es importante aclarar que estas son un signo
susceptible de representacion gréafica, con la finalidad de que un producto o servicio
sea distinguido de otro en el mercado, en cuantos a las controversias que sobre este
tema se puedan desplegar, se encuentra los atributos de titularidad, acuerdos de
comercializacién y sus efectos, alcance, violacion, nombres comerciales, ensefias y
licencias, son materia arbitrable; pero no desde el punto de la validez, referente a las
marcas que se dan internacionalmente, se debe cumplir con este requisito, que los
duefios de las marcas, de conformidad con la legislacién de paises miembros de una
comunidad econdmica, o se los titulares de derechos subjetivos marcarios suscriben en
acuerdo de aceptacion y tolerancia para que sus signos distintivos, idénticos o
similares, pueden competir en un mismo mercado y siempre y cuando le introduzcan
sus signos elementos distintivos con el fin de evitar que el consumidor se confunda
respecto de la procedencia de los productos (Garrido y Rengifo, 2009,6). ;(Rey,

2005,85).

4. De manera general se citd, que temas sobre el derecho de autor pueden
lograr ser objeto de arbitraje, de manera especifica, se debe hacer una distincién entre
estos derechos, en cuanto al ejercicio que puede ser individual o colectivo, en
consecuencia, los conflictos relacionados con los derechos de explotacion econdémica

(reproduccién, comunicacién publica, distribucién, cesién) que autorice el autor
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mediante negocios juridicos son materia arbitrable; igualmente pueden ser objeto de
arbitraje los conflictos juridicos que surgen entre el autor y la sociedad de gestion y

entre ésta y los terceros o usuarios.

5. En el punto de la competencia desleal conviene preguntarnos si el
alcance de las normas sobre competencia pueden ser materia arbitrable.
Se debe recordar que sélo es materia arbitrable aquello que puede ser
objeto de transaccion, que tenga contenido patrimonial y que pueda ser
renunciable. Si bien la linea divisoria entre el régimen juridico de la
competencia desleal y el de las préacticas restrictivas de la competencia se
ha diluido, es claro que cuando se discute un tema de competencia
desleal, la mayoria de las veces, se esta controvirtiendo un derecho
subjetivo de caracter particular cuya violacion ocasiona indemnizacion de
perjuicios; en las segundas, se discuten intereses supra individuales y no
se habla de indemnizacion, sino de sanciones por infraccion a las normas
del derecho de la competencia, impuestas por el érgano competente.
Total, los asuntos relacionados con la violacion al régimen juridico de la
competencia desleal no ofrecen ningln obstaculo para que sean objeto
de la justicia arbitral; cosa diferente acontece con la violacion del régimen
de la legislacién antitrust ya que esta disciplina esta imbuida y gobernada
por normas de orden publico. Aunque en este Ultimo caso se debe
precisar que los efectos patrimoniales o los perjuicios causados a un
competidor provenientes por ejemplo de un abuso de posicion dominante

en el mercado, puede ser materia arbitrable. Lo que no es arbitrable es la
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determinacién de una conducta como violatoria del régimen de las
practicas restrictivas de la competencia ya que ello es atribucion propia de

organos especializados del ejecutivo.

6. El abuso de la posicion dominante es un tema particularmente
sensible en el area de la propiedad sobre intangibles o bienes
inmateriales, en la medida en que los derechos de propiedad intelectual
suelen ser considerados, desde el punto de vista juridico, monopolios por
cuanto con su ejercicio se restringe la competencia respecto de esos
derechos; pues bien, el control sobre los efectos monopolisticos de los
derechos de propiedad intelectual no pueden ser objeto de conocimiento
de la justicia arbitral; es decir, el control al ejercicio abusivo de un derecho
de propiedad intelectual es campo de actuacion de los d&rganos
encargados de velar por la competencia en el mercadol10. Por ejemplo, la
censura a las distintas formas de ejercicio abusivo de una patente (la
fijacibn de precios excesivos respecto del tamafio del mercado, la
negativa a suplir un mercado en condiciones razonables, discriminacion
de condiciones en uso de la patente, entorpecimiento de actividades
comerciales productivas) es objeto de conocimiento de las autoridades de
la competencia. ElI problema del sistema de competencia es que la
identificacion de los supuestos abusos sélo es posible hacerla a través de
un examen de los efectos anticompetitivos de las practicas examinadas
en el mercado y ello exige la identificacion de los factores circundantes

bajo los cuales se desarrollan las conductas, es decir, el examen de las
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caracteristicas del mercado. Cosa diferente es el abuso de la posicion
dominante contractual la cual si puede ser objeto de conocimiento y

censura de parte de la justicia arbitral.

7. No esta demas agregar que los arbitros estan facultados para dirimir
conflictos transigibles como son los relativos a la existencia de un derecho
de propiedad intelectual, su vulneracién, el quantum del perjuicio
ocasionado por su infraccion, etc., y respecto de los cuales las partes
tienen capacidad de disposicion y de renuncia, pero ellos no tienen la
facultad de disposicion del poder coactivo del Estado. En otras palabras,
los procesos ejecutivos —en donde no se discute la existencia del
derecho- son materia de la jurisdiccion ordinaria, y es aqui en donde
derechamente y a las claras se aprecia el poder coactivo del Estado. La
paz y el orden publico se ponen en peligro si a los particulares, asi obren
como conciliadores o arbitros, se les atribuye directamente la facultad de
disponer del poder coactivo. No es concebible que el ejercicio de la
jurisdiccién, como funcion estatal, se desplace de manera permanente y
general a los arbitros y conciliadores. Tampoco resulta admisible ampliar
la materia arbitrable a asuntos que trascienden la capacidad de
disposicion de las partes y respecto de los cuales no sea posible
habilitacion alguna. Es decir, que todo lo relativo a la ejecucion del laudo

es competencia de la jurisdiccion ordinaria.
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8. En derecho colombiano la jurisprudencia arbitral en materia de
propiedad intelectual es escasa, pero han sido objeto de laudos arbitrales
asuntos relacionados con incumplimientos de relaciones juridicas regidas
por el derecho de autorl4; problemas de interpretacion en torno de una
clausula de exclusividad impuesta por un productor Fonogréfico a una
artistal5; aplicacién o no de la teoria de la imprevision en los contratos
entre artistas y su casa disqueral6. En cambio, conflictos relacionados
con patentes o marcas no han sido materia de conocimiento de la justicia

arbitral (Garrido y Rengifo, 2009,6).
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Arbitraje Internacional en la Propiedad Intelectual (OMPI).

La actualidad del mercado ha convertido a la PI, en un plus para la economia, a
tal punto de que su explotacion a escala internacional es cada vez mas fuerte, esto se
logra a través de “diversas formas de acuerdos de colaboracion, como licencias,
acuerdos de transferencia de tecnologia, y acuerdos de investigacion y desarrollo”
(OMPI, s.f, f). La finalidad de este mecanismo es que las partes solucionen las
controversias segun sus necesidades econdmicas y mercantiles, por ende la idoneidad,
del arbitraje que regula procedimientos de caracter privado, que logran resolver
controversias internacionales sin lugar a afectacién de las relaciones mercantiles. En
alguna ocasion referente al arbitraje internacional que se aplica a la PI, se pronuncié la

Doctora Pilar Perales, diciendo que “La tendencia del arbitraje internacional es la de
aplicar las reglas del derecho de la competencia emanadas por las autoridades
comunitarias que tengan el caracter de verdadero orden publico comunitario” (Perales,

2014,842).

Organizaciéon Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)

Centro de arbitraje

La funcion principal de la OMPI como organizacion intergubernamental es
promover la proteccion de la PI, la sede principal es en Ginebra, Suiza y cuenta con
184 Estados miembros, con un centro de arbitraje y mediacion, ubicado en una seccion
independiente, creado desde 1994 con el objetivo de solucionar controversias a traves

de los MASC. “El Centro es el unico proveedor internacional de servicios de resolucion
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de conflictos especializado en materia de PI” (OMPI, s.f, g), pero esta no ha sido su
Unica actividad, ya que desde los comienzos de su creacién empezaron a tocar temas

sobre controversias generales que puedan ser solucionadas por estos mecanismos.

Controversias que se pueden someter al arbitraje de la OMPI

De manera general se puede decir que el arbitraje de la OMPI esta disefiado
como se establece en su reglamento para solucionar controversias comerciales, pero
su especializacion radica en tratar conflictos sucintos de la propiedad intelectual,
algunos ejemplos son, infracciones y licencias de patentes, , marcas o derecho de
autor, acuerdos de investigacion y desarrollo, contratos de desarrollo de programas
informaticos, acuerdos de distribucion, contratos de franquicia y acuerdos de

coexistencia de marcas(La Republica, 2015,2)

Una de las ventajas de la OMPI, es que su procedimiento puede ser utilizado
por cualquier persona, sin distincion de idioma, nacionalidad o domicilio, ya que se
puede desarrollar en cualquier parte del mundo, siempre y cuando exista acuerdo de

voluntad por las partes.

De este tema como conclusion, se puede afirmar que el arbitraje se ha
convertido en la opcion méas acertada a la hora de dirimir conflictos internacionales,
dejando a un lado la jurisdiccion directamente, por considerarse que este permite
soluciones mas céleres y eficaces para las partes que se les han transgredido sus
derechos, la posibilidad de acudir a los MASC en el ambito internacional se vuelve mas

pertinente al ser comparada con las desventajas que conlleva un proceso ordinario.
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Experiencia del arbitraje en la Propiedad Intelectual en la Camara de Comercio de

Medellin para Antioquia.

Este proceso, se llevé a cabo a través de una peticion realizada a la Unidad de
Arbitraje del Centro de Conciliacidon, Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de
Comercio de Medellin para Antioguia, donde se solicité informacion o laudos arbitrales
en materia de Propiedad Intelectual, la respuesta fue dada de manera pertinente y se
entregaron tres laudos arbitrales en dicha materia de los afios 2007 y 2009, y una
escritura publica de protocolizacion del arbitraje, la cual servira de ejemplo para ver
coémo se debe iniciar este proceso , a continuacion presentaré una sintesis sobre estos,

algunos de los datos suministrados seran suplantados para efectos de confidencialidad:

Escritura de protocolizacion expediente proceso arbitral. Enero 10 de 2008:

Esta Escritura Publica, consagra las clausulas que establecen cual sera el
proceso a seguir durante el arbitraje, pleito que se inicidé por un conflicto sucinto en la
rama de derechos de autor, invocado por la Asociacion Colombiana de Interpretes y
productores fonograficos “ ANCIPRO” ,en contra del GABAN MERIDIANO E.U. Esta
escritura, ademas de las partes, establece quien obrar4d como Arbitro del Tribunal de
Arbitramento del Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composicion de la
Camara de Comercio de Medellin, el domicilio donde se realizara y todo lo

concerniente a las estipulaciones notariales.

La importancia de protocolizacién del proceso arbitral radica a mi modo de ver

en que a través de esta se inserta la validez del arbitraje para solucionar los conflictos
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entre las partes, por los derechos de autor, y le da la posibilidad a cada una de
intervenir durante la actuacion. El hecho de que el acto de un Notario, es decir el
protocolo, dé la certeza de existencia y legalidad, hace que el tramite del arbitraje como
MASC dentro de la P.I, sea mas creible y aceptado por las partes, se evidencia con
esto como desde esta etapa del proceso se tiene en cuenta la voluntad de las personas
interesadas en el tramite. Una de las representantes de la Unidad de Arbitraje del
Centro de Conciliacion, Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de Comercio
de Medellin para Antioquia, me explicaba como este requisito se habia convertido en
algo indispensable para las partes, por considéralo mas que un acto de protocolo, un

respaldo paras su intereses.

Laudo Arbitral Tribunal C.I. Agricolas Unidas S.A contra Sistemas Gy G

LTDA:

Convocante: Agricolas Unidas S.A

Convocado: Sistemas Gy G LTDA.

Conflicto: Incumplimiento de contrato de licencia de uso y poéliza de software.

Pretensiones: Terminacion del contrato, devolucion de dineros pagados hasta la

fecha, pago de costas y agencias en derecho.

Los hechos de la demanda se pueden resumir asi, entre las empresas convente

y convocada, se suscribio un contrato de licencia uso y péliza de mantenimiento del
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software, cuyo objeto era el uso de manera indefinido de los sistemas licenciados,

previa cancelacion del precio pactado en el contrato.

Considera el convocante que la parte convocada incumplié el contrato toda vez
gue entre otras los modulos adquiridos no funcionan sistematicamente y de acuerdo
con los requisitos exigidos en el contrato, asi mismo presenta errores y
disfuncionalidades que impiden que el sistema funcione de manera integral, es manual
y poco &gil, adicionalmente que la Empresa Sistemas G y G LTD, no entrego la
totalidad de los manuales de los usuarios electronicos magnéticos. La parte
demandada no contesto la demanda arbitral, dentro de los elementos probatorios se
analizé la naturaleza juridica del contrato y como es la regulacion del software en
Colombia, de lo que se puede extraer que estos derechos de autor pueden ser
regulados por contratos de licencia sobre software, contrato de cesién, contrato de obra

por encargo.

Problema juridico: Las pretensiones de la demanda son de naturaleza
contractual, toda vez que la parte demandante solicita al tribunal se declare el
incumplimiento del contrato antes citado y lo demas establecido con las pretensiones.
El incumplimiento alegado se sustenta con que los modulos adquiridos funcionan
sisteméticamente y de acuerdo con los requisitos exigidos en el contrato, asi mismo
presenta errores y disfuncionalidades que impiden que el sistema funcione de manera
integral, es manual y pico &gil, adicionalmente que el convocado no entrego la totalidad

de los manuales de los usuario electronicos 0 magnéticos.
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Decision: El fallo acogio parcialmente la pretension de la demanda, se declar6
que el convocado incumplié el contrato de manera parcial, por no cumplir con las
funciones que debia tener el software, por ende se declaro la resolucion del contrato y
se condend al convocado a pagar el porcentaje que fue incumplido y pagar por las

entregas parciales y ambas partes quedan condenadas en costas.

En la actualidad el contrato de licencia de uso y pdliza de software, segun lo
apreciado durante la elaboracion de este trabajo, se puede concluir que ha tenido
mucha acogida, puesto que el mundo de la tecnologia avanza cada vez mas y son mas
fuertes los programas que se crean, por ende necesitan de un respaldo, por requerir la

creacion de estos de un proceso complejo y de mucho tiempo.

La consagracion de este contrato tiene algo positivo y es el sometimiento de las
controversias futuras a clausula arbitral, esto se comprobé en el momento de la
solucion del conflicto presentado entre Agricolas Unidas S.A y Sistemas G y G LTDA,
el cual fue sometido al tribunal de la Unidad de Arbitraje del Centro de Conciliacion,
Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de Comercio de Medellin para
Antioquia, quien de manera rapida y efectiva presento un acuerdo a las partes, el cual
fue aceptada por estas y sirvid para la conveniencia de ambas, de esta manera se

logro el objetivo de dicha clausula compromisoria.



82

Laudo Arbitral Asociacién Colombiana de Intérpretes y Productores

Fonogréaficos -ANCIPRO- contra Cooperativa Multiactiva villa de Leyva:

Convocante: Asociacion Colombiana de Intérpretes y Productores Fonograficos

-ANCIPRO-

Convocado: Cooperativa Multiactiva villa de Leyva.

Conflicto: Incumplimiento de contrato de autorizacion de la ejecucion o
comunicacién publica de los fonogramas e intérpretes. Este contrato dentro de sus
cldusulas consagra el sometimiento de todas las controversias o diferencias a

arbitramento.

Pretensiones: Pago del contrato mas indemnizacién por el incumplimiento.

Estas pretensiones se solicitan por el hecho de que la cooperativa convocada no
ha cancelado la remuneracién de los derechos patrimoniales por la ejecucion publica
de los temas musicales en la forma pactada en el contrato no obstante después de
haberse enviado respetivamente las cuentas y a pesar de los constantes

requerimientos

Decisiones: Dentro del fallo se estableci6 que se debe declarar el
incumplimiento del contrato por parte del convocado, por no haber pagado
oportunamente los derechos correspondientes como antes se menciono, ademas se
condena a que esta le pague a la empresa convocante el valor pactado en principio

mas lo interés moratorios, se condend en costas a la parte convocada.
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La clausula compromisoria que se pacta en contratos que recaen sobre
derechos de autor y derechos conexos, busca que se solucionen controversias de
manera efectiva y rapida, donde se sanen los perjuicios ocasionados por las
infracciones que se presentan , la Unidad de Arbitraje del Centro de Conciliacion,
Arbitraje y Amigable Composicion de la Camara de Comercio de Medellin para
Antioquia, consagra diferentes tipos de clausulas arbitrales, como lo pude entender,
esto dependeréa en primer lugar de si el arbitraje sera nacional, en segundo lugar si este
sera celebrado internacionalmente o en tercer lugar establecen un el modelo que se

propone cuando el arbitraje que se celebra es nacional con parte Estatal.

En este caso en concreto, la clausula compromisoria estipulada fue la del
arbitraje nacional, por ser las dos partes interesadas pertenecientes al mismo pais, de
esta experiencia puede comprender que en muchas ocasiones las partes mas que
buscar un buen arreglo, buscan que este sea dado de manera diligente, puesto que lo
gue se pretende es llevar a cabo el proyecto y en esta materia uno de los principales
ideales es darse a conocer como autor ante el publico interesado, por ende no les
conviene someterse a un litigio extenso, que los limita muchas veces de segur
avanzado con los proyectos, es aqui donde juega un papel fundamental el arbitraje por
sus diversas particularidades, entre estas la rapidez en que se da en la solucion a las

controversias.
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Propuesta de modelos de contratos y clausulas

Como propdésito principal de este trabajo, se encuentra mostrar como es posible
disminuir los riesgos que se presentan en materia de propiedad intelectual, esto se
logra solo desde el inicio, es decir con la creacion del contrato y las clausulas
contenidas o adheridas a este. La buena negociacion, es la clave para que un proceso
llegue hasta su final sin encontrase con obstaculos. El uso del arbitraje, como se
percibié durante todo el desarrollo, genera viabilidad, sin embargo es mas positivo que
la invencion humana encuentre su apoyo desde que se crea y no solo cuando se
encuentre con controversias que en ocasiones suelen ser sencillas y que con mayor

cautela se hubieran podido evitar.

Los modelos que a continuacidn se presentan, son el resultado de una
investigacion realizada con base en la propiedad intelectual y el arbitraje, en cuanto a
su desarrollo y aplicacion en Colombia, estos se proponen con el objetivo de evitar
conflictos futuros dentro de una negociacion de titularidad, todos los modelos contienen
informacion en cuanto fechas, partes, y domicilio, que es de ficcion, con el fin de no

generar discrepancia u oposicion por algun motivo

Modelos

(a) Modelo de Acuerdo de confidencialidad, no uso y no divulgacion

Entre la UNIVERSIDAD SAN ANDRES, Institucion de Educacion Superior, con
domicilio principal en Bogotd, identificada con el NIT 990022114-4, representada

legalmente por su rector, doctor RICARDO VELEZ, identificado con la cedula de



85

ciudadania 9.999.999, institucion que en este contrato se llamara UNIVERSIDAD, y de
otro lado, el sefior Federico Restrepo, identificado con cedula de ciudadania N°
5.555.555, que en este contrato se llamara EL DOCENTE, se ha celebrado el presente
ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD, NO USO Y NO DIVULGACION, el cual se regira

por las clausulas que mas adelante se pactan, previa las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: ElI DOCENTE suscribio con la UNIVERSIDAD un contrato de
Trabajo; contrato que a la fecha de suscripcién del presente acuerdo se encuentra
plenamente vigente. Entre las obligaciones concretas asumida por EL DOCENTE en el
contrato de trabajo se encuentra, entre otras, guardar estricta reserves sobre la
informacion propiedad de LA UNIVERSIDAD, y ceder los derecho de propiedad
intelectual de contenido econdmico a favor de LA UNIVERSIDAD sobre los activos de
propiedad intelectual generados en el cumplimiento de las obligaciones laborales como

el docente, cual es el caso del presente acuerdo.

SEGUNDA: En virtud de dicha relacion laboral, EL DOCENTE tiene la obligacion
legal de confidencialidad, no uso y no divulgacién de cierta informacién, conforme lo
consagra el numeral 8 del articulo 62 del Codigo Sustantivo del Trabajo, al exponer
COmMo una justa causa de terminacion del contrato de trabajo la siguiente “el trabajador
gue revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de caracter

reservado, con perjuicios de la empresa”.



86

TERCERA: LA UNIVERSIDAD presento el proyecto de investigacion
denominado “VALORACION DE TRANSFERENCIA DE METODOS DESARROLLADO
POR EL GRUPO DE INVESTIGACION GGGG”, a la convocatoria FFF333 del 15 de
marzo de 2014 abierta por el BANCO INVESTIGACION PARA COLOMBIA S.A
(BANCOIPC), que tenia por objeto fortalecer las capacidades institucionales de

transferencia métodos relevantes para el sector productivo en Colombia.

CUARTA: Una vez realizado el proceso de seleccion de los proyectos por
BANCOIPC, el proyecto presentada por LA UNIVERSIDAD resulto elegido para ser

cofinanciado por dicha entidad.

QUINTA: Para la ejecucion del proyecto y conforme a los términos de referencia
de la citada convocatoria, LA UNIVERSIDAD selecciono las tecnologias de CAJAS DE

INFORMACON.

SEXTA: PROTOCOLOS DE PROTECCION. EL DOCENTE se obliga a observar
integramente los protocolos de proteccion o manejo de informacion que LA
UNIVERSIDAD implemente, tales como: claves de acceso a los equipos de computo,
encriptacion de documentacion digital, cambio de claves de acceso de archivos
digitales, custodia fisica en sitios seguros y de acceso restringido de informacion,
franqueamiento fisico y digital de cierta informacion, no hacer divulgaciones en eventos
académicos o de cualquier otra naturaleza, no hacer publicaciones donde se revele la

informacion, entre otros.
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SEPTIMA: CLAUSULA PENAL SANCIONATORIA. Si el DOCENTE incumple
con cualquiera de las obligaciones de confidencialidad contenidas en el presente
acuerdo, debera pagar a LA UNIVERSIDAD la suma de ciento cincuenta millones de
pesos (150.000.000) a titulo de pena. Ademéas el pago de la pena que ase que sefiala,
LA UNIVERSIDAD podra solicitar a EL DOCENTE la indemnizacién de la totalidad de
los perjuicios que dicho incumplimiento le cause. Adicionalmente, EL DOCENTE
entiende y conoce que podra estar sometido a lo dispuesto en los articulo 16 y
siguientes de la LEY 256 de 1996 y los articulos 260 y siguientes de la Decision 486 de
la Comunicad Andina de las Naciones, relativos a la competencia desleal; y el articulo
308 de la ley 599 de 2000(Cédigo Penal) en cuanto al delito de violacién de reserva

industrial y comercial.

OCTAVA: CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia a este Acuerdo
de confidencialidad, no uso y no divulgacion se resolvera por un Tribunal Arbitral que
sesionard en el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara de Comercio de

Medellin para Antioquia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

El Tribunal estara integrado por: un nimero impar de arbitros, para el caso en
concreto tres (3).Designados por las partes de comun acuerdo. En caso de que no sea
posible, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Medellin para Antioquia, a solicitud de cualquiera de las

partes, tal como lo indica la Ley 1563 de 2012.
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El procedimiento aplicable serd el del Reglamento para Arbitraje Nacional del
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Medellin para

Antioquia.

El Tribunal decidira en: Derecho y el fallo tendra la calidad de cosa juzgada.

Par que quede constancia, este documento se firma en dos ejemplares de igual

valor en Bogot4, Colombia a los 10 dias del mes de agosto de 2016

LA UNIVERSIDAD

Ricardo Vélez.

EL DOCENTE

Federico Restrepo.

(b) Modelo de declaracién unipersonal de confidencialidad celebrado entre

Corporacién Universitaria La Diez Sebastian Sdnchez Pulgarin

Yo, Sebastian Sanchez Pulgarin, identificado con la cédula de ciudadania
71.826.516, manifiesto que los dias 01 de diciembre de 2014 y el 20 de enero de 2015
participé en dos reuniones realizadas en las instalaciones de la Corporacion
Universitaria La Diez. En dicha reunion tuve acceso al prototipo de artefactos de cuyas
fotografias se anexan al presente documento, y firmo en constancia de que son estas y

no otras. Igualmente declaro que el artefacto es un desarrollo tecnologico de la
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Corporacion Universitaria La Diez y manifiesto que no divulgare, ni utilizaré en beneficio
propio o de terceros los datos técnicos o tecnoldgicos que se pudieran extraer de la

observacion de dicho artefacto.

CLAUSULA COMPROMISORIA. Cualquier diferencia que se presente entre LAS
PARTES en relacion con la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente
Acuerdo, en cualquier momento y que LAS PARTES no puedan resolver de comun
acuerdo, seran sometidas a Tribunal de Arbitramento, conformado por un arbitro
designado por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de
Medellin para Antioquia. Tribual que actuara conforme a los establecido en la Ley 1563
de 2012. Seguido por estas reglas: a) Estara integrado por un (1) arbitro que debera
ser abogado titulado con tarjeta profesional vigente, b) La organizacion interna del
Tribunal, asi como los costos y honorarios aplicables, estaran sujetos a las reglas
estipuladas para este proposito por el Centro de Arbitraje y Conciliacién de la Camara
de Comercio de Medellin para Antioquia; c) el fallo se proferira en derecho y tendra la
calidad de cosa juzgada material de dltima instancia; d) El Tribunal funcionara en el
Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comercio de Medellin para

Antioquia; y e€) Los costos que impligue el Tribunal seran a cargo de la parte vencida..

SEBASTIAN SANCHEZ PULGARIN

C.C. 71.826.516.
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(c) Modelo de acta y cesion de derechos de propiedad intelectual de

contenido econémico.

Yo, Damian Cervantes Espinosa, identificado con cédula de ciudadania N°
71.566.324, en mi condicion de empleado de la UNIVERSIDAD SATELITAL,
manifiesto que he participado en el desarrollo de los proyectos de investigacion
denominados “Guantes para proteger las manos del clima” como parte y en
cumplimiento de mis funciones habituales como empleado de LA UNIVERSIDAD
SATELITAL. Igualmente, manifiesto que el desarrollo de dichas investigaciones ha

estado financiado con recursos proporcionados por dicha entidad.

De acuerdo con lo anterior y ,en concordancia con la normativa nacional vigente,
con los estatutos de LA UNIVERSIDAD SATELITAL, en especial, con lo consagrado
en los articulos 14 y 34 del Estatuto de Propiedad Intelectual, CEDO a favor de la LA
UNIVERSIDAD SATELITAL todos los derechos de propiedad intelectual, reales o
potenciales, que pudieran derivarse como resultado de los mencionados proyectos,
tales como: informacion confidencial, invenciones, modelos de utilidad , disefios
industriales , signos distintivos , nuevas variedades vegetales , trazados de circuito
integrado, y los derechos patrimoniales sobre cualquier clase de obra derivada del

mismo.

CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia a este Acuerdo de
confidencialidad, no uso y no divulgacion se resolvera por un Tribunal Arbitral que
sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de

Medellin para Antioquia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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El Tribunal estara integrado por: un ndmero impar de arbitros, para el caso en
concreto tres (3).Designados por las partes de comun acuerdo. En caso de que no sea
posible, los arbitros serdn designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Céamara de Comercio de Medellin para Antioquia, a solicitud de cualquiera de las

partes, tal como lo indica la Ley 1563 de 2012.

El procedimiento aplicable sera el del Reglamento para Arbitraje Nacional del
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Medellin para

Antioquia.

El Tribunal decidirad en: Derecho y el fallo tendra la calidad de cosa juzgada.

Para que gquede constancia, este documento se firma en dos ejemplares de igual

valor en la ciudad de Caldas, a los 26 dias del mes de abril de 2014.

EL EMPLEADO

DAMIAN CERVANTES ESPINOSA

C.C. 71.566.324

LA UNIVERSIDAD SATELITAL

JOSE LUIS LOMBANA,

Representante legal

Yo, DAVID GARCIA identificado con cédula de ciudadania N° 71.456.987 de
Medellin, en mi condicién de (profesor, investigador, etc.) de la UNIVERSIDAD VIDA,
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manifiesto que he desarrollado las investigaciones del proyecto como parte de mis
funciones como empleado de la universidad y con los recursos proporcionados por
dicha entidad.

De acuerdo con lo anterior, y en concordancia con los estatutos de la
Universidad LASALLISTA (especificar articulo de los estatutos) cedo a favor de DAVID
GARCIA todos los derechos de propiedad intelectual que pudiesen existir sobre los
resultados de mencionado proyecto.

[Para proyectos ya aprobados incluir el portafolio de activos de Pl identificados].

Para que gquede constancia, este documento se firma en dos ejemplares de igual
valor en la ciudad de Medellin a los 31 dias del mes 08 de 2016.

DAVID GARCIA

C.C. 71.345.687

(d)Modelo de contrato de licencia de uso de software

Elementos S.A, identificado con el NIT 2200211211-4, quien en adelante se
llamara EL LICENCIATARIO y Andrea Montoya, identificada con cédula de ciudadania
N° 33.258.963 de Medellin, quien en adelante se llamara LA LICENCIANTE, hemos
decidido celebrar el presenta contrato de licencia de uso sobre el programa de

computador denominado BAX, previas las siguientes consideraciones:

EL LICENCIANTE es el titular de los derechos patrimoniales sobre el programa
de computador denominado BAX, cuyas funcionalidades son las que figuran en el

anexo técnico de este contrato.
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EL LICENCIANTE adquirio los derechos sobre el referido programa, a titulo
originario, por haber realizado la creacion intelectual del mismo, con sus propios

recursos y bajo su iniciativa.

EL LICENCIANTE ha registrado el programa de computador ante la Direccion
Nacional de Derecho de Autor Colombia, segun certificado de Registro N° 123 de fecha

01/02/2016.

Las partes tienen interés en celebrar entre ellas un contrato de licencia de uso
sobre el programa mencionado, y convienen regirlo por los articulos 23 y siguientes de
la Decision N° 351 de la Comunidad Andina de Naciones, el Decreto 1360 de 1989, y

de manera especial por las clausulas que a continuacion se estipulan:

PRIMERA: EL LICENCIANTE confiere licencia de uso a favor de EL
LICENCIATARIO sobre el programa BAX, licencia corporativa que puede ser usada en

toda entidad o sucursales.

SEGUNDA: EL LICENCIANTE garantiza que las licencias cuyo uso autoriza
mediante el presente contrato son de su exclusiva propiedad, sin que existan
limitaciones o gravamenes de ningun tipo. En todo caso se compromete a responder
ante EL LICENCIATARIO por toda perturbacion en el ejercicio de su derecho,

ocasionada por reclamaciones o acciones de terceros.

TERCERA: EL LICENCIANTE se obliga a entregar las licencias usadas en
UNCELL, en equipos de alta gama con el propdésito de explotarlo para la regulacion de

inventarios y bases de datos.
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CUARTA: El plazo del licenciamiento es de 2 afios, contados a partir del 3 de

enero de 2016.

QUINTA: EL LICENCIATARIO reconoce que la propiedad del cédigo objeto es
de 2 tras, y que los usos que le daran a la licencia seran unica y exclusivamente para

las funcionalidades descritas en el anexo técnico.

SEXTA: Las partes convienen que esta licencia sea no exclusiva, y en
consecuencia, EL LICENCIANTE podra celebrar con terceras personas contratos que

permitan la utilizacién del programa.

SEPTIMA: EL LICENCIANTE garantiza que el programa cumple a cabalidad las
funcionalidades descritas en el anexo técnico, y se compromete a realizarla en forma
inmediata y a su cota, todos los ajustes que sean necesarios para restablecer o

alcanzar la funcionalidad descrita.

OCTAVA: EL LICENCIANTE se compromete a realizar las actuaciones del
programa con una periodicidad de 2 meses, evento en el cual las partes pactaran el
valor que EL LICENCIATARIO reconocera por la realizacion exitosa de tales
actividades. (Esta se puede suprimir en los contratos que no necesitan ser

actualizados).

NOVENA: Cualquier diferencia que se presente entre LAS PARTES en relaciéon
con la ejecucion de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo, en cualquier
momento y que LAS PARTES no puedan resolver de comun acuerdo, seran sometidas

a Tribunal de Arbitramento, conformado por un arbitro designado por el Centro de
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Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia. Tribual
qgue actuara conforme a los establecido en la Ley 1563 de 2012. Seguido por estas
reglas: a) Estara integrado por un (1) arbitro que deberd ser abogado titulado con
tarjeta profesional vigente, b) La organizacion interna del Tribunal, asi como los costos
y honorarios aplicables, estaran sujetos a las reglas estipuladas para este propésito por
el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Medellin para
Antioquia; c) el fallo se proferira en derecho y tendrd la calidad de cosa juzgada
material de dltima instancia; d) El Tribunal funcionara en el Centro de Conciliacion y
Arbitraje de la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia; y €) Los costos que

implique el Tribunal serén a cargo de la parte vencida.

Para constancia se firma a los 2 dias del mes de enero de 2016.

FIRMAS.

LICENCIANTE

Andrea Montoya.

LICENCIATARIO

Elementos S.A
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(e) Modelo de contrato de licencia (Regalias)

CONTRATO ENTRE. Santiago Posada Y LA UNIVERSIDAD DIAMANTE,

PARALICENCIA DE EXPLOTACION DE PATENTE

En Bogota a las 10:00 am, el 10 de febrero de 2016
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REUNIDOS

De una parte SANTIAGO POSADA de la Empresa INDUTRIAS S.A quien
actuara en adelante como LICENCIANTE, actuando en nombre y representacion de

esta sociedad con domicilio en Bogota NIT N° 55.555.555.

De otra parte UNIVERSIDAD DIAMANTE, quien en adelante actuara como
LICENCIADA de la (C.I.F. Q-29-18001-E), actuando en nombre y representacion de la

citada Institucion, con domicilio en Bogota.

Reconociéndose ambos capacidad juridica suficiente suscriben el presente

documento y, al efecto

EXPONEN

PRIMERO. Que la UNIVERSIDAD DIAMANTE es titular de la patente de
invencion namero 77.77, presentada en fecha diciembre 3 De 2015 de titulo. Mutacion
de especies, desarrollada por el Dr. Julian Cadavid profesor del Departamento de

ciencias naturales. De la Universidad Diamante.

SEGUNDO. Que la empresa INDUSTRIAS S.A esta interesada en obtener

licencia exclusiva de los derechos de explotacion de dicha patente.

Por todo ello, ambas partes formalizan el presente documento de conformidad

con las siguientes.

CLAUSULAS



98

PRIMERA. El objeto del presente contrato es regular la concesion de licencia
exclusiva de los derechos de explotaciéon de la patente numero 77.777 titulada

Mutacién de especies a la empresa INDUSTRIAS S.A.

En el presente contrato no se incluyen los conocimientos adicionales al
contenido de la solicitud de la patente. De estar la empresa INDUSTRIAS S.A
interesada en ellos, seran objeto de un contrato de asesoria de transferencia en el que

se regularan dichas condiciones.

SEGUNDA.LA UNIVERSIDAD DIAMANTE de acuerdo con lo anterior recibe
automaticamente licencia de fabricacion y comercializacion del objeto de la

mencionada patente, limitada al tiempo y objeto sefialados por el presente contrato.

TERCERA.INDUSTRIAS S.A asume los riesgos derivados del desarrollo
industrial de la mencionada patente, tanto en relacion con los productos, pruebas de

duracién, fiabilidad, etc., como en relacion con los sistemas de produccion.

CUARTA. Como contraprestacion a la licencia de los derechos de explotacion
que se indican en la clausula primera, INDUSTRIAS S.A abonara a la Universidad
Diamante una regalia de Cuatro millones de pesos (4.000.0000), por cada unidad
vendida del producto desarrollado a partir de la patente o un porcentaje del 10% de los
beneficios de las ventas del producto cada afio, entendiendo como beneficios de las
ventas, el valor en factura de la mercancia suministrada por INDUSTRIAS S.A. a sus

clientes dentro o fuera del territorio nacional, quedando excluidos los gastos de
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transporte a su destino y otros ajenos al valor de la mercancia suministrada, y una vez

deducidos los gastos de comercializacion del producto.

Hasta tanto no haya ventas de los productos antedichos, o éstas sean inferiores
a un millbn de pesos (1.0000.000) al afio, abonarad a la Universidad Diamante la
cantidad fija de trescientos cincuenta mil pesos (350.000.000) semestrales, en
concepto de regalia minima, comenzando el pago el semestre siguiente al de la firma
del contrato. Una vez iniciadas las ventas los pagos se haran sobre las ventas

facturadas en el semestre anterior.

QUINTA.- El abono de dichas cantidades se hara efectivo mediante talon
nominativo a favor de la Universidad Diamante, o ingreso o transferencia a la cuenta de
la Universidad Diamante "Contratos y Convenios" n° 60089521 abierta en la Oficina
Principal de UNICAJA, situada en la Plaza principal n® 3 2589 DIAMANTE (cdadigo

cuenta cliente: 2016 003 002) especificando en cada abono la referencia.

SEXTA.- La duracion del presente contrato sera de5 afios. De continuar la
empresa interesada en la explotacion de la patente al concluir dicho periodo, ambas
partes negociaran nuevamente la cuantia de la regalia correspondiente. En caso de no

llegar a un acuerdo se dara por finalizada la licencia de explotacion.

SEPTIMA.- En el periodo de duracion del presente contrato seran por cuenta de
LA UNIVERSIDAD DIAMANTE los gastos derivados del pago de las anualidades para
mantener en vigor la patente. LA UNIVERSIDAD DIAMANTE, realizara estos pagos,

siendo abonados los cargos por la empresa a requerimiento de la misma.



100

OCTAVA.- Si la empresa estuviese interesada en el registro internacional de
esta patente, se hara a nombre de la Universidad Diamante, quedando el presente
contrato automaticamente extendido para la explotacién de la patente en los paises
designados. Las gestiones en este sentido seran efectuadas por la empresa Industrias

S.A gue correra con los gastos correspondientes del registro y mantenimiento.

De no interesarle a Industrias S.A, la Universidad Diamante podra efectuar dicho
registro, quedando libre para licenciar la patente con terceras empresas en los paises

gue abarguen dicho registro.

NOVENA.- Asimismo, sera responsabilidad la Universidad Diamante:

a) Todas las cargas fiscales que puedan recaer sobre la fabricacién y

explotacion comercial del objeto de la patente.

b) Las garantias dadas a los clientes respecto del objeto de fabricacion.

La Universidad Diamante no asume ninguna responsabilidad frente a terceros y
es totalmente ajena a litigios derivados de la fabricacion comercial de la invencién

objeto de la cesion.

DECIMA.- La Universidad Diamante reserva la facultad de empleo de las
técnicas, know-how e invenciones cedidas a Industrias S.A, en el presente contrato,

exclusivamente para los fines de su propia docencia e investigacion.

UNDECIMA. Industrias S.A se compromete a explotar la patente en un periodo

razonable desde la firma de este contrato, nunca superior a 10 afios.
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DUODECIMA. Industrias S.A no podra ceder a terceros los derechos derivados

del presente contrato, sin el consentimiento previo de la Universidad Diamante.

DECIMOTERCERA. Constituyen obligaciones de Industrias S.A hacia la

Universidad Diamante, durante el tiempo de duracion de este contrato:

a) Enviar informes semestrales, por escrito, especificando el volumen de las
ventas de los productos sujetos a este contrato y fecha de facturacion de las mismas,

realizadas durante el semestre anterior.

b) llevar una contabilidad relativa a las partes que afecten a este contrato y
facilitar el acceso a la misma, que permita la comprobacién del cumplimiento de los

compromisos pactados.

DECIMOCUARTA. EI incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
contraidas en el presente contrato por cualquiera de las partes, facultara a la otra parte
para rescindir el mismo, quedando automéaticamente anulados todos los derechos de

fabricacion y explotacién comercial por parte de la Universidad Diamante

DECIMOQUINTA.- Una vez finalizado el desarrollo de la patente objeto de este
contrato, si las dos partes apreciaran la inviabilidad comercial de los productos

obtenidos, de comun acuerdo negociaran la cancelacion de este contrato.

DECIMOSEXTA.- En caso de litigio sobre la interpretacion y aplicacion del
presente contrato, los tribunales de Bogota seran los Unicos competentes renunciando

expresamente ambas partes a cualesquiera otros fueros que pudieran corresponderles.
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DECIMOSEPTIMA: Cualquier diferencia que se presente entre LAS PARTES en
relacion con la ejecucién de las obligaciones derivadas del presente Acuerdo, en
cualquier momento y que LAS PARTES no puedan resolver de comun acuerdo, seran
sometidas a Tribunal de Arbitramento, conformado por un arbitro designado por el
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Medellin para
Antioquia. Tribual que actuara conforme a los establecido en la Ley 1563 de 2012.
Seguido por estas reglas: a) Estara integrado por un (1) arbitro que debera ser
abogado titulado con tarjeta profesional vigente, b) La organizacion interna del Tribunal,
asi como los costos y honorarios aplicables, estardn sujetos a las reglas estipuladas
para este propésito por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio
de Medellin para Antioquia; c) el fallo se proferira en derecho y tendra la calidad de
cosa juzgada material de ultima instancia; d) El Tribunal funcionara en el Centro de
Conciliaciéon y Arbitraje de la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia; y €) Los

costos que implique el Tribunal serén a cargo de la parte vencida.

Y en prueba de conformidad firman por duplicado el presente contrato en el lugar

y fecha indicados.

Industrias s. A

LICENCIANTE

Universidad Diamante

LICENCIADO.
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(f) Acuerdo de confidencialidad. (Entrega de informacion a terceros)

Con el fin de proteger cierta informacion confidencial, en adelante “informacion
Confidencial” que puede ser puesta a disposicion por la UNIVERSIDAD VERDE en
cabeza de sus representantes, en adelante “Emisor’, RAFAEL MONCADA (persona

natural o juridica), en adelante “Receptor”, se acuerda lo siguiente:

1. La informacion a ser divulgada en el presente Acuerdo se describe como:

Cualquier informacion no publica, ya sea en forma oral, digital, visual o por
escrito, o de cualquier otra forma, que el Receptor produzca, obtenga, llegue a conocer
0 a la cual tenga acceso, por causa o0 con ocasion de su relacion con la UNIVERSIDAD

VERDE, dentro de la cual se incluye, de forma ilustrativa mas no limitativa, la siguiente:

Toda la informacién que se relacione con creaciones protegidas como propiedad
intelectual o secretos empresariales o que sea susceptible de ser objeto de solicitudes
de patente, disefios industriales, marcas o de ser protegida como propiedad intelectual,
secreto empresarial o Know-how. Por “Know-how” se entendera un conjunto de
conocimientos, practicas y experiencias de indole industrial, comercial o corporativa,
gue pueden ser traducidas en técnicas, metodos y procedimiento que tengan

aplicabilidad en actividades industriales, comerciales o empresariales.

Informacién de la UNIVERSIDAD VERDE o sus representantes, relacionadas
con procesos, técnicas, tecnologias , disefios, planos, diagramas, prototipos,
especificaciones, productos o negocios previos, actuales, futuros, en desarrollo o en

proyecto , descubrimientos o actividades de investigacion y desarrollo, produccion,
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costos, utilidades y margenes de ganancia, finanzas y proyecciones financieras, datos
de prueba de viabilidad, seguridad y/o eficacia, listas de clientes, listas de proveedores,
bases de datos, contratos, opiniones y estrategias juridicas, estudios, reportes,
contrasefas, programas de ordenador, planes y/o estudios de negocios y/o de
mercadeo, estrategias de precios, practicas o politicas administrativas o comerciales,
y/o cualquier otra informacion no publica vinculada con las actividades cientificas,
productivas, administrativas, industriales o comerciales de la Universidad LASALLISTA

O Ssus representantes.

Informacién que la UNIVERSIDAD VERDE haya recibido de terceros y que, por

disposicion legal o contractual, esté obligada a tratar como confidencial.

Cualquier otra informacion, identificada o no como confidencial o reservada de la
UNIVERSIDAD VERDE o de terceros, que, por su naturaleza o debido al contexto en
gue sea conocida por el Receptor, razonable y diligentemente deberia ser tratada como

confidencial.

2. El Receptor usara la informacién entregada por la “Emisora” sélo con el

propadsito de:

Realizar una descripcion completa de las actividades a desarrollar por parte de

la sociedad.

3. Este acuerdo soélo controla la informacion que se divulga a partir del dia 12
de febrero 2015 Sin embargo, se acuerda que cualquier informacion adicional

suministrada a la Receptora por el Emisor y sus representantes antes de la ejecucion
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del presente acuerdo y anunciada como tal debe ser considerada de la misma manera
y esta sujeta al mismo tratamiento de la informacion confidencial que se dispone con

la ejecucion del acuerdo.

4. La obligacion del Receptor para proteger la informacion confidencial en el
marco del presente acuerdo no expirara al término de la relacion comercial con el

Emisor.

5. Toda la informacion confidencial que estuviere en posesion del Receptor
debe ser devuelta al emisor o destruida, segun los criterios e instrucciones de los

mismos.

6. El Receptor protegera la informacion confidencial de la misma forma y en el
mismo grado en que protege su propia informacion y mediante el uso de un cuidado
razonable para prevenir el uno no autorizado de la misma, su difusién o publicacién

indebida.

7. El Receptor se compromete a no divulgar la informacion confidencial a

terceros y limitar la divulgacién de los empleados.

Asesores, practicante u otros que pudiesen tener acceso a dicha informacion.

8. Este acuerdo no impone ninguna obligacion al Receptor con respecto a la

informacion que:

a. Estaba en posesion del Receptor antes de la entrega de la

informacion por parte de la Emisora.
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b. Es o se convierte en un asunto de conocimiento publico por

causas ajenas al Receptor.

C. Es legitimamente recibida por el Receptor de un tercero sin el

deber de confidencialidad.

d. Se da a conocer por la Emisora a un tercero sin la obligacién de

confidencialidad por parte del tercero.

e. Es independientemente desarrollada por el Receptor.

f. Esta a disposicion del publico bajo la ley.

9. Ninguna de las partes adquiere derechos de propiedad intelectual en virtud

del presente acuerdo, excepto el derecho limitado de uso establecido en el punto 3.

10. Se entiende que este acuerdo no pretende y no obliga a las partes a
celebrar cualquier otro acuerdo o realizar cualquier otro negocio, dejando claro que las
partes no tienen exclusividad de recibir informacién confidencial de la contraparte en el

presente acuerdo.

11. Nada que esté contenido en este acuerdo debe ser tomado como garantia o
constancia de derechos de licencia de uso de la informacion confidencial divulgada al

Receptor.

12. El Receptor reconoce que la UNIVERSIDAD VERDE sera el titular de todo

el know-how y de todos los derechos de propiedad intelectual sobre todas aquellas
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creaciones; obras artisticas, intelectuales y/o cientificas; invenciones; desarrollos o
mejoras que éste realice en desarrollo o con ocasién de las obligaciones por él
adquiridas en virtud de cualquier relacion comercial con el Receptor; o mediante datos
o medios conocidos o utilizados en razon de la labor desempefiada para la

UNIVERSIDAD VERDE.

13. Si el Receptor incumple cualquiera de las obligaciones de confidencialidad
contenidas en el presente acuerdo, debera pagar a la UNIVERSIDAD VERDE la suma
de $5.565.789 a titulo de pena. Ademas del pago de la pena que aqui se sefala, la
UNIVERSIDAD VERDE podra solicitar al Receptor la indemnizacion de la totalidad de
los prejuicios que dicho incumplimiento le cause. Adicionalmente, el Receptor entiende
y conoce que podra estar sometido a lo dispuesto en el articulo 16 y siguientes de la
Ley 256 de 1996 y los articulos 260 y siguientes de la decision 486 de la Comunidad
Andina de Naciones, relativos a la competencia desleal; y el articulo 308 de la ley 599

de 2000 (cédigo penal) en cuanto al delito d violacion de reserva industrial y comercial.

14. Este acuerdo se realiza bajo y se interpretara de acuerdo con las leyes de la

Republica de Colombia.

15. CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia a este Acuerdo de
confidencialidad, no uso y no divulgacion se resolvera por un Tribunal Arbitral que
sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de

Medellin para Antioquia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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El Tribunal estara integrado por: un ndmero impar de arbitros, para el caso en
concreto tres (3).Designados por las partes de comun acuerdo. En caso de que no sea
posible, los arbitros serdn designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Céamara de Comercio de Medellin para Antioquia, a solicitud de cualquiera de las

partes, tal como lo indica la Ley 1563 de 2012.

El procedimiento aplicable sera el del Reglamento para Arbitraje Nacional del
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Medellin para

Antioquia.

El Tribunal decidirad en: Derecho y el fallo tendra la calidad de cosa juzgada.

UNIVERSIDAD VERDE.

RAFAEL MONCADA

(g) Modelo de Declaracién de originalidad y no vulneracién de

derechos de terceros

Yo, Diego Armando Lopez Cadavid, identificado con la cédula de ciudadania
numero 71.898.345, manifiesto expresamente que la informacion técnica, comercial y
de mercado que utilizaré en el desarrollo de la tecnologia que se llevara a cabo en la
Universidad, fue obtenida de manera licita y sin vulnerar derechos de terceras
personas. lgualmente, manifiesto que la utilizacion de los activos de propiedad

intelectual (derechos de autor o propiedad industrial) que utilizaré en el desarrollo de
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citada tecnologia, no implica la vulneracion de derechos de terceras personas. Por ello
en caso de que la UNIVERSIDAD ASTRO resultare requerida por un tercero que
alegue la vulneracion de alguno de los anteriores derechos, la exoneraré de toda

responsabilidad y asumiré todos los requerimientos judiciales o extrajudiciales del caso.

CLAUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia a este Acuerdo de
confidencialidad, no uso y no divulgacién se resolvera por un Tribunal Arbitral que
sesionara en el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de

Medellin para Antioquia, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

El Tribunal estara integrado por: un numero impar de arbitros, para el caso en
concreto tres (3).Designados por las partes de comun acuerdo. En caso de que no sea
posible, los arbitros seran designados por el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la
Camara de Comercio de Medellin para Antioquia, a solicitud de cualquiera de las

partes, tal como lo indica la Ley 1563 de 2012.

El procedimiento aplicable serd el del Reglamento para Arbitraje Nacional del
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Medellin para

Antioquia.

El Tribunal decidirad en: Derecho y el fallo tendra la calidad de cosa juzgada.

Diego Armando L6pez Cadavid

C.C 71.898.345
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Conclusiones y recomendaciones

La propiedad intelectual es entonces, la reunion de derechos que se le otorgan a
su titular para que explote su creacion de manera exclusiva, sin embargo dentro de
este tipo de propiedad se presentan controversias, que dejan al arbitrio de las partes su
solucion, es por esto que se vuelve oportuno el arbitraje como método eficaz para dar

dirimir estos.

Los Métodos Alternativos de Solucion de Conflictos, evidentemente son una via
de descongestion judicial que ademdas sirven como ruta para dirimir controversias
comerciales de manera efectiva, como se puede observar el arbitraje, es el mecanismo
idoneo en la propiedad intelectual, este le da potestad a las partes para elegir y
controlar de una u otra manera el tribunal arbitral, ademas les permite escoger todo lo
concerniente al desarrollo de este proceso y asegura la confidencialidad e informalidad

durante el tramite.

El arbitraje como MASC, es peculiar por permitir a las partes, dinamismo,
confianza y celeridad, durante la solucion de las controversias y por supuesto en la

decision que se dicte.

La continua evolucibn del hombre y de sus necesidades ha generado
movimientos en el area comercial, como se percibi6 la P.l, es una rama fuerte, que
conlleva a la sociedad al continuo desarrollo y actualizacion de los productos u objetos,

sin embargo en la tarea del dia a dia, es inevitable no encontrase en adversidades
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entre los productores o creadores, es por tal que contar con un esquema estructurado y
solido de arbitraje que brinde proteccion a la propiedad intelectual en todos sus
aspectos, es una necesidad que acarrea grandes ventajas, como se establecio
también, la internacionalidad del mercado es una realidad, que lleva en muchas
ocasiones a dar rigurosidad a la normativa nacional, en este caso el arbitraje juega un
papel demasiado importante, el hecho de que el procedimiento arbitral genere
confianza, da una reputacion positiva para su usos, aunque la adaptaciéon de la

legislacion en este &mbito tenga algunos vacios, no deja de ser transcendental.

A manera de recomendacion, como se dijo en algin momento el inicio de cada
etapa es la base de lo que sucedera en el futuro, por tal motivo, lo mas importante a la
hora de decidir hacer parte de la P.l, es indispensable que lo que se vaya a pactar o
proponer este totalmente consignado, claro, concreto, legal y viable, para que no
gueden vacios juridicos, dentro de esta, cabe entonces anotar que los modelos de
contratos y clausulas propuestos, tienen dos finalidades la primera es mostrar como se
deben realizar estos, las especificaciones que se deben consagrar en el contenido,
buscando asi que no se generen controversias futuras y la segunda, es que si dado el
caso estas controversias se manifiestan; ya exista una clausula compromisoria o
compromiso, que por su contenido de exigibilidad sea cumplida a la hora de solucionar
los conflictos, esto es entonces el llamado “pacto arbitral” que se conoce como ese
acuerdo de voluntades al que llegan las partes para someter sus controversias a un
tribunal arbitral y que estas puedan ser resueltas rapidamente, sin necesidad de
dilataciones confusas. Luego de varias investigaciones 0 comparaciones con casos

practicos, son estos modelos una base que resume de manera concreta los contratos y
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clausulas méas usuales en la P.l y que por tal motivo estan disefiados para que la
estipulacion de cada una sea completa y cumpla con los requerimientos de esta area.
Los modelos presentados, solo consagran clausulas arbitrables, se han disefiados dos
ejemplos, en cuanto a contenido tratan lo mismo, pero son argumentados de manera
diferente dando a las partes el arbitrio para escoger cual les parece mas solida, el
hecho de que solo se propongan clausulas arbitrales es porque se pretende como ya
se dijo que con el contenido de estos no se dé lugar a controversias, pero en caso de
gue se den, estas sean futuras y encuentren la solucién en el arbitraje, se tom6 como
ejemplo el tribual de la Unidad de Arbitraje del Centro de Conciliacién, Arbitraje y
Amigable Composiciéon de la Camara de Comercio de Medellin para Antioquia,

teniendo en cuenta que el trabajo practico en su mayoria se realizé con esta unidad.
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