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Referencia: Explotaciéon comercial de los derechos de
propiedad intelectual y demas bienes intangibles de las
entidades publicas. Régimen de contratacién aplicable.
Tipologia contractual

El Gobierno Nacional, por intermedio de la ministra de Ciencia, Tecnologia e
Innovacién, consulta a la Sala sobre el régimen de contratacion aplicable a las
entidades publicas interesadas en llevar a cabo la explotacién comercial de los
derechos de propiedad intelectual y demas bienes intangibles de los que sean
titulares, atendiendo a lo previsto en el articulo 167 de la Ley 1955 de 2019 (Plan
Nacional de Desarrollo 2018- 2022).

. ANTECEDENTES

Indica la funcionaria que el Ministerio de Ciencia, Tecnologia e Innovacién se
encuentra preparando la reglamentacién del articulo 167 de la Ley 1955 de 2019,
en cumplimiento del compromiso adquirido en el marco de la Comision Intersectorial
de Propiedad Intelectual (CIPI), creada mediante el Decreto 1162 de 2010.

Agrega que, en desarrollo de este proceso, han surgido diversos interrogantes en
relacion con el régimen de contrataciéon que se derive de la aplicacion del referido
articulo, razén por la cual formula la presente consulta, teniendo como fundamento
el articulo 167 de la Ley 1955 de 2019, que trascribe.

Por lo anterior, la ministra plantea las siguientes inquietudes:

1. ¢, Cual seria el régimen de contratacion aplicable a las entidades publicas para que
puedan realizar la explotacion de bienes intangibles o derechos de propiedad
intelectual de los cuales sean titulares, en atencion a lo previsto en el articulo 167 de
la Ley 1955 de 20197
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2. De acuerdo con la respuesta anterior, el régimen de contratacién ¢ seria aplicable
a todas las entidades publicas o habria excepciones al respecto?

3. En el marco del articulo 167 de la Ley 1955 de 2019, ;Bajo qué modalidad o
tipologia contractual una entidad publica puede acordar los términos y condiciones
para la explotacién comercial de bienes intangibles y derechos de propiedad
intelectual de los cuales sea titular?

Mediante comunicacion del 6 de mayo de 2021, recibida el 10 de los mismos mes
y afo, la ministra de Ciencia, Tecnologia e Innovacién present6 a la Sala una
«ampliacién» de la consulta formulada, en la cual aclara que las dudas surgidas en
el proceso de reglamentacion del articulo 167 de la Ley 1955 tienen que ver,
principalmente, con dos aspectos: i) la forma en que las entidades publicas
deberian contratar la explotaciéon de sus bienes intangibles, con los terceros
interesados, y /i) la manera de recibir, asegurar y reinvertir los dineros obtenidos
por la explotacién de estos activos.

En relacién con el primer aspecto, la funcionaria explica que, para los expertos en
propiedad intelectual de la CIPI, la explotacion de los derechos de propiedad
intelectual y demas intangibles de las entidades publicas deberia hacerse, en
principio, bajo el régimen del derecho privado, teniendo en cuenta el origen, el
estado, el alistamiento y la valoracion de tales bienes, asi como las condiciones de
las personas con las cuales se podrian suscribir los respectivos contratos.

Adicionalmente, sefala que si bien, en algunos casos, la contratacién podria
hacerse conforme a las normas especiales sobre los contratos de ciencia y
tecnologia, en otros casos esto no resulta posible, ni todas las entidades publicas
tienen, dentro de su objeto, la realizacion de actividades de ciencia y tecnologia.

Asimismo, comenta que, en virtud de los contratos que se celebran para la
explotacién de estos intangibles, la titularidad sobre tales bienes «podra incluso ser
compartida con un privado».

Finalmente, en relacién con el segundo grupo de inquietudes surgidas en el seno
de la CIPI (recepcion, uso e inversion de los recursos financieros derivados de la
explotacién), menciona que se solicité la colaboracion del Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico, «por lo cual no ahondaremos al respecto».

Il. CONSIDERACIONES

Con el propésito de responder estos interrogantes, la Sala se referira a: /) el régimen
de contratacion estatal; i) regimenes exceptuados del Estatuto General de
Contratacién de la Administracion Publica; iii) los bienes intangibles y la propiedad
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intelectual, y iv) la explotacién comercial de los derechos de propiedad intelectual y
demas intangibles, por parte de las entidades publicas titulares.

l Régimen de contratacion estatal. Ambito de aplicacién

La Ley 80 de 1993, «Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica», tiene por objeto establecer las reglas y principios que rigen los contratos
de las entidades estatales (articulo 1). En desarrollo del principio de que cualquier
actividad estatal, incluyendo la contractual, persigue la satisfaccion directa o
indirecta del interés publico, o necesidades colectivas (articulo 3 ejusdem), la citada
ley pretendid, con un criterio de universalidad, establecer un marco normativo
general, homogéneo y uniforme para la actividad estatal en materia de contratacion
publica, atendiendo a lo ordenado por el articulo 150 de la Constitucién Politica’.

A su vez, el articulo 13 del estatuto en mencion dispuso que «[lJos contratos que
celebren las entidades a que se refiere el articulo 2 del presente estatuto se regiran
por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias
particularmente reguladas en esta Ley [...]». Para efectos de la aplicacion del
mencionado estatuto, el articulo 2 dispone:

10. Se denominan entidades estatales:

a) La Nacion, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital
y los distritos especiales, las areas metropolitanas, las asociaciones de
municipios, los territorios indigenas y los municipios; los establecimientos
publicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de
economia mixta en las que el Estado tenga participaciéon superior al cincuenta
por ciento (50%), asi como las entidades descentralizadas indirectas y las
deméas personas juridicas en las que exista dicha participacion publica
mayoritaria, cualquiera sea la denominaciéon que ellas adopten, en todos los
ordenes y niveles.

[.J

Por regla general, entonces, cuando las entidades estatales celebren contratos,
dentro del ambito de aplicacién del Estatuto General de Contratacion de la
Administraciéon Publica, deben cumplir las disposiciones del derecho privado
(comerciales y civiles) que resulten aplicables, excepto en aquellas materias
expresamente reguladas por el citado Estatuto y las normas que lo modifiquen o
adicionen, verbigracia, los mecanismos de seleccion, los principios de

' El articulo 150 de la Constitucién Politica otorga al Congreso de la Republica la competencia para
«expedir el estatuto general de contratacion de la administracion publica y en especial de la
administracion nacional».

2 La expresion «en las que el Estado tenga participacion superior al cincuenta por ciento (50%)» fue
declarada exequible por la Corte Constitucional, en la sentencia C-629 de 2003.
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transparencia, economia y responsabilidad, el deber de seleccion objetiva, las
inhabilidades e incompatibilidades para contratar, los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion del contrato, el equilibrio econémico y financiero del
contrato, las clausulas excepcionales (interpretacion, modificacion y terminacion
unilaterales, caducidad, reversién y sometimiento de a las leyes nacionales), la
imposicion y efectividad de las multas y la clausula penal pactadas, las garantias
del contrato, las nulidades del contrato estatal, el silencio administrativo positivo y
la liquidacion del contrato, entre otras.

Vale la pena destacar que, tal como lo ha dicho la jurisprudencia, en ausencia de
normas especiales que establezcan un procedimiento de seleccion distinto, las
entidades estatales sometidas a la Ley 80 de 1993 deben utilizar el mecanismo de
la licitacion publica, para la escogencia del contratistas.

En otros términos, el régimen juridico de los contratos estatales es el establecido en
las normas civiles y comerciales, en ausencia de norma especial en la Ley 80 de
1993 y las disposiciones que la modifiquen o adicionen (articulos 13, 32 y 40). No
obstante la coexistencia de derecho publico y derecho privado, y la combinacién de
estos, como herramientas para el desempeiio de la labor administrativa y la gestion
publica, deben existir limites y fronteras entre uno y otro régimen, de acuerdo con
el ordenamiento juridico, y en la perspectiva de que finalmente estan sujetos a un
régimen superior previsto en la Constitucién Politica.

En la actividad contractual del Estado es posible predicar, como se desprende de
los articulos 13, 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, que el régimen juridico de los
contratos estatales no es «unitario y puro, sino variable y mixto, apareciendo
siempre mezclados en distintas proporciones el Derecho administrativo y el Derecho
privado»?.

Il Regimenes exceptuados del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica. Limites

La propia ley ha excluido de la aplicacién del régimen general de la Ley 80 de 1993
y la Ley 1150 de 2007 a algunas entidades estatales, caso en el cual estas quedan
facultadas para aplicar en su actividad contractual unas reglas distintas, contenidas
generalmente en el derecho privado o en un régimen especial, y desarrolladas,
ademas, en sus manuales de contratacion.

3 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion B,
Sentencia del 27 de septiembre de 2013, exp. 24339, y Sentencia del 10 de febrero de 2021, rad.
50001-23-31-000-1999-10249-01 (45397).

4 GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo, y FERNANDEZ, Tomas Ramén, Curso de Derecho
Administrativo, Madrid, Editorial Civitas, 195, p. 675.



Radicacion interna: 2456 Pagina 5 de 63

En efecto, pese a la corriente unificadora que inspiré la Ley 80 de 1993, y
reconociendo las necesidades reales de algunas entidades estatales, la ley ha
venido consagrando paulatinamente un numero importante de regimenes
exceptuados o especiales, en razén al tipo de entidades o al sector en el que se
desempefian (criterio organico), o a la naturaleza de las actividades que estas
ejercen (criterio material), bien por considerarse que no son desarrollo de funciones
administrativas o publicas, sino propias de mercados en los que se interactua en
competencia con particulares (actividad industrial y comercial); ora por el simple
prurito de darle agilidad y flexibilidad a las actuaciones contractuales de ciertas
entidades estales, liberandolas, en uno y otro caso, de las formalidades y
ritualidades del derecho administrativo, asi como de las facultades y prerrogativas
unilaterales y exorbitantes de la Administracion.

Asi, la ley permite que algunas entidades del Estado, en atenciéon a precisas
necesidades y caracteristicas de las actividades comerciales, industriales o
financieras que realizan, o incluso, también, en algunos casos, por necesidades
sociales o publicas, utilicen normas del derecho privado o normas especiales que
garanticen la ejecucion de sus actividades en condiciones legales que les dé
competitividad y agilidad para alcanzar sus fines.

Algunos ejemplos de esta tendencia son: la Ley 30 de 1992 para las universidades
publicas; la Ley 31 de 1992 para el Banco de la Republica; la Ley 100 de 1993 para
las empresas sociales del Estado, del sector Salud; la Ley 105 de 1993 para la
Aeronautica Civil; la Ley 142 de 1994 (reformada por la Ley 689 de 2001) para las
entidades prestadoras de servicios publicos domiciliarios; la Ley 143 de 1994 para
las empresas del sector eléctrico; la Ley 715 de 2001 para algunos contratos de los
fondos de servicios educativos; la Ley 1118 de 2006 para Ecopetrol; la Ley 1150 de
2007 para los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compaiiias
de seguros y las demas entidades financieras de caracter estatal (articulo 15) o
ciertas entidades del sector defensa (Satena, Indumil, Hotel Tequendama, la
Corporacion de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo de la Industria Naval,
Maritima y Fluvial -Cotecmar- y la Corporaciéon de la Industria Aeronautica
Colombiana -CIAC-, articulo 16), o los de las empresas industriales y comerciales
del Estado y las sociedades de economia mixta en las que el Estado tenga
participacion superior al cincuenta por ciento (50%), que estén en competencia con
los particulares o actiien en mercados regulados (articulo 14 de la Ley 80 de 1993,
modificado por el articulo 93 de la Ley 1474 de 2011)5, entre otros.

5 Al respecto, y tal como lo ha sostenido de tiempo atras esta corporacion: «El sometimiento de estas
entidades publicas a las normas del derecho privado [...] se fundamenta en ‘la necesidad de que en
su actividad industrial y comercial, tradicionalmente ajena al Estado y propia de los particulares, ellas
actien en términos equivalentes a éstos cuando realicen actividades similares, sin tener
prerrogativas exorbitantes que atenten contra el derecho a la igualdad ni estar sujetas a
procedimientos administrativos que entraben sus actuaciones y las pongan en situacion de
desventaja frente a sus competidores’, de tal manera que ‘sus actividades de explotacién industrial
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Adicionalmente, se prevén regimenes contractuales especiales para ciertos tipos de
contratos, como aquellos para apoyar entidades sin animo de lucro, en desarrollo
del articulo 355 de la Constitucién y que cuentan con su propio estatuto contractual
contenido en el Decreto 092 de 2017 (antes en el Decreto 777 de 1992); los
contratos de ciencia y tecnologia regulados por la Ley 29 de 19906, los Decretos
Leyes 393 y 591 de 1991; los contratos de servicios de telecomunicaciones que
tienen un régimen de contratacion especial (regulados en la propia Ley 80 de 1993,
en sus articulos 33 a 36, y ahora, por la Ley 1341 de 2009); los contratos de suerte
y azar, de que trata la Ley 643 de 2001; los contratos financiados exclusivamente
con recursos de organismos multilaterales de crédito o con personas extranjeras de
derecho publico u organismos de asistencia y ayuda internacional previstos en el
articulo 13 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 20 de la Ley 1150 de
2007; los contratos de exploracién y explotacién de recursos naturales renovables
y no renovables, de acuerdo con el articulo 76 de la Ley 80 de 1993, que se rigen
por la legislacién especial aplicable a dichas actividades, como la Ley 685 de 2001
o Cddigo de Minas (antes Decreto Ley 2655 de 1998), el Decreto Ley 1056 de 1953
(Cédigo de Petréleos, modificado por la Ley 10 de 1961) y el Decreto Ley 2310 de
1974.

En este sentido, la pretendida universalidad de la Ley 80 de 1993 se ha visto
frustrada, por la tendencia expansiva a crear exclusiones. Ha sido una constante,
durante estos afos, la proliferacion de excepciones a su aplicacién, que han
desvirtuado el aludido propésito, pues han dado lugar, en la practica, a que la Ley
80 de 1993 no se aplique a todas las entidades del Estado, ante la existencia de
muchos regimenes especiales que remiten al derecho privado o a normas
especiales.

o comercial se desarrollen con las mismas oportunidades y las mismas ventajas o desventajas que
las adelantadas por aquellos, sin que influya para nada su investidura de entidad estatal; que puedan
actuar como particulares, frente a las exigencias de la economia y del mercado. Por ello, la regla
general es que en sus actos y contratos rijan las normas de derecho privado, salvo en cuanto a sus
relaciones con la Administracion y en aquellos casos en los que por expresa disposicion legal ejerzan
alguna funcion administrativa, puesto que alli si debera dar aplicacion a las reglas de derecho publico
pertinentes’». Consejo de Estado, Seccién Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2004
(exp.12.342), reiterada en sentencias del 6 de febrero de 2006 (exp. 13414) y el 29 de julio de 2013
(exp. 21642), entre otras.

® Modificada por las Leyes 1286 de 2009, 1450 de 2011, 1607 de 2012, 1753 de 2015, 1951 de 2019
y 1955 de 2019, y los Decretos 1904 de 2009, 2558 de 2012 y 849 de 2016.
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No obstante, teniendo en cuenta esa realidad -y quiza los clamores de la
jurisprudencia’ y la doctrina®-, el mismo Legislador, en la Ley 1150 de 2007, sin
desconocer el caracter de los contratos celebrados por las entidades exceptuadas
del régimen general de contratacion estatal, establecio limites a las mismas, asi:

Articulo 13. Principios generales de la actividad contractual para entidades no
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion
Publica. Las entidades estatales que por disposicion legal cuenten con un
régimen contractual excepcional al del Estatuto General de Contratacion de la
Administracion Publica, aplicaran en desarrollo de su actividad contractual,

acorde con su régimen legal especial, los principios de la funciéon administrativa
y de la gestién fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion

Politica, respectivamente, segun sea el caso y estaran sometidas al régimen de

inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacién
estatal. [Se subraya].

Nétese que, aun cuando la ley excluye a algunas entidades estatales de la
aplicacion del mencionado estatuto, les impone el deber de dar cumplimiento a los
principios de la funcion administrativa consagrados en el articulo 209 de la
Constitucion Politica®, asi como aquellos establecidos para la gestion fiscal en el
articulo 267'°, y las somete al régimen de inhabilidades e incompatibilidades
previsto para la contratacion estatal. Este precepto irradia los principios de la funcion
administrativa en los procesos contractuales de las entidades estatales con
regimenes exceptuados, tanto en la etapa precontractual como en la contractual, de
donde se deduce que es intencion expresa del Legislador sujetar su actividad
contractual a unos minimos del derecho administrativo, por la preponderancia de
los intereses publicos que finalmente desarrollan, y para precaver la arbitrariedad,
el subjetivismo, la improvisacién, los sobrecostos, etc. (con fundamento en el

7 Ver, entre otras: Corte Constitucional, sentencia C-629 de 2003, y Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, sentencia del 6 de marzo de 2008, rad. n.° 25000-23-
26-000-2000-00919-01 (26227).

8 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto num. 1127 de 1998, reiterado
en el concepto num. 1263 de 2000.

9 Dispone el articulo 209 de la Constitucion Politica: «La funcion administrativa esta al servicio de los
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia,
economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralizacion, la delegacion y la
desconcentracion de funciones. // Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones
para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administraciéon publica, en todos sus
érdenes, tendra un control interno que se ejercera en los términos que senale la ley».

10 El articulo 267 de la Carta, modificado por el articulo 1 del Acto Legislativo 4 de 2019, senala, en
su parte pertinente: «La vigilancia de la gestién fiscal del Estado incluye el seguimiento permanente
al recurso publico, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la informacién por parte de los
organos de control fiscal, y el control financiero, de gestion y de resultados, fundado en la eficiencia,

la_economia, la equidad. el desarrollo sostenible y el cumplimiento del principio de valoracién de

costos ambientales. [...]». (Resaltamos).
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preambulo y en los articulos 2; 123, inciso 2°, y 209 de la C.P.)", privilegiando asi
la transparencia y la seleccion objetiva en su contratacion, aun cuando ellas se
sirvan de herramientas, mecanismos e institutos del derecho privado como
estrategia y medios para favorecer y beneficiar la eficiencia en la gestion.

En efecto, la finalidad del Legislador, al establecer estas disposiciones, se expresé
asi:

Los articulos 12 y 13 del proyecto de ley sefialan los principios y limites a que
debe someterse la actividad contractual de entidades estatales que por la
naturaleza de la funcién o de los servicios que prestan, requieren de
procedimientos contractuales que les permitan competir en igualdad de
condiciones con los particulares. En ese sentido el proyecto permite que
quienes como entidades publicas tienen objetos de naturaleza comercial,
industrial o financiera, rijan su actividad por las normas de la misma en aras de
su competitividad, pero que ello no sirva de excusa a la aplicacion de los fines
de la funciéon publica, ni mucho menos a la universalidad del sistema de
inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado.'?

Y, sobre el particular, la jurisprudencia de esta corporacién ha recalcado’:

[L]as entidades estatales a las cuales se les conservé el régimen contractual de
derecho privado -entre ellas las Empresas Sociales del Estado-, y por tanto
mantuvieron la exclusién de la Ley 80, quedaron limitadas por la nueva filosofia
fiscalizadora de la conveniencia de mantener esa exclusion. El articulo 13
reacciond, exigiendo que las entidades excluidas de la Ley 80 apliquen en la
actividad contractual: i) los principios de la funcion administrativa, ii) los
principios de la gestion fiscal y iii) el réegimen de inhabilidades e
incompatibilidades.

El ultimo aspecto destacado atras significa que a partir de la Ley 1150 las
entidades no regidas por la Ley 80 tienen claridad (...) sobre la mezcla de
ordenamientos juridicos que deben realizar para celebrar los contratos
estatales. Sin embargo, antes de expedirse aquella ley la obligacion ya existia,
pero fue la doctrina, los 6rganos de control y los operadores juridicos comunes
quienes reclamaban -pero en forma dispersa y desordenada- que en esas
instituciones también se debian aplicar los principios constitucionales, sé6lo que
no hubo conclusiones al respecto. El art. 13 desmaterializé la discusion, de ahi

" SANTOFIMIO Gamboa, Jaime Orlando. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo V.
Contratacion Indebida. Universidad Externado de Colombia, 2004, p. 50 y 51.

12 Gaceta del Congreso num. 458 de 2005. Exposicion de motivos de la Ley 1150 de 2007. Proyecio
de Ley 20 de 2005 Senado, «[p]or medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993, y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratacion
con recursos publicos».

3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Subseccion C,
sentencia del 8 de abril de 2014 (exp. 25.801).
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que la resistencia ilustrada, pero inconstitucional, que ejercian algunas
entidades excluidas de la Ley 80 desaparecid, porque el legislador se apropié
de la controversia, y la decidi6.

El resultado que produjo esta combinacion de normas de derecho privado
con principios constitucionales es lo que experimentan las entidades
excluidas, porque la pureza del derecho privado no la pueden aplicar, so
pena de trasgredir los principios constitucionales. No obstante, esto
tampoco significa que el régimen contractual de esas entidades haya pasado a
ser la Ley 80, porque de ninguna manera se dispuso algo semejante. [La Sala
resalta].

Asi las cosas, el régimen legal aplicable a los contratos que celebren las entidades
excluidas del Estatuto de la Contratacion Publica es mixto y se enmarca en «un
régimen especial: el derecho privado combinado con principios de la funcién
administrativa y de la gestion fiscal»', y el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, que es de naturaleza publica, es decir, previsto en normas
imperativas, de orden publico, indisponibles y de obligatorio cumplimiento.

En fin, debido a la naturaleza publica de la entidad y de los recursos que involucran,
su actividad contractual y acuerdos de voluntades se rigen, de una parte, por las
normas legales y reglamentarias aplicables a sus actividades econdomicas y
comerciales y, de otra, por los principios de la funcién administrativa’® y de la gestion
fiscal, asi como por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en la
ley para la contratacion estatal.

Por lo tanto, si bien es cierto que el Estatuto de Contratacion Estatal excluyé de su
aplicacion a algunas entidades, también lo es que dicha exclusion no abarcé los
principios constitucionales que rigen la funciéon administrativa, a saber: igualdad,
moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y publicidad, los cuales
estan llamados a gobernar la actividad contractual de este tipo de entidades. En
otros términos, siempre que esté de por medio la contratacion estatal, sin perjuicio
del régimen normativo que se aplique al negocio juridico, la entidad publica debe
observar y acatar los principios consagrados en los articulos 209 y 267 de la
Constitucion Politica, y aplicar las mismas inhabilidades e incompatibilidades del

14 Ibidem.

5 Sobre el particular, ha sostenido esta corporacion: «... cabe recordar que siempre que esté de por
medio la contratacion estatal, sin perjuicio del régimen normativo de aplicacion imperante al negocio
juridico, la entidad publica no se encuentra relevada de observar y acatar los principios consagrados
en el articulo 209 de la Constitucion Politica, tal cual lo dispuso expresamente la Ley 1150 de 2007
[...] Siguiendo esa direccion, la entidad estatal debe observar en su actuacion, precontractual y
contractual, los principios que la Constitucion Politica le impone, en desarrollo de lo cual le asiste la
obligacion de obrar con igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, imparcialidad y
publicidad, en todas las etapas de la realizacion del contrato estatal». Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, sentencia del 24 de febrero de 2016 (exp. 46185).
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régimen general de la contratacion estatal, segiin mandato expreso de la Ley 1150
de 2007.

Esta modificacion persigue que la actividad contractual de tales entidades, las
cuales forman parte de la Administracion Publica, esté al servicio de los intereses
generales, a fin de que se garantice el cumplimiento de los principios
constitucionales que gobiernan la funcién administrativa, verdaderos regentes de la
actividad del Estado en materia contractual, y con independencia del régimen de
derecho que resulte aplicable. Dichos principios coinciden, en su mayoria, con
aquellos establecidos en la Ley 489 de 1998 y en el actual Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (articulo 3'6)'7.

Lo anterior implica que las entidades excluidas en su actividad contractual observen
y respeten los citados principios constitucionales de la funcion administrativa, razén
por la cual es necesario que armonicen su aplicacion, conforme a su régimen legal
especial, sin que por ello se desnaturalice la actividad comercial, industrial o
financiera que desarrollan, ni su caracter. De modo que las entidades sometidas a
regimenes especiales deben regular los procedimientos de selecciéon, en sus
manuales de contratacion, y establecer mecanismos que garanticen la aplicacion
de lo dispuesto por el articulo 13 de la Ley 1150 de 20078,

El Legislador propugna por la aplicacién de los principios contenidos en los articulos
209 y 267 constitucionales y por el regimen de inhabilidades e incompatibilidades,
pero no da pautas ni fija criterios claros frente al alcance de su aplicacion, ni la
manera en que operan en las diferentes fases y etapas de la contratacion, ni el
procedimiento a seguir en cada una, lo cual genera incertidumbre juridica, aspecto
que no resulta deseable en la celebracion de contratos, cuyo punto de partida debe
ser la seguridad juridica.

Asi, concebidos a la manera de principios, se proyectan como normas cuyo alcance
puntual en la actividad contractual debe ser definido por el Legislador, de acuerdo
con las caracteristicas y necesidades de cada procedimiento en particular, para
permitir su aplicacion, desarrollo e implementacién en forma adecuada, de suerte
que se cumpla con los objetivos propuestos en el articulo 13 de la Ley 1150 de

'6 Dispone el articulo 3 del CPACA: «Principios. Todas las autoridades deberan interpretar y aplicar
las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitucion Politica, en la Parte Primera de este Cédigo y en las leyes
especiales.// Las actuaciones administrativas se desarrollaran, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacion,
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacion, eficacia, economia y celeridad. [...]».

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, sentencia del 3 de
diciembre de 2007 (exp. 24715 y otros, acumulados).

'8 Empero, existe, por ejemplo, la practica de incluir en sus manuales de contratacién procedimientos
de seleccion del contratista similares a los establecidos en la Ley 80 de 1993.
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2007. Por tanto, mientras ello no suceda, resta entonces armonizarlos e
interpretarlos conforme a la actividad y al contrato de que se trate; sin que dicha
adecuacion, se advierte, equivalga a una réplica mecanica del régimen legal
establecido en la Ley 80 de 1993'°.

En virtud de lo expuesto, considera la Sala que, del propio texto del articulo 13 de
la Ley 1150 de 2007, se infiere que la aplicacion de los principios se debe hacer de
acuerdo con el régimen especial que corresponda a la entidad exceptuada, lo que
implica hacer un ejercicio de adecuacién, armonizacion e interpretacién normativas
que respete el nucleo esencial de cada principio constitucional de la funcion
administrativa y del control fiscal, asi como la aplicacion de los supuestos de las
inhabilidades e incompatibilidades, pero que, al mismo tiempo, reconozca la
especialidad del régimen (generalmente del derecho privado) sobre el cual se
aplica, y no lo desnaturalice o desvirtue.

Esta corporacion también precisé que todas las fases de la actividad contractual de
las entidades exceptuadas de la aplicacion de la Ley 80 de 1993, a que alude el
articulo 13 en estudio, se rigen por las normas del derecho privado, asi?®:

[L]as consecuencias juridicas de esta regulacion no se circunscriben al ambito
de la celebracién y ejecucion del contrato, sino que, también, conciernen a los
actos de las partes encaminados a su formacion. El articulo 13 de la Ley 80 de
1993 dispone que, por regla general, los contratos que celebren las entidades
a que se refiere el articulo 2 de ese estatuto se regiran por las disposiciones
comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente
reguladas en esta ley. Es decir, que la Ley 80 de 1993 es la excepcion y la regla
general es que el régimen contractual de esas entidades es el derecho privado.

La Ley 80 de 1993 regula expresamente cuarto (4) aspectos que son aplicables
a las entidades que estan sometidas a ese estatuto, pues en los demas la regla
general, se reitera, es el derecho privado: (i) capacidad: dentro de la cual estan
las inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés, lo consorcios y
uniones temporales -que pueden celebrar contratos sin ser personas juridicas-
y el registro unico de proponentes; (ii) la seleccion objetiva, que abarca los
procedimientos de seleccion de contratistas (que bien podria en el futuro
mirarse mas como una materia de derecho de la competencia); (iii) algunos
aspectos relativos a su ejecucion como el manejo de riesgo y las potestades
excepcionales y (iv) los mecanismos de solucién de controversias.

[..]

19 ATEHORTUA Rios, Carlos Alberto. Contratacion de Empresas Estatales en Sector de los Servicios
Publicos, en Temas de Contratos Estatales. Biblioteca Juridica Diké, 2010, p. 512.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion C,
sentencia del 28 de febrero de 2020, rad. 05001-23-31-000-1996-00657-01(31628).
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Como en los regimenes exceptuados toda la actividad contractual -en sentido
amplio- se rige por el derecho privado, no se puede limitar a la de ejecucion del

contrato, sino que abarca todas sus fases, es decir, desde la formacién del
negocio juridico hasta la etapa postcontractual. Por ello, en la fase
precontractual la regla predominante sera, también, la autonomia privada (arts.
1602 del CC y 870 del C. Co) y las normas supletivas, como se vera a
continuacion, seran las correspondientes a la regulacion de la oferta y la
demanda en la ley mercantil. [...]. (Se resalta).

En la misma providencia, se dijo, ademas, que las entidades publicas exceptuadas
de la Ley 80 de 1993 deben atender las reglas que ellas mismas establezcan para
la escogencia del mejor oferente, so pena de incurrir en responsabilidad por culpa
in contrahendo, pues esas entidades, «cuyo régimen es exclusivamente el derecho
privado, ademas de cumplir con los deberes genéricos que se derivan de la buena
fe y el comportamiento leal que se exige a los particulares, deben respetar las reglas
que de forma unilateral establecen para determinar cual es el mejor oferente y en
caso de su incumplimiento, se configuraré responsabilidad por culpa in
contrahendo, en la fase preliminar de formacién del contrato, conforme a los
articulos 90 de la CN y 863 del C.Co»?'.

En todo caso, la resoluciéon de las controversias que se presentan en el desarrollo
de la actividad contractual de las entidades exceptuadas del Estatuto de la
Contratacion Administrativa ha suscitado diversas posiciones. En fecha reciente, el
Consejo de Estado, en sentencia de unificacion??, se refiri6 a diferentes temas que
resultan relevantes, teniendo en cuenta la proliferacion de regimenes exceptuados
de la aplicacion de la Ley 80 de 1993, con sus modificaciones y adiciones.

En primer lugar, la sentencia analizé la naturaleza de los actos precontractuales
proferidos por las entidades exceptuadas del citado Estatuto, en los siguientes
términos:

[L]a jurisprudencia de esta Corporacién no tenido una postura uniforme sobre
la determinacién de la naturaleza juridica de los actos precontractuales emitidos
por entidades que tienen regimenes de contratacion exceptuados de la Ley 80
de 1993 y, especialmente, de aquellos actos de este tipo proferidos por
prestadores de servicios publicos domiciliarios. En época reciente, se constata
una tendencia jurisprudencial que sostiene que, salvo expresa atribucion legal,
los prestadores de servicios publicos domiciliarios no pueden expedir actos
administrativos. [...].

Actualmente, en la jurisprudencia de esta Corporacion y, obviamente, en el
marco del conocimiento suyo de este tipo de controversias, se han observado

21 |bidem.
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, sentencia del 3 de
septiembre de 2020. Rad. 25000-23-26-000-2009-00131-01 (exp. 42003).
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dos posturas distintas: una, segun la cual, se pueden producir efectivos actos
administrativos y, como tales, deben ser juzgados y; otra, que retoma la postura
contemplada en la ya citada providencia de 23 de septiembre de 1997, de la
que se deriva la naturaleza privada de estos y, por ende, la necesidad de
juzgarlos en el marco de la responsabilidad precontractual y sus reglas

aplicables en los estatutos civil y comercial.

Esta Sala acogera la ultima postura y, como sustento, estima oportuno precisar
que, en virtud del principio constitucional de legalidad, ningun sujeto puede
proferir_actos administrativos sin_que exista una habilitacién legal clara e
inequivoca. De lo contrario, se constataria una evidente manifestacién del poder
publico al margen del ordenamiento juridico, lo que supondria un
guebrantamiento a la esencia del estado de derecho.

[.]

La naturaleza privada de este tipo de actos y su consecuente régimen juridico
civil y comercial, no obsta para que, de conformidad con lo dispuesto en el

articulo 13 de la Ley 1150 de 2007, deban observarse, de manera compatible
con lo anterior, los principios que orientan la funcion administrativa. Tal
observancia, como lo pone en evidencia la redaccion de esta disposicion, no
desnaturaliza el régimen juridico descrito y, por ende, en los términos
expuestos, la naturaleza de sus actos. [Se subraya].

De acuerdo con dicha jurisprudencia, es claro que los actos precontractuales
emitidos por las entidades exceptuadas del citado Estatuto no son actos
administrativos, pues no son actuaciones que concreten una funciéon administrativa,
a través del ejercicio legitimo del poder?>. En esa medida, la responsabilidad
precontractual se determina por las reglas del derecho privado?*. De igual forma, la
naturaleza privada de los actos no impide que se observen los principios que rigen
la funcién administrativa, ni desnaturaliza su régimen juridico.

En segundo lugar, la sentencia se refirio al medio de control procedente para
demandar los actos de naturaleza precontractual que se rigen por el derecho
privado, y dijo:

[Eln este orden, si las acciones de lo contencioso administrativo (hoy, medios
de control) han encontrado el fundamento de su distincién en si la controversia
se refiere a actos, hechos, omisiones, operaciones o contratos administrativos,
es evidente que resulta dificil enmarcar un litigio que se rige por el derecho
privado en la légica conceptual que detentan las acciones (medios de control)
que se encuentran en el CCAy en el CPACA. [...]

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Subseccion B,
sentencia de 19 de junio de 2019 (exp. 39800).

24 Ibidem. En igual sentido, ver: Auto de 11 de mayo de 2020 de la Seccién Tercera, Subseccion C
(exp. 58562).
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75. En relacién con este punto, resulta de gran relevancia la Sentencia de
la Subseccion A de 29 de noviembre de 2014 (exp. 31297). Dicha providencia
sefialdé que la responsabilidad precontractual de la administracion no es
susceptible de ser analizada a través de un Unico medio de control. Al contrario,
para efectos de determinar el medio de control procedente para analizar una
controversia, debera estudiarse previamente la fuente del dafio alegado. A
continuacion, se presentara dicho analisis a la luz del CCA, ordenamiento
vigente durante la época de los hechos.

76. Cuando el dafo provenga de la ilegalidad de un acto administrativo
particular, la acciéon procedente sera la de nulidad y restablecimiento del
derecho.

. Por otra parte, cuando el contrato ya haya sido celebrado, la accion
idénea para demandar un acto precontractual correspondera a aquella de
controversias contractuales.

78. Por ultimo, si el origen del dafio no se ubica en la ilegalidad de un acto
administrativo, sino en un hecho juridico, una omisibn o una operacion
administrativa, la accién procedente sera la de reparacion directa. La misma
accion sera idénea para eventos en los cuales la fuente del dafio sea un acto
administrativo legal, cuya validez no se cuestiona, o cuando el dafio provenga
de la renuencia por parte de la administracion de celebrar un contrato ya
adjudicado.

79. Se advierte entonces que, en términos generales, el medio de control
a elegir por el demandante depende de la fuente u origen del dafio que el actor
reclame que le sea reparado y de la naturaleza del acto que pretenda
controvertir.

80. En aplicacién de dicha construcciéon al caso concreto, y una vez en
claro que el acto precontractual demandado constituye un acto juridico de
caracter privado, se concluye que el dafio alegado por el actor no tuvo origen
en la presunta ilegalidad de un acto administrativo. Por lo tanto, la accién idénea
para estudiar esta controversia correspondia a la reparacion directa,
contemplada en el articulo 86 del CCA.

L]

84. Esta tesis es coherente con la actual postura jurisprudencial, referida
previamente, segun la cual los actos precontractuales emitidos por los

prestadores de servicios publicos domiciliarios no son actos administrativos.
Ademas, esta logica se vincula con la naturaleza de la reparacion directa, que,
histéricamente, fue concebida como una accién integradora para la reparacion
de dafios, cuya fuente no fuera un contrato o un acto administrativo. [Se
subrayal.
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Conforme a esta linea jurisprudencial, las pretensiones relativas a determinar la
invalidez de los actos que se rigen por el derecho privado deben formularse por el
medio de control de reparacion directa?>. Sumado a lo anterior, no puede perderse
de vista que, tal como lo sostiene la doctrina?®, la responsabilidad precontractual
encuadra dentro de la categoria de la responsabilidad extracontractual, toda vez
que la responsabilidad se configura cuando el contrato aun no se ha celebrado y
puede, incluso, nunca perfeccionarse?’.

De otro lado, frente al pacto de las clausulas unilaterales, cuando una entidad actua
bajo las normas del derecho privado, el Consejo de Estado ha considerado que la
entidad se encuentra investida de la facultad para celebrar este tipo de pactos. Sin
embargo, y tal como se expone a continuacién, no ha sido una posicion pacifica ni
permanente?®;

1. Inicialmente, la jurisprudencia consideré que a una entidad regida por el
derecho privado no le era dado pactar clausulas unilaterales, pues no tenia
habilitacién legal, una linea que dejaba en evidencia la consolidacién de una
posicion jurisprudencial que rechazaba, por falta de competencia, el pacto y
ejecucion de clausulas excepcionales, exorbitantes o unilaterales en
contratos regidos por el derecho comun. No obstante, con posterioridad, en
reconocimiento de los efectivos alcances que tiene la autonomia dispositiva
0 negocial, propia de las normas de derecho privado, la anterior posiciéon ha
cedido terreno a otra perspectiva que concluye que en los contratos
estatales que no se rigen por la Ley 80 de 1993, «el pacto de clausulas
accidentales mediante las cuales se prevé el ejercicio de facultades tales
como la terminacion unilateral o la liquidacion unilateral, entre otros se funda
primordialmente de la autonomia dispositiva [por lo que] resulta viable que
las partes del contrato puedan pactar clausulas accidentales que impliquen
la utilizacién de mecanismos tales como la clausula penal, la imposicion de
multas, la terminacion unilateral o la liquidacion unilateral del contrato, entre
otros, siempre y cuando que esas estipulaciones no vayan en contra de
normas imperativas, de las buenas costumbres, del principio de buena fe
objetiva, ni mucho menos que comporten un ejercicio abusivo de un
derecho, ni contraria el orden publico».

2. El cambio de concepcién ha significado entonces el pasar de entender que
las entidades estatales exceptuadas del Estatuto Contractual no podian
pactar clausulas unilaterales, pues no contaban con la habilitacién legal para

25 Cfr. Auto del 11 de mayo de 2020 de la Seccion Tercera, Subseccion C (exp. 58562).

% TAMAYO Jaramillo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Editorial Legis, segunda edicion,
2010. p. 70y sig.

27 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, sentencia del 3
de septiembre de 2020, rad. 25000-23-26-000-2009-00131-01 (exp. 42003). Op. cit.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccién Tercera, Subseccion B,
sentencia del 19 de junio de 2019, rad. 85001-23-31-001-2008-00076-01(39800).
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hacerlo. a un entendimiento que. por el contrario, considera que, al igual que

los privados, la habilitacién deviene de |la propia autonomia contractual.

3. De esta manera, cuando una entidad estatal, regida por derecho privado,
pacta una clausula que confiere una facultad unilateral, al igual que ocurre
con los privados, no debe entenderse nada diferente a que, en igual sentido,
esta habilitada para acudir a este tipo de pactos. Lo anterior pues, cada vez
sera mas dificil entender como, aunque los privados puedan pactar este tipo
de clausulas, cuando la Administracion se comporta como un privado mas,
ella no pueda celebrar estos mismos acuerdos. [Se subraya].

En consecuencia, toda entidad estatal que se rija por el derecho privado se
encuentra facultada, en desarrollo de la autonomia contractual, para pactar
clausulas unilaterales, al igual que los particulares. Dichas clausulas no exceden los
limites de la autonomia de la voluntad ni son, por si mismas, ilicitas o ineficaces.

Como corolario de todo lo expuesto, se advierte que ha sido la jurisprudencia la que
ha venido conciliando la aplicacién del derecho privado con los principios de la
funcién administrativa en los contratos que celebran las entidades exceptuadas de
la aplicacion del Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica.
Dicha tarea implica tener en cuenta el régimen especial de la entidad exceptuada,
y hacer, ademas, un ejercicio de adecuacion, armonizaciéon e interpretacion
normativas que respete la esencia de cada principio constitucional de la funcién
administrativa y del control fiscal, sin dejar de lado las inhabilidades e
incompatibilidades, como ya se indico.

. Los bienes intangibles y la propiedad intelectual

A. Concepto de bienes intangibles. Los derechos de propiedad intelectual
forman parte de ellos

Como punto de partida, es necesario recordar que, en nuestro ordenamiento
juridico, los bienes, entendidos como las cosas que pueden ser objeto de
apropiacion y de trafico juridico, se clasifican en bienes tangibles, también llamados
materiales o corporales, y bienes intangibles?, denominados también inmateriales
o incorporales. A este respecto, el articulo 653 del Codigo Civil prescribe:

Articulo 653. Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales.

29| a Real Academia de la Lengua, en el Diccionario de la Lengua Espanola (edicion del Tricentenario
- actualizacion 2020) trae la siguiente definicion de intangible: 1. adj. Que no debe o no puede
tocarse. Consultado en https://dle.rae.es/intangible el 22 de enero de 2021.
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Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos,
como una casa, un libro.

Incorporales las que consisten _en _meros derechos, como los créditos y las
servidumbres activas. (Se destaca).

Por su parte, el articulo 664 ibidem subdivide las cosas o bienes incorporales, en
derechos reales y crediticios. Entre los derechos reales, esta el de propiedad o
dominio. Y el articulo 671 de la misma obra sefala que «[lJas producciones del
talento o del ingenio son una propiedad de sus autores. Esta especie de propiedad
se regira por leyes especiales».

Como se infiere de las normas citadas, los bienes intangibles, incorporales o
inmateriales son todos aquellos derechos (reales o personales) que pueden ser
licitamente objeto de apropiacion y de negociacion o trafico juridico. Dentro de tales
bienes, se entienden incluidos los derechos de propiedad intelectual.

Asi, es importante aclarar que los bienes intangibles y la propiedad intelectual no
son lo mismo, como parece sugerirlo, en algunas partes, el articulo 167 de la Ley
1955 de 2019, objeto de la consulta, sino que, entre dichos conceptos juridicos,
existe una relacion de género a especie, es decir: los derechos de propiedad
intelectual son una especie o clase del género denominado bienes inmateriales.

Cuando dichos bienes tienen valor econdémico, se denominan activos intangibles®,
y deben ser revelados en los estados financieros de sus propietarios (personas
naturales o juridicas, privadas o publicas). Sobre este aspecto, no puede dejarse de
lado que, hace mas de dos décadas, se advirtié la necesidad de mejorar la calidad,
pertinencia y confiabilidad de la informacién contable, y se exigi6 el reconocimiento
del capital intelectual®', de forma tal que se revelaran en forma adecuada los activos
e ingresos del ente econémico.

Al respecto, se ha sostenido:

El conocimiento ha sido considerado como la fuente fundamental de ventaja
competitiva para las organizaciones [...] También considerado por los expertos como
un elemento que supera la importancia de los activos fisicos de una empresa y sus
finanzas, el conocimiento que existe en la mente de los empleados es el mayor

% No todos los intangibles tienen valor. Por esa razén, solamente se consideran activos cuando
generan ingresos o utilidades.

31 Concepto contable amplio, dentro del cual estan los activos intangibles de la empresa. «El capital
intelectual es la parte del valor de la empresa que excede los valores de los activos que la conforman,
que no es una partida contable, y cuya naturaleza es subjetiva». LOPEZ, M. y VAZQUEZ, P. (2002).
«La importancia de gestionar el valor que no se ve». Harvard Business Review, mayol/junio, p. 32-
44,
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recurso de la organizacion [...]. La gestion del conocimiento se reconoce cada vez
mas como el principal factor en la capacidad de una organizacion para utilizar sus
activos de propiedad intelectual en la toma de decisiones estratégicas y la obtencién
de ventajas competitivas®?.

Por lo anterior, se ha reconocido que cuando los bienes intangibles generan
ingresos o utilidades, se consideran activos intangibles, que tienen un valor
econdmico y son susceptibles de explotacion3. Tales activos estan integrados por
los derechos de propiedad intelectual, como aquellos que recaen sobre las marcas,
las patentes de invencion, las ensenas, los nombres comerciales, etc., los derechos
de autor, los secretos industriales, el know-how, el good-will, el crédito mercantil, la
informacion comercial o financiera®, entre otros.

La reforma tributaria de 2016 (Ley 1819) permiti6 aprovechar los intangibles en
Colombia y establecio el esquema normativo para dar claridad a su gestion?S,

Luego, con la expedicion de la Ley 1314 de 2009%, se inici6 el proceso de
modernizacion del sistema de informacién contable, ptblica®” y privada, en el pais.
El estandar 38 de las Normas Internacionales de Informaciéon Financiera (NIIF),

32 «Los activos intangibles y el capital intelectual: una aproximacién a los retos de su contabilizacién ».
PEREZ ORTEGA, Giovanni y otra. Los autores también se refieren a la importancia que ha adquirido
el conocimiento en los ultimos tiempos, e identifican las siguientes caracteristicas: «(a) es una
sociedad en constante cambio donde, ademas, la velocidad a la que éste se produce se incrementa,
lo cual aumenta también la necesidad de adaptarse a él rapidamente; (b) el conocimiento es el
principal elemento intangible que hace posible la innovacion, y (c) las inversiones en tecnologia,
investigacion y desarrollo, publicidad y recursos humanos son fundamentales, no sélo para mantener
la competitividad de la empresa en el mercado sino, ademas, para mantener su viabilidad futura».
3 También conocidos como «activos invisibles». Se ha sostenido que es una de las areas mas
complejas y dificiles de la contabilidad, debido a las dificultades que apareja la identificacion y
definicion de estos activos, y en mayor proporcion, las incertidumbres en la medicion de sus valores
y la estimacién de su vida util. /bidem.

3 Conforme a las condiciones y limitaciones impuestas por el derecho fundamental del habeas data.
3 Ver los articulos 53, 70, 118, 173, entre otros.

% «Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e informacién financiera y de
aseguramiento de informacion aceptados en Colombia, se sefialan las autoridades competentes, el
procedimiento para su expedicion y se determinan las entidades responsables de vigilar su
cumplimiento».

37 Para el sector publico, la Contaduria General de la Nacion definio la politica de convergencia de
la regulacién contable publica, en cuya estrategia, inicialmente, se establecieron tres modelos: 1)
Modelo de contabilidad para entidades de gobierno que sera aplicado por las entidades de gobierno
que se encuentran bajo el ambito del Régimen de Contabilidad Publica; 2) modelo de contabilidad
para empresas emisoras de valores o que no captan ni administran ahorro del publico; y 3) modelo
de contabilidad para empresas emisoras de valores, o que captan o administran ahorro del publico.
Del 2013 al 2016 se expidieron los marcos normativos para estos tres grupos, y uno adicional para
entidades en proceso de liquidacion. Cfr. Contaduria General de la Nacién. Manual de Politicas.
Noviembre de 2018. Consultado el 13 de enero de 2021, en:
https://www.contaduria.gov.co/documents/20127/35707/Manual+Pol%C3%ADticas+Contables.pdf/00dd181e-
b3f5-f940-1f80-774bcc49b2197t=1572278235148.
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establece el tratamiento contable de los activos intangibles. La Norma Internacional
de Contabilidad (NIC) 38 define activo intangible en los siguientes términos:

«Un activo identificable, de caracter no monetario y sin apariencia fisica», y:
«Conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos, privilegios o
ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en
ingresos o utilidades por medio de su empleo en el ente econémico; estos
derechos se compran o se desarrollan en el curso normal de los negocios.
Dentro de este grupo se incluyen conceptos tales como: crédito mercantil,
marcas, patentes, concesiones y franquicias, derechos, know how y licencias
(...)»%8,

En conclusién, los bienes intangibles son aquellos que consisten principalmente en
derechos u otras cosas incorporales (aunque puedan ser representadas de forma
perceptible), siempre que sean susceptibles de apropiaciéon y alienacién. Se
denominan activos intangibles, cuando tienen un valor econdémico y son
susceptibles de explotacion. El titular de esos bienes puede ejercer las facultades
y prerrogativas inherentes a esta clase de propiedad, de acuerdo con lo previsto en
la ley. Estos derechos son transmisibles, y su titular puede usarlos y explotarlos con
fines economicos. Dentro de tales bienes, se encuentran los derechos de propiedad
intelectual.

En el mismo sentido, la doctrina especializada® explica:

2. NO TODOS LOS ACTIVOS INTANGIBLES ESTAN CUBIERTOS POR LAS
NORMAS APLICABLES A LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Los activos son recursos controlados por las empresas como resultado de eventos
pasados (por ejemplo auto-creacion o compra) y gracias a los cuales se esperan
beneficios econémicos futuros (entradas de efectivo o de otros activos y ahorros).

% La NIC 38 sefiala que el reconocimiento de una partida, como activo intangible, exige que la
entidad demuestre que el elemento en cuestion: /) cumpla con la definicion de activo y /i) cumpla con
el criterio de reconocimiento. El requerimiento se aplicara a los costos soportados inicialmente para
adquirir o generar internamente un activo intangible, y para aquellos en los que se haya incurrido
posteriormente, para anadir, sustituir partes del mismo o realizar su mantenimiento. La norma
también establece que un activo satisface el criterio de identificabilidad en la definicién de activo
intangible, cuando: a) es separable, esto es, susceptible de ser separado o escindido de la entidad,
y vendido, cedido, dado en operacion, arrendado o intercambiado, ya sea individualmente o junto
con el contrato, activo o pasivo con los que guarde relacion; o b) surge de derechos contractuales o
de otros derechos legales, con independencia de que esos derechos sean transferibles o separables
de la entidad o de otros derechos u obligaciones. Un activo intangible se reconocera si, y solo si: a)
es probable que los beneficios econdmicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad,
y b) el costo del activo puede ser medido de forma fiable. «Los activos intangibles y el capital
intelectual: una aproximacion a los retos de su contabilizacién». PEREZ ORTEGA, Giovanni y otra.

3 TOBON Franco, Natalia. Secretos empresariales: concepto y proteccién. Grupo Editorial Ibafez y
Asociacion Cavelier del Derecho, 2017, p. 23 y 24.
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Existen activos intangibles, que son aquellos que tienen sustancia fisica como los
inmuebles y la maquinaria y activos intangibles, que son aquellos que carecen de
sustancia fisica 0 mejor, que no se pueden tocar, como los siguientes*?:

e Activos relacionados con contratos de licencia, franquicia y otros similares.

e Activos relacionados con listados de clientes o proveedores contenidos en bases de
datos especializadas.

e Activos relacionados con la tecnologia, como serian los titulos de patentes, los
modelos de utilidad, los disefios industriales y los secretos empresariales.

e Activos relacionados con obras artisticas que se encuentran protegidos por el
derecho de autor.

e Activos relacionados con el mercadeo como serian las marcas, lemas comerciales,
nombres comerciales, good will.

Como se observa, no todos los activos intangibles estan regulados por las normas
atinentes a la propiedad intelectual (Pl). Hay activos intangibles, como por ejemplo el
good will, los contratos de licencia y de franquicia, que no estan sujetos a las reglas
de PI, sino al derecho privado en general, especificamente a las reglas del Codigo
Civil y el Cédigo de Comercio.

El siguiente cuadro nos muestra una aproximacion a ambas figuras:

Intangibles

Propiedad intelectual

Los activos intangibles son aquellos
bienes inmateriales, representados en
derechos, privilegios o ventajas de
competencia que, ya sea que se

compren -sean adquiridos- o0 se
desarrollen en el curso normal de los
negocios -sean formados-, son
valiosos porque contribuyen al

aumento de los ingresos econémicos
de un ente comercial*'.

Estan regulados por el derecho privado
colombiano, en especial por el derecho
comercial.

Es la propiedad que recae sobre
algunos activos intangibles, como las
marcas, las patentes, los secretos
empresariales y el derecho de autor.
Por su importancia estan sujetos a
una regulacion especial que incluye
normas supranacionales como el
ADPIC (Acuerdo sobre los derechos
de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio), la
Decisién 486 de 2000 (aplicable en
Colombia, Ecuador, Peru y Bolivia),
la Constituciéon Politica de Colombia
(articulo 61) y otras normas
especiales.

40 «[3] TORRES NAVARRO, Rafael. Lecciones de derecho marcario. Bogota: Editorial Universidad
del Rosario, 2010. p. 147-158».
41 ¢[4] Las Normas Internacionales de Contabilidad -NIC 38-, adoptadas en Colombia porla Ley 1314
de 2009 y el Decreto 2784 de 2012, prescriben el tratamiento contable para los activos intangibles

[...]».
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Hecha esta aclaracion, la Sala procede a referirse a la propiedad intelectual, en
particular, pues es a este tipo de bienes intangibles a los que parece estar enfocado
principalmente el articulo 167 de la Ley 1955 de 2019 y, por lo tanto, la consulta.

B. Marco regulatorio de la propiedad intelectual

El articulo 35 de la Constitucion Politica de 1886 disponia:

Sera protegida la propiedad literaria y artistica, como propiedad transferible, por el
tiempo de la vida del autor y ochenta afios mas, mediante las formalidades que
prescriba la ley. [...].

En la actualidad, la Constitucion Politica de 1991 se refiere a este asunto, en los
siguientes términos:

Articulo 61. El Estado protegera la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las
formalidades que establezca la ley.

Como puede observarse, la Carta de 1886 soélo se referia a la propiedad artistica y
literaria (que corresponde a la disciplina que, hoy en dia, se denomina derechos de
autor)*?, mientras que la Constitucion actual alude al término «propiedad
intelectual», que es omnicomprensivo y, por lo tanto, mas amplio

El mandato constitucional vigente ordena al Estado proteger la propiedad
intelectual. A su turno, los articulos 150-24*3 y 189-274* de la Carta otorgan
competencia, en su orden, al Congreso de la Republica, para regular lo relacionado
con las formas de propiedad intelectual, y al presidente de la Republica, para
conceder patentes de privilegio temporal a los autores de invenciones o
perfeccionamientos utiles, de acuerdo con la ley

De la lectura del articulo 61 superior se advierte el caracter de «propiedad» que
posee la propiedad intelectual, pero sujeta a dos matices, ambos dejados a criterio

42 No obstante, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que la Constitucion de
1886, a pesar de enunciar la proteccion unicamente de la propiedad artistica y literaria, cobijaba, por
extension, todas las modalidades de produccién intelectual. (Corte Suprema de Justicia, sentencia
del 4 de julio de 1986, M.P. Fabio Moron Diaz).

“3El articulo 150 de la Constitucion Politica establece las competencias al Congreso de la Republica,
y en el numeral 24 dispone: «Regular el régimen de propiedad industrial, patentes y marcas y las
otras formas de propiedad intelectual».

4 E| articulo 189 contiene las funciones que le corresponden al presidente de la Republica, como
jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa, y el numeral 27 sefala:
«Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos Utiles,
con arreglo a la ley».
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del Legislador: i) esta forma propiedad solo se puede ejercer durante un tiempo
limitado, y /i) se requieren formalidades especiales para su proteccion.

La limitacion temporal se explica, en parte, por la funcién social de la propiedad
consagrada en la Constitucion (articulos 2 y 58), y en parte, por la existencia de
otros derechos (colectivos) que entran en juego, como el derecho a la cultura, a la
educacion, a la salud (en ocasiones), etc. En este sentido, la Corte Constitucional
ha dicho que «una creacién del espiritu que beneficie la cultura de un pueblo es
algo que involucra simultaneamente los derechos del creador como los derechos de
la_comunidad. Tanto a nivel tecnolégico como artistico, un nuevo aporte nunca es
un fenémeno individual. De alli que el derecho de propiedad sobre dichos aportes
no sea intemporal sino que, por un fenémeno convencional de transaccion entre el
minimo que exige el goce exclusivo y el maximo de difusién que la comunidad exige,
se fija discrecionalmente por el legislador un término razonable al cabo del cual el
derecho individual de propiedad se extingue. La temporalidad del derecho
intelectual busca finalmente resolver la tensién que existe entre el interés privado y
el interés publico»*®. [Se subrayal. '

En cuanto a las formalidades especiales para la proteccion de la propiedad
intelectual, ha sefalado la jurisprudencia que «el constituyente remitié a la ley
basicamente para la fijacion de los requisitos enderezados a garantizar la no
reproduccion ilicita, la ausencia de competencia desleal y demas elementos que
rodean el registro de propiedad intelectual»*S.

Ahora bien, como atras se indicé, el articulo 671 del Cédigo Civil dispone que las
producciones del talento o del ingenio humano son propiedad de sus autores, y que
esta forma de dominio se regira por leyes especiales.

Asi, la norma citada reconoce en forma expresa la propiedad intelectual y la
especialidad de las normas que la regulan, pues se trata de una modalidad sui
generis de propiedad, ya que guarda semejanzas y diferencias con la concepcion
clasica del derecho de propiedad, a saber:

i) Coinciden en el hecho de que ambas retnen los elementos esenciales del
derecho de propiedad: el usus, el fructus y el abusus, con las limitaciones que
establecen la Constitucién y la ley.

ii) Pero se diferencian en lo siguiente:

a. El contenido moral del derecho que tiene el autor sobre la propiedad intelectual,
que es inalienable, irrenunciable e imprescriptible, y resulta independiente del

45 Corte Constitucional, sentencia C-334 de 1993.
46 Ibidem.
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contenido patrimonial del mismo. Al contrario, el derecho de propiedad comun
solo tiene un contenido patrimonial, alienable, renunciable y prescriptible.

b. La propiedad intelectual recae so6lo sobre una cosa incorporal (la creacion
intelectual, aunque esta tenga una manifestacion perceptible). La propiedad
comun recae generalmente sobre cosas corporales.

c. La propiedad intelectual, por determinacion de la ley, es temporal*’, mientras
que la comun es perpetua®

Pero, mas alla del caracter sui generis que se le ha reconocido a la propiedad
intelectual, los textos constitucionales vigentes dejan entrever una filosofia
humanista, cultural e integracionista, en la que se inscribe la proteccion de la
propiedad intelectual, puesto que, en ultimas, se trata «de un mecanismo para
proteger el patrimonio cultural de las personas y de la nacién en su conjunto,
en aras de fomentar y perpetuar la identidad cultural colombiana, en el marco
del respeto reciproco de la comunidad internacional»*°. [Resaltado textual].

Ahora bien, el titulo 11l del Cédigo Civil regula los «bienes de la Unién». Su articulo
674 se refiere a dos grandes categorias de bienes publicos, los bienes de uso
publico, que son aquellos cuyo «uso pertenece a todos los habitantes de un
territorio», y los bienes fiscales, cuyo uso «no pertenece generalmente a los
habitantes». No obstante, y a pesar de que ninguna disposicion alude puntualmente
a los bienes intangibles de los cuales sea ftitular el Estado colombiano o sus
entidades, es juridicamente posible que estos sean propietarios de bienes
intangibles, incluyendo derechos de propiedad intelectual, que podrian ser
poseidos, utilizados y explotados, de acuerdo con las normas especiales que rigen
la materia.

C. La propiedad intelectual. Concepto y clasificacion

La propiedad intelectual ha sido definida como aquella que se relaciona con las
creaciones de la mente humana: invenciones, obras literarias y artisticas, asi como
simbolos, nombres e imagenes utilizados en el comercio®®. También se ha
entendido como la proteccion legal sobre toda creacién del talento o del ingenio
humano, dentro del ambito cientifico, literario, artistico, industrial o comercial.

47 Articulo 11 de la Ley 23 de 1982.

48 Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-334 de 1993.

“9 Ibidem.

50 OMPI. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. ;Qué es la propiedad intelectual?
Publicado en www.wipo.int.
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Una de las principales formas de proteccién de la propiedad intelectual es la
legislacion. En Colombia, las leyes y decretos en materia de derechos de autor y
propiedad industrial se han elaborado con base en los acuerdos y tratados de
la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, OMPI) y otras
organizaciones internacionales, publicas y privadas. Lo anterior ha llevado a que,
en la practica, la mayoria de paises realicen la proteccion de forma similar y a través
de mecanismos para la cooperacion internacional, en caso de pleitos juridicos por
fuera de las fronteras.

En relacién con los derechos que se derivan de la propiedad intelectual, se ha
sostenido que «se asemejan a cualquier otro derecho de propiedad: permiten al
creador, o al titular de una patente, marca o derecho de autor, gozar de los
beneficios que derivan de su obra o de la inversion realizada en relacién con una
creacion»®’. En esa medida, los derechos de propiedad intelectual son
esencialmente explotables y transmisibles, por lo que su titular para obtener
rendimientos derivados de su explotaciéon econémica.

La proteccion a los derechos de la propiedad intelectual también fue consagrada en
la Declaracion Universal de los Derechos Humanos, en el articulo 2752, que
reconoce a los autores el derecho a beneficiarse de los intereses morales y
materiales que resulten de sus producciones cientificas, literarias o artisticas.

La propiedad intelectual se divide en dos categorias principales, a saber:

i) Los derechos de autor, que comprenden las obras literarias, las peliculas, la
musica, los disefios arquitecténicos y las demas obras artisticas, entre otros, y

ii) La propiedad industrial, que comprende las patentes de invencién, las marcas,
los disefios industriales y las indicaciones geograficas, entre otros®s.

La diferencia fundamental entre los derechos de autor y la propiedad industrial
consiste en que, mientras los primeros protegen /a forma en la que se expresa la
creacion proveniente del ingenio artistico, cientifico o intelectual, durante toda la
vida del autor y un tiempo adicional (80 afos), la segunda protege /as creaciones,
siempre que tengan una aplicacion industrial o comercial, y la protecciéon se concede

51 Ibidem.

52 El articulo 27 de la Declaracion Universal de los Derechos Humanos dispone: «Articulo 27. 1.
Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso cientifico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la proteccion de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razén de las producciones cientificas, literarias o artisticas de que sea autora».
(Se subraya).

53 OMPI. Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual. ;Qué es la propiedad intelectual?
Publicado en www.wipo.int.
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por un tiempo limitado, para asegurar su explotacion econdémica (20 afios,
aproximadamente).

En ambos casos, después de que culmina el tiempo de proteccion, las creaciones
pasan a ser del dominio publico, lo que se traduce en que cualquier persona natural
o juridica puede utilizarlas, sin permiso de nadie y sin tener que pagar por ello, pero
reconociendo siempre la autoria.

D. La propiedad industrial. Régimen y clases

Por medio de la Decision 486 de 2000, de la Comision de la Comunidad Andina, se
adopté el «Régimen Comun sobre Propiedad Industrial» que aplica a los paises
miembros de tal sistema de integracion subregional. La citada normativa regula la
proteccion a la propiedad industrial (articulos 1 a 13)%*, y se refiere, en particular, a
las patentes de invencion (articulos 14 a 80); a los modelos de utilidad (articulos 81
a 85); a los esquemas de trazado de circuitos integrados (articulos 86 a 112); a los
disefios industriales (articulos 113 a 133); a las marcas, incluidos los lemas
comerciales, las marcas colectivas y las marcas de certificacion (articulos 134 a
189)°5; al nombre comercial (articulos 190 a 199); a las indicaciones geograficas
(articulos 201 a 223), y a los signos distintivos notoriamente conocidos (articulos
224 a 236). Ademas, contiene otras disposiciones (articulos 237 a 280).

La regulacién aplicable en nuestro pais, en materia de patentes, esta contenida,
ademas de en la citada decisién, en el Decreto 4886 de 20115, que asigna las
competencias en esta materia al superintendente delegado para la Propiedad
Industrial, de la Superintendencia de Industria y Comercio; la Ley 463 de 1998,
«[p]or la cual se aprueba el Tratado de Cooperacién en materia de Patentes
(PCT)»*"; el Decreto 1873 de 2014, que reglamenta la compensacion del plazo de
duracién de la patente mediante restauracion, y las disposiciones contenidas en el
Titulo X% de la Circular Unica expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio (en adelante, SIC).

La propiedad industrial ha sido definida por la doctrina nacional como:

% Los articulos 1 al 13 corresponden a las disposiciones generales.

55 En materia de rétulos o ensefias, el articulo 200 sefiala que se regiran por las normas del nombre
comercial, segun las normas internas de cada pais.

% «Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se
determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones»

57 «Por medio de la cual se aprueba el ‘Tratado de cooperacion en materia de patentes (PCT)",
elaborado en Washington el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y
modificado el 3 de febrero de 1984, y el reglamento del tratado de cooperacién en materia de
patentes».

%8 Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio. Titulo X. Propiedad Industrial, pags.
333y sig.
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[Ell conjunto de derechos exclusivos y temporales que el Estado concede para usar y
explotar econémicamente aquellas invenciones o innovaciones aplicables a la industria
y el comercio que sean producto del ingenio y la capacidad intelectual del hombre.
Recae sobre las cosas imperceptibles e inmateriales, como las creaciones que
proceden del ingenio humano susceptibles de beneficio comercial o de utilizacién
industrial®®. [se subraya].

Los derechos mas comunes que surgen de la propiedad industrial se clasifican en:
1. Las patentes de invencion

Las patentes de invencion se refieren a «un conjunto de derechos exclusivos
relacionados a una invencién otorgados por el Estado»®°. La invencion esta definida
como toda creacion humana (arte, proceso, meétodo, maquina, producto
manufacturado o composicion) que permite transformar la energia existente en la
naturaleza para su aprovechamiento por el hombre, para satisfacer necesidades
concretas®’.

La patente es un privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento
por la inversion y esfuerzos realizados para lograr una solucion técnica que le aporte
beneficios a la humanidad. Dicho privilegio consiste en el derecho a explotar
exclusivamente el invento, por un tiempo determinado®2.

Segun lo sefalado en la Decision 486 de 2000, las patentes pueden ser otorgadas
por la creaciéon de un producto o de un procedimiento, en cualquier campo de la
tecnologia, siempre que cumplan con los requisitos alli sefialados. Dispone 2l
articulo 14:

Articulo 14.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de |a tecnologia, siempre gue sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicaciéon industrial. (Se
subraya).

De acuerdo con la norma citada, no toda invencion da lugar al otorgamiento de una
patente, pues para ello debe ser nueva, conforme a lo previsto en los articulos 16 y
17 de la misma decision; tener nivel inventivo (articulo 18 ibidem), y ser susceptible
de aplicacion industrial, segun lo regulado en el articulo 19 de la misma normativa.
Por otra parte, el articulo 20 eiusdem sefiala qué invenciones no son patentables
(articulo 20).

59 CANAVAL, Juan Pablo. Manual de propiedad intelectual. Universidad del Rosario, 2008, pag. 78.
80 Definicion de patentes en www.wipo.int/patents/en. Black’s Law Dictionary, 2nd edition.

6" HEVIA, Martin y otro. Propiedad intelectual. Fundamento y Critica. Centro de Investigacion en
Filosofia y Derecho. Universidad Externado de Colombia, 2017, pag. 96.

52 Consultado en la pagina web de la Superintendencia de Industria y Comercio el 15 de enero de
2021. Cfr. en https://www.sic.gov.co/patentes.
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De acuerdo con el articulo 22 de la decision, los titulares de las patentes pueden
ser personas naturales o juridicas; el derecho a la patente pertenece al inventor, y
si varias personas crean conjuntamente la invencién, la patente corresponde, en
comun, a todas ellas. La disposiciéon también autoriza la transferencia de la patente
concedida o en tramite de concesion por acto entre vivos o via sucesoral, pero exige
que esto conste por escrito y se registre ante la oficina nacional competente, y
sefala que la falta de registro impide que la transferencia surta efectos frente a
terceros (articulo 56).

El articulo 57 de la Decision 486 de 2000 autoriza al titular de la patente concedida
o en tramite para dar licencia a uno o mas terceros, para llevar a cabo la explotacioén
de la invencién respectiva, pero advierte que la licencia debe constar por escrito y
registrarse ante la oficina nacional competente, so pena de que el contrato no surta
efectos frente a terceros.

El beneficio principal que obtiene quien registre una patente es econémico, pues es
el unico autorizado para explotar el invento durante 20 afos (articulo 50 de la
Decision 486 de 2000%°). En esa medida, el titular de una patente puede explotar
de manera exclusiva el invento (producto o procedimiento protegido), mediante su
cesion, a titulo de venta o a otro titulo; su licenciamiento y otras formas de
comercializacion.

En consecuencia, el titular de la patente puede llevar a cabo su explotacion
economica, llevando a cabo directa y exclusivamente la comercializacion del
producto o procedimiento patentado; por intermedio de terceros, mediante el
otorgamiento de licencias, o bien transfiriendo los derechos obtenidos, mediante su
venta, para que un tercero comercialice o explote la invencion.

2. Las patentes de utilidad

La patente de modelo de utilidad, al igual que la patente de invencién, es un
privilegio que le otorga el Estado al inventor como reconocimiento de la inversién y
esfuerzos realizados en aquellas invenciones que consisten en una nueva forma,
configuracion o disposicion de los elementos de un artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo u otro objeto, o parte de los mismos, que permita un mejor
o diferente funcionamiento, utilizacién o fabricacién del objeto que lo incorpora, o
que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia®.

83 «Articulo 50.- La patente tendra un plazo de duracién de veinte afios contado a partir de la fecha
de presentacion de la respectiva solicitud en el Pais Miembro».

64 Consultado en la pagina web de la Superintendencia de Industria y Comercio el 15 de enero de
2021. Cfr. en https://www.sic.gov.co/patentes.
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La patente de utilidad otorga el derecho al inventor a ser el Unico que puede explotar
el invento durante 10 afos®®. Por remision expresa del articulo 85 de la Decisién
486 de 2000, son aplicables a esta clase de patente las disposiciones que regulan
las patentes de invencion®S. En tal virtud, el titular de una patente de utilidad puede
comercializar exclusiva y directamente el producto patentado; o por intermedio de
terceros, otorgando licencias, o transfiriendo los derechos obtenidos, mediante su
venta, para que un tercero explote la invencién, a cambio de un precio. Los contratos
de transferencia, cesiéon o licencia deben cumplir los requisitos y solemnidades
previstos en las normas.

3. Los disefios industriales

El disefio industrial es una forma externa bidimensional o tridimensional de un
producto, que le otorga una apariencia particular®’.

La creacién de un nuevo producto, en cuanto a su forma, implica un esfuerzo
intelectual que merece ser reconocido. La innovacién en la estética de los objetos,
ademas de impactar en nuestro gusto personal, reviste gran importancia comercial
a nivel empresarial y econémico, pues la creatividad que se aplica a los productos
para diferenciarlos de los de la competencia, crea en el mercado pluralidad de
formas que enriquecen la variedad en la eleccion por parte del consumidor y
favorece la competitividad. Muchos consumidores adquieren un producto porque su
apariencia es mas atractiva, de manera que esa ventaja adquirida representa un
valor agregado con potencial econémico y comercial®®.

Segun el articulo 113 de la Decision 486 de 2000, «[s]e considerara como disefio
industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reuniéon de
lineas o combinacién de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, linea, contorno, configuracién, textura o material, sin que cambie el
destino o finalidad de dicho producto».

El disefio industrial también goza de proteccion legal por tratarse de una labor
intelectual, que se materializa a través del registro. A diferencia de la patente, que
aporta una solucion a un problema técnico y es producto de la investigacién, el

85 Articulo 84 de la Decision 486 de 2000 de la Comisién de la Comunidad Andina.

86 «Articulo 85.- Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre patentes
de invencion contenidas en la presente Decision en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto
con relacion a los plazos de tramitacion, los cuales se reduciran a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior,
el plazo establecido en el articulo 40 quedara reducido a doce meses».

7 Consultado en la pagina web de la Superintendencia de Industria y Comercio el 18 de enero de
2021. Cfr. en https://www.sic.gov.co/disefios-industriales.

88 Ibidem.
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disefio aporta una apariencia particular, sin solucién técnica alguna®. Por ello, el
invento se patenta y el disefio se registra.

Dispone el articulo 114 de la Decision 486 de 2000:

Articulo 114.- El derecho al registro de un disefio industrial pertenece al
disefiador. Este derecho podra ser transferido por acto entre vivos o por via
sucesoria. Los titulares del registro podran ser personas naturales o juridicas

[..]

En consecuencia, la proteccion a los disefos industriales se otorga mediante un
registro denominado «Registro de Disefio Industrial», que es administrado por la
SIC, y protege unicamente la forma de los productos, es decir, el aspecto estético
de cualquier objeto, ya sea bidimensional, como los impresos que se aplican a
productos’®, o tridimensional, es decir, cualquier producto que ocupe un lugar en el
espacio, en las tres dimensiones: ancho, alto y profundo’'. Una vez cumplidos los
requisitos establecidos, la SIC concede el registro del disefio industrial, para lo cual
expide al titular el certificado correspondiente”2.

Conforme al articulo 115 de la Decision 486, solamente se registran los disefios
industriales que sean nuevos, de acuerdo con las condiciones alli establecidas. A
su turno, el articulo 116 define cuales disefios industriales no son registrables, entre
los cuales se encuentran aquellos contrarios a la moral o al orden publico.

La proteccion dada por el registro de disefio industrial es de 10 afios no renovables,
contados a partir de la fecha de la solicitud (Decision 486 de 2000, articulo 12873).

De acuerdo con el articulo 114, el titular del derecho puede transferirlo. En esa
medida el disefiador que registra su disefio puede explotarlo directamente, dar
licencias o transferir el registro, a cambio de un beneficio econémico’, atendiendo
los requisitos y formalidades previstos en la ley.

5 Ibidem.

0 Por ejemplo: los grabados o dibujos en una servilleta.

™ Consultado en la pagina web de la Superintendencia de Industria y Comercio el 15 de enero de
2021. Cfr. en https://www.sic.gov.co/disefios-industriales.

72 Articulo 126 de la Decision 486 de 2000.

«Articulo 128.- El registro de un disefio industrial tendra una duracién de diez afios, contados desde
la fecha de presentacion de la solicitud en el Pais Miembro».

" En virtud de |a remision que hace el articulo 133 de la Decisién 486 de 2000 a los articulos 56 y
57, que autorizan la cesion, transferencia y los contratos de licencia, con los requisitos y formalidades
alli establecidos.
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4. Los esquemas de trazados de circuitos integrados

Dentro de los derechos de propiedad intelectual, existen también los esquemas de
trazado de circuito, que son circuitos eléctricos muy pequefios que realizan
operaciones electrénicas y estan presentes en todos los aparatos electronicos
modernos.

De acuerdo con la definicion del articulo 86 de la Decision 486, se entiende por
circuito integrado «un producto, en su forma final o intermedia, cuyos elementos, de
los cuales al menos uno es un elemento activo y alguna o todas las interconexiones,
forman parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material, y
que esté destinado a realizar una funcion electréonica».

La misma norma define el esquema de trazado como «la disposicion tridimensional,
expresada en cualquier forma, de los elementos, siendo al menos uno de éstos
activo, e interconexiones de un circuito integrado, asi como esa disposicion
tridimensional preparada para un circuito integrado destinado a ser fabricado».

De acuerdo con la SIC, el circuito integrado esta compuesto por un conjunto de
elementos tales como transistores, resistencias, condensadores y diodos, que se
encuentran dispuestos en un sustrato comuin. Los elementos se encuentran
conectados de manera que el circuito integrado pueda controlar la corriente
eléctrica, para rectificarla, ampliarla o modularla. De acuerdo con la funcién que
vayan a realizar, necesitan un orden y una disposicion especial, por lo que se realiza
un plan o disefio de los elementos que componen el circuito integrado, lo que, en
esencia, conforma el esquema de trazado de circuitos integrados’®.

La proteccion del esquema de trazado se lleva a cabo a través del registro. Si el
examen de la solicitud de registro es favorable, la SIC concede el circuito integrado,
mediante un acto administrativo que se notifica al titular de los derechos que surgen
de la concesion’®. La proteccion o el derecho exclusivo sobre el esquema de trazado
registrado tiene una duracion de 10 afos, contados a partir de la mas antigua de las
siguientes fechas:

a) el ultimo dia del aflo en que se haya realizado la primera explotacién
comercial del esquema de trazado en cualquier lugar del mundo, o

b) la fecha en que se haya presentado la solicitud de registro ante la oficina
nacional competente del respectivo Pais Miembro. La proteccion de un
esquema de trazado registrado caducara en todo caso al vencer un plazo de 15
afos contado desde el ultimo dia del afio en que se creé el esquema. (Articulo
98 de la Decision 486 de 2000).

S Consultado en la pagina web de la Superintendencia de Industria y Comercio el 15 de enero de
2021. Cfr. en https://www.sic.gov.co/esquema-de-trazados-de-circuitos-integrados.
76 |bidem.
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Segun el articulo 88 de la Decision 486, el derecho al registro de un esquema de
trazado de circuito integrado corresponde a su disefiador, y si el esquema ha sido
disenado por dos o mas personas conjuntamente, el derecho les corresponde en
comun. La norma dispone también que, si el esquema es creado en cumplimiento
de un contrato de obra o de servicio, o en el marco de una relacion laboral, en la
que el disefiador tenga esta funcién, el derecho a la protecciéon corresponde a la
persona que contraté la obra o el servicio, o al empleador, salvo disposicion
contractual en contrario.

Sin embargo, la regulacién autoriza a que, en caso de falta de explotacion, por razén
de interés publico’’, o para remediar alguna practica anticompetitiva, la autoridad
competente pueda disponer que: /) un esquema de trazado registrado o en tramite
de registro sea usado o explotado industrial o comercialmente por una entidad
estatal, o por una o mas personas de derecho publico o privado; o /i) que tal
esquema de trazado quede abierto a la concesién de una o mas licencias
obligatorias, en cuyo caso la autoridad competente puede conceder la licencia a
quien la solicite.

El articulo 105 autoriza al titular del registro de un esquema de trazado, la
transferencia del derecho por acto entre vivos o por via sucesoria. También faculta
al titular de un registro de esquema de trazado concedido o en tramite de concesion
a otorgar licencia a uno o mas terceros para la explotacion del esquema. La licencia
debe constar por escrito, registrarse ante la SIC, y su falta de registro impide que
surta efectos frente a terceros’®.

5. Las marcas

La marca es una categoria de signo distintivo que identifica los productos o servicios
de una empresa o empresario’®. De conformidad con el articulo 134 de la Decisién
486 de 2000, constituye «marca cualquier signo que sea apto para distinguir
productos o servicios en el mercado», y pueden registrase como tales «los signos
susceptibles de representacion grafica». Precisa, ademas, que no es obstaculo para
su registro la «naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar»; y sefiala
que podran ser marcas los siguientes signos: '

a) las palabras o combinacién de palabras;
b) las imagenes, figuras, simbolos, graficos, logotipos, monogramas, retratos,
etiquetas, emblemas y escudos;

7 Conforme al art. 107 de la Decision 486 de 2000, son razones de interés publico: la emergencia
nacional, salud publica o seguridad nacional, o para remediar alguna préactica anticompetitiva.

78 Articulo 106 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina.

8 Consultado en la pagina web de la Superintendencia de Industria y Comercio el 17 de enero de
2021. Cfr. en https://www.sic.gov.co/marcas.
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c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los numeros;

e) un color delimitado por una forma, o una combinacion de colores;

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

g) cualquier combinacién de los signos o medios indicados en los apartados
anteriores.

Existen también las marcas colectivas, que constituyen un tipo de marca de la que
se valen las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios,
organizaciones o cualquier grupo de personas para que, a través de ellas, se
informen las caracteristicas comunes de los productos o servicios de los integrantes
de ese cuerpo colectivo.

Otra clase es la marca de certificacion, que se utiliza para garantizar una
determinada calidad o estandar de un producto o servicio®.

La proteccion legal de las marcas permite que los consumidores identifiquen el
producto o servicio y lo recuerden, de forma que puedan diferenciarlo de uno igual
o semejante, ofrecido por otro empresario. Los consumidores son mas propensos a
adquirir los productos cuyas marcas recuerdan, que aquellos que no logran
identificar.

La marca representa, en la mente del consumidor, una determinada calidad del
producto o servicio, y reporta alguna emocioén en el consumidor. Por lo tanto, es el
medio perfecto para proyectar la imagen del empresario, su reputaciéon y hasta su
estrategia comercial®'.

Puede ser titular de una marca cualquier persona natural o juridica. En el caso de
una marca colectiva, pueden ser titulares las asociaciones de productores,
fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas,
legalmente establecidos. Y en el caso de una marca de certificacion, puede ser
titular la empresa o institucion, publica o privada, que se encargue de certificar la
calidad o cumplimiento del estandar de los productos o servicios
correspondientes®.

80 |bidem.

81 Sefala la SIC que, en concreto, una marca permite a la empresa: i) diferenciar su producto o
servicio; ii) ayudar a garantizar la calidad a los consumidores y, por tanto, construye confianza; iii)
puede ser objeto de licencias y, por tanto, fuente generadora de ingresos; iv) puede llegar a ser mas
valiosa que los activos tangibles, y v) siendo entonces tan importante, al ser registrada, le genera a
la empresa el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos y ofrezcan servicios
idénticos o similares, con marcas idénticas o similares, con el fin de que los consumidores no se
confundan y adquieran el producto o el servicio que en realidad quieren. Consultado en la pagina
web de la SIC el 17 de enero de 2021. Cfr. en https://www.sic.gov.co/marcas.

82 |bidem.
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La proteccion de la marca se realiza a través del registro que administra la SIC. Tal
registro le otorga al titular el derecho al uso exclusivo de la marca registrada®. Le
confiere, ademas, el derecho a impedir que cualquier tercero realice, sin su
consentimiento, los actos sefalados por el ordenamiento legal, dentro de ellos el
uso de la marca (articulo 155, Decision 486 de 2000)%4.

El registro de la marca tiene una duracién de 10 afos, desde la fecha de su
concesion, y se puede renovar en forma sucesiva por periodos de 10 afos (articulo
152, Decision 486 de 2000).

El régimen legal autoriza la transferencia de la marca registrada o en tramite de
registro, por acto entre vivos o por via sucesoria. La transferencia debe constar por
escrito y registrarse ante la SIC; |a falta del registro impide que la transferencia tenga
efectos frente a terceros. De igual forma, el titular de una marca registrada o en
tramite puede dar licencia a uno o mas terceros para su explotacion (articulos 161
y 162 de la Decisién 486 de 2000).

Las marcas pueden ser licenciadas en dos escenarios comerciales, a saber: i) el
licenciatario tiene interés en comercializar un producto o servicio de un tercero (el
licenciante), y ii) el licenciante dispone de una marca registrada y pretende ampliar
el mercado.

8 Articulo 154 de la Decision 486 de 2000.

8 Los actos que prohibe la norma son los siguientes:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los
cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se
ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;
b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o
colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos
vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas,
embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o
contengan la marca, asi como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o
servicios, cuando tal uso pudiese causar confusion o un riesgo de asociaciéon con el titular del
registro. Tratandose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumira
que existe riesgo de confusion;

e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de
cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dafo
econoémico o comercial injusto por razén de una dilucién de la fuerza distintiva o del valor comercial
o publicitario de la marca, o por razén de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de
su titular;

f) usar publicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines
no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucion de la fuerza distintiva o del valor comercial
o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.
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6. Las variedades vegetales

Las variedades vegetales también gozan de proteccion legal en nuestro pais®. De
acuerdo con el articulo 1 del «Convenio de la Unién Internacional para la Proteccion
de las Obtenciones Vegetales» -Acta de 1991-, la variedad vegetal se define como

[u]n conjunto de plantas de un solo taxén botanico del rango mas bajo conocido
que, con independencia de si responde o no plenamente a las condiciones para
la concesién de un derecho de obtentor, pueda (i) definirse por la expresiéon de
los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una cierta combinacién de
genotipos, (ii) distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresion
de uno de dichos caracteres por lo menos vy (iii) considerarse como una unidad,
habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteracion.

Mediante la Decision 345 de 1993, la Comision del Acuerdo de Cartagena aprobo
el «Régimen Comun de Proteccion de los derechos de los Obtentores de
Variedades Vegetales», con el fin de: /) garantizar la proteccién de los derechos del
obtentor de nuevas variedades vegetales; /i) fomentar las actividades de
investigacion en el area andina, y iij) fomentar las actividades de transferencia de
tecnologia al interior de la subregion y fuera de ella. En el articulo, 4 sefnalo:

Los Paises Miembros otorgaran certificados de obtentor a las personas que
hayan creado variedades vegetales, cuando éstas sean nuevas. homogéneas,
distinguibles y estables y se le hubiese asignado una denominacion que
constituya su designacion genérica. (Se subraya).

De acuerdo con la disposicion, el certificado de obtentor se otorga a quienes hayan
creado variedades vegetales que cumplan las condiciones de novedad,
distinguibilidad, homogeneidad y estabilidad, y presentar ademas una
denominacion genérica adecuada®® (articulo 7). La definicion y el alcance de las
anteriores exigencias estan definidos en la misma decision (articulos 8 a 13 de la
Decisiéon 345 de 1993).

El articulo 15 autorizé al empleador estatal para ceder parte de los beneficios
economicos que obtenga a sus empleados obtentores, con el fin de estimular la
investigacion. La decisiéon ordené la creacion del «Registro Nacional de Variedades
Vegetales Protegidas», para llevar a cabo el registro de las variedades vegetales,
siempre que cumplan con las exigencias legales indicadas.

8 Mediante la Ley 243 de 1995, se aprobo6 el Convenio Internacional para la Proteccién de las
Obtenciones Vegetales (UPOV) de 1978. A partir de ella, se reconocen las variedades vegetales
como un derecho de propiedad intelectual.

8 Cfr. art. 7 de la Decision 345 de 1993 de la Comision del Acuerdo de Cartagena.
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El certificado de obtentor se otorga por un periodo de entre 20 y 25 anos, para el
caso de las vides, arboles forestales, arboles frutales, incluidos sus portainjertos, y
de 15 a 20 afos para las demas especies. Una vez inscrita una variedad en el
registro, el titular del certificado se obliga mantener y reponer la variedad inscrita
durante la vigencia del certificado (articulo 22).

Los titulares de los certificados de obtentor pueden ser personas naturales o
juridicas, quienes pueden llevar a cabo la explotacion econémica de la variedad,
directamente, o a través de terceros, mediante la transferencia del certificado o la
concesion de licencias, para permitir la explotacion de la variedad respectiva, a
cambio de una remuneracién o beneficio econémico (articulos 14, 21y 29).

Por medio del Decreto 533 de 199487, se reglamento la Decision 345 de 1993% y
se establecié el régimen comun de proteccion de los derechos de los obtentores de
variedad vegetal®®. Dicha disposicion reiteré la proteccion legal a las variedades
vegetales, mediante el reconocimiento de los derechos del obtentor o creador, a
través del otorgamiento de un certificado de obtentor, y asigné al Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) la obligacion de proteger las variedades vegetales
y el deber de administrar el «Registro Nacional de Variedades Vegetales
Protegidas», entre otras®.

7. Derechos de autor

Los derechos de autor comprenden los derechos de los creadores sobre sus obras
literarias, cientificas y artisticas. Las obras que se protegen van desde los libros, la
musica, la pintura, la escultura y las peliculas, hasta los programas informaticos, las
bases de datos, los anuncios publicitarios, los mapas y los dibujos técnicos®'.

Aunque las legislaciones no consagran listas exhaustivas de las obras o creaciones
amparadas por el derecho de autor, de acuerdo con el desarrollo mundial de esta
materia, las obras que habitualmente se protegen son las siguientes®:

87 «Por el cual se reglamenta el régimen comun de proteccion de derechos de los obtenedores de
variedad vegetal». Modificado por los Decretos 2468 de 1994 y 2687 de 2002.

88 Cfr. considerandos del Decreto 345 de 1993.

89 E| articulo 1 establece el ambito de aplicacion en los siguientes términos: «el presente Decreto se
entiende a todas las variedades cultivadas de los géneros y especies botanicas, siempre que su
cultivo, posesién o utilizacién no se encuentren prohibidos por razones de salud humana, animal o
vegetal».

9 |3 Resolucion 1893 de 1995 expedida por el ICA ordeno la apertura del «Registro Nacional da
Variedades Vegetales Protegidas» y establecio el procedimiento para la obtencion del Certificado
de Obtentor, entre otras disposiciones.

9 Cfr. ;Qué es el derecho de autor? Consultado el 21 de enero de 2021, en
https://www.wipo.int/copyright/es.

92 |bidem.
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« las obras literarias, como las novelas, los poemas, las representaciones
escénicas, las obras de referencia y los articulos periodisticos;

« los programas informaticos y las bases de datos;

« las peliculas, las composiciones musicales y las coreografias;

« las obras artisticas, como los cuadros, los dibujos, las fotografias y las
esculturas;

e la arquitectura; y

« los anuncios, los mapas y los dibujos técnicos.

La proteccion del derecho de autor abarca sélo las expresiones, pero no las ideas,
procedimientos, métodos de operacion o conceptos matematicos, en si. El derecho
de autor puede amparar o no elementos como los titulos, los lemas o logotipos,
dependiendo de que la paternidad de la obra sea suficiente®. Lo que si resulta claro
es que el derecho de autor no subsiste hasta tanto el trabajo no esté representado
en una obra material, como lo ha sostenido acertadamente la doctrina, al sefalar:

El derecho de autor no subsiste hasta tanto el trabajo no esté incorporado o
fijado en una forma material: escritura, lienzo, cassette, medio magnético, etc.
La creacién intelectual requiere el contacto directo con unos materiales, con
unos elementos sensibles que realicen una funcién instrumental y
representativa indispensable. En toda creacion espiritual debe concurrir dos
elementos: el corpus mysticum y el corpus mechanicum. El primero en una
entidad meramente ideal y el segundo, una entidad material. La combinacion
de la idealidad con la materialidad conforma la creacion®.

Ahora bien, las primeras leyes que regularon los derechos de autor en nuestro pais
fueron las Leyes 29 de 1944%, en materia de prensa, y 86 de 1946°, por medio de
la cual se regulé el derecho de propiedad intelectual sobre las obras cientificas,
literarias y artisticas, y se garantizaban unos derechos que, por el avance de la
técnica en materia de fonogramas, rapidamente quedé desueta.

Luego, se expidio la Ley 48 de 1975, que ratificé la «Convencién Internacional sobre
la Proteccién de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de
Fonogramas y los Organismos de Radiodifusiéon», también conocida como la
«Convencion de Roma de 1961», instrumento que protegia contra la reproduccion
ilicita de fonogramas, mas no contra su importacion y distribucion.

Mediante la Ley 23 de 1982, conocida como «Estatu’o Autoral», se regularon los
derechos de autor, tanto de naturaleza patrimonial como moral. Dicha ley fue

% |bidem.

% RENGIFO GARCIA, Ernesto. «Propiedad intelectual. El moderno derecho de autor». Editorial
Universidad Externado de Colombia. Bogota D.C. 1997, pags. 82-83.

% «Por la cual se dictan disposiciones sobre prensa». Esta ley fue modificada por la Ley 44 de 1993.
9% «Sobre propiedad intelectual».
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reglamentada por el Decreto 3116 de 1984%, y sefialé que gozan de proteccidn
legal los derechos de autor de naturaleza moral y material. Este tipo de bienes
incorporales comprenden las creaciones del espiritu en el campo cientifico, literario
y artistico, cualquiera que sea el modo o forma de expresioén y cualquiera que sea
su destino. Los titulares de estos derechos (autor o derechohabientes) tienen la
facultad de transferir, esto es, trasladar, ceder, disponer, enajenar o negociar el
aspecto patrimonial de estos derechos intelectuales, a diferencia de su faceta moral,
que es perpetua, inalienable e irrenunciable.

Se tiene, entonces, que los derechos de autor comprenden dos ambitos diferentes,
los cuales son complementarios: los derechos patrimoniales o econémicos® y los
derechos morales, debidamente regulados en la Ley 23 de 1983, asi:

Articulo 3.- Los derechos de autor comprenden para sus titulares las facultades
exclusivas:

A. De disponer de su obra a titulo gratuito u oneroso bajo las condiciones licitas
que su libre criterio les dicte;

B. De aprovecharla, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta,
grabado, copias, molde, fonograma, fotografia, pelicula cinematografica,
videograma, y por la ejecucion, recitacioén, traduccion, adaptacion, exhibicion,
transmisién, o cualquier otro medio de reproduccién, multiplicacion, o difusion
conocido o por conocer, Yy

9 «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 23 de 1982».

% Conforme lo ha sostenido el Consejo de Estado, en el campo patrimonial existen dos espacios
nitidamente diferenciables, respecto de una obra artistica o literaria, «que pueden ser explicadas
bajo las denominaciones usuales de corpus mysticum y corpus mechanicus o soporte material.
13.1.1 Un espacio esta comprendido por los derechos econémicos o patrimoniales que surgen del
corpus mysticum, la parte intelectual de la obra, los cuales hacen referencia al “derecho exclusivo
de realizar, autorizar o prohibir’, la reproduccion de la obra, su comunicacién, distribucion, etc. Un
ejemplo serian los derechos con los cuales esta titulado Gabriel Garcia Marquez respecto de su obra
literaria Cien afios de soledad para hacer, por ejemplo, reproducciones, ediciones, traducciones,
adaptaciones a otros medios de comunicacion, etc. Los actos de transferencia de los derechos
econdémicos o patrimoniales del autor a favor de un tercero, para lograr su perfeccionamiento deben
cumplir con solemnidades legales so pena de inexistencia®, puesto que no se trata de contratos
consensuales.13.1.2 El otro espacio consiste en el derecho de dominio que una persona puede tener
sobre el objeto en el cual se fija la obra artistica, literaria o cientifica. En tal sentido, un ejemplar de
la primera edicién de la obra Cien afios de soledad —publicada en 1967 por Editorial Suramericana
de Buenos Aires (Argentina)— puede integrar el patrimonio de esa persona —completamente ajena al
autor— y, por ende, es susceptible de ser enajenado a través de un contrato consensual, sin
formalidad alguna, como se vende o regala cualquier otro libro. Lo anterior corresponde al soporte
material que no le concede a la persona en mencion derecho patrimonial de autor alguno, pues no
lo puede reproducir, transformar, ni explotar». Consejo de [stado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Seccién Tercera. Subseccién B. Sentencia d:l 29 de marzo de 2012. Rad.
700012331000199706524 01 (Exp. 18695).
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C. De ejercer las prerrogativas, aseguradas por esta ley, en defensa de su
“derecho moral” como se estipula en el capitulo Il, secciéon segunda, articulo 30
de esta Ley®°.

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

A. Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que
se indique su nombre o seudénimo cuando se realice cualquiera de los actos
mencionados en el articulo 12 de esta ley;

B. A oponerse a toda deformacion, mutilacién u otra modificaciéon de la obra,
cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su
reputacion, o la obra se demerite, y a pedir reparacion por esto;

C. A conservar su obra inédita o anénima hasta su fallecimiento, o después de
él cuando asi lo ordenase por disposicion testamentaria;

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

E. A retirarla de la circulacion o suspender cualquier forma de utilizacién aunque
ella hubiere sido previamente autorizada.

Paragrafo 1- Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos.
Los autores al transferir a autorizar (sic) el ejercicio de sus derechos

patrimoniales no conceden sino los de goce y disposicién a que se refiere el
respectivo contrato, conservando los derechos consagrados en el presente
articulo [...]'%° [se subrayal].

Sobre este tema, ha sefalado esta corporacion que «/os derechos morales, en su
condicién de perpetuos, inalienables e irrenunciables, protegen al autor para que la
obra mantenga su integridad y para que la expresion de su espiritu artistico, literario
o cientifico permanezca incélume en sus ambitos estético, representativo y técnico,
como una manifestacion total del individuo»™’. En igual sentido, la jurisprudencia
constitucional los ha reconocido, en los siguientes términos:

Los derechos morales de autor se consideran derechos de rango fundamental,
en cuanto la facultad creadora del hombre, la posibilidad de expresar las ideas

% E| articulo 3 original de la Ley 23 de 1982 fue adicionado por el art. 68 de la Ley 44 de 1993.

100 En el mismo sentido, la Decision 351 de 1993 de la Comision del Acuerdo de Cartagena prescribe:
«Articulo 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de:
a) Conservar la obra inédita o divulgarla;

b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y,

c) Oponerse a toda deformacion, mutilacion o modificacién que atente contra el decoro de la obra o
la reputacion del autor.

A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales correspondera a sus derechohabientes,
por el plazo a que se refiere el Capitulo VI de la presente Decision. Una vez extinguido el derecho
patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumiran la defensa de la paternidad del
autor y de la integridad de su obra».

0" Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Tercera. Subseccion B.
Sentencia del 29 de marzo de 2012. Exp. 18695. (Rad. 700012331000199706524 01).
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¢

o sentimientos de forma particular, su capacidad de invencién, su ingenio y en
general todas las formas de manifestaciéon del espiritu, son prerrogativas
inherentes a la condicién racional propia de la naturaleza humana, y a la
dimension libre que de ella se deriva. Desconocer al hombre el derecho de
autoria sobre el fruto de su propia creatividad, la manifestacion exclusiva de su
espiritu o de su ingenio, es desconocer al hombre su condicién de individuo que
piensa y que crea, y que expresa esta racionalidad y creatividad como
manifestacion de su propia naturaleza. Por tal razén, los derechos morales de
autor, deben ser protegidos como derechos que emanan de la misma condicion
de hombre'%2,

Posteriormente, se expidi6 la Ley 33 de 1987, «por medio de la cual Colombia
adhirié al Convenio de Berna para la proteccion de las obras literarias y artisticas».
Dicho instrumento se refiere a la proteccion de las obras y los derechos de los
autores, se funda en tres principios basicos, y contiene una serie de preceptos que
determinan la proteccién minima que ha de conferirse, asi como las disposiciones
especiales para los paises en desarrollo que quieran aplicarlas. Los tres principios
basicos son los siguientes:

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 (principio del trato nacional);

b) La proteccién no debera estar subordinada al cumplimiento de formalidad
alguna (principio de la proteccion automatica);

c) La proteccion es independiente de la existencia de proteccion en el pais de
origen de la obra (principio de la independencia de la proteccién). Empero, si
en un Estado contratante se prevé un plazo mas largo de proteccién que el
minimo prescrito por el Convenio, y cesa la proteccion de la obra en el pais
de origen, la proteccion podra negarse en cuanto haya cesado en el pais de
origen3,

Luego, mediante Ley 23 de 1992 se aprob6 el «Convenio para la proteccion de los
productores de fonogramas contra la reproduccién no autorizada de sus
fonogramas», celebrado en Ginebra el 29 de octubre de 1971, cuya finalidad ultima
era detener el «incremento de la reproduccién no autorizada de fonogramas». Su
articulo 2 obligaba a los Estados partes a proteger a los productores de fonogramas
contra la produccién, importacion y distribucion de copias sin el consentimiento del
productor. )

192 Corte Constitucional. Sentencia C-155 de 1998.
193 Cfr. «Resefa del Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas
(1886)», consultado el 11.02.21 en: https://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/summary_berne.html
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Al respecto, debe advertirse que la Ley 23 de 1982 protegia la reproduccion sin
consentimiento del autor, pero no la importacion o distribucion de copias ilegales.
Es decir, al igual que en los tratados aprobados por Colombia, en el derecho interno
existia una proteccion parcial, que era urgente complementar, en aras de una
proteccion integral. Esa necesidad fue cubierta con la Ley 23 de 1992.

Mediante la Decision 351 de 1993 de la Comisién del Acuerdo de Cartagena, se
aprobé el «Régimen Comun sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos»,
aplicable a los paises miembros de la Comunidad Andina. Dicho régimen sefalo, a
titulo enunciativo, las obras objeto de proteccion (articulo 4)'% y aclaré que la
proteccion comprende «exclusivamente la forma mediante la cual las ideas del autor
son descritas, explicadas, ilustradas o incorporadas a las obras»'%. Preciso,
ademas, que no son objeto de proteccion las ideas contenidas en las obras literarias
y artisticas'%, regulando, entre otros, los siguientes aspectos: a) los titulares de los
derechos (capitulo Ill); b) el derecho moral (capitulo IV); c) los derechos
patrimoniales (capitulo V); d) la duracion de la proteccion (capitulo VI); e) las
limitaciones y excepciones (capitulo VII); f) la transmision y cesion de derechos'?”
(capitulo 1X), y g) los derechos conexos (capitulo X).

Por medio de la Ley 565 de 2000, se aprobo el «Tratado de la OMPI, Organizacion
Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor (WTC)», adoptado en

194 Sefiala el articulo 4 que: «La proteccion reconocida por la presente Decision recae sobre todas
las obras literarias, artisticas y cientificas que puedan reproducirse o divulgarse por cualquier forma
o medio conocido o por conocer, y que incluye, entre otras, las siguientes:

a) Las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos y cualquier tipo de obra expresada
mediante letras, signos o marcas convencionales;

b) Las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza;

c) Las composiciones musicales con letra o sin ella;

d) Las obras dramaticas y dramatico-musicales;

e) Las obras coreograficas y las pantomimas;

f) Las obras cinematograficas y demas obras audiovisuales expresadas por cualquier procedimiento;
g) Las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografias; - 4 -
h) Las obras de arquitectura;

i) Las obras fotograficas y las expresadas por procedimiento analogo a la fotografia;

j) Las obras de arte aplicado;

k) Las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plasticas relativas a la geografia,
la topografia, la arquitectura o las ciencias;

I) Los programas de ordenador;

Il) Las antologias o compilaciones de obras diversas y las bases de datos, que por la seleccién o
disposicién de las materias constituyan creaciones personales».

105 Art. 7 Decision 351 de 1993 de la Comision de la Comunidad Andina.

196 |bidem.

197 De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la cesién entrafia la transmision del
derecho. Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion Tercera.
Subseccion B. Sentencia del 29 de julio de 2013 (Rad. 08001-23-31-000-1991-06334-01) (Exp.
21642).
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Ginebra el 20 de diciembre de 1996, y mediante el Decreto 1474 de 2002 se
promulgé dicho instrumento.

Se tiene, entonces, que, desde hace un tiempo, el Legislador advirti6 la necesidad
de proteger los derechos de autor que estan presentes en todas las formas en que
se pueden expresar las ideas. Dicha proteccion perdura durante toda la vida del
autor y ochenta afios mas, después de su muerte, cuando se trata de persona
natural'®; o por 50 afios, cuando se trata de una persona juridica'®. Una vez
superado este tiempo, pasa a ser de dominio publico.

La ley permite que el autor registre su obra en el «Registro Nacional de Derecho de
Autor»'1?, que administra la «Direccién Nacional del Derecho de Autor»'''. Segun
el articulo 3 de la Ley 44 de 1993, se pueden inscribir en el Registro:

a) Las obras literarias, cientificas y artisticas;

b) Los actos en virtud de los cuales se enajene el Derecho de Autor, asi como
cualquier otro acto o contrato vinculado con los derechos de autor o los
derechos conexos;

c) Los fonogramas;

d) Los poderes de caracter general otorgados a personas naturales o juridicas
para gestionar ante la Direccién Nacional del Derecho de Autor, o cualquiera de
sus dependencias, asuntos relacionados con la Ley 23 de 1982.

El registro de la obra tiene como finalidad otorgar publicidad y garantia de seguridad
a los derechos de los titulares, asi como a los actos y contratos que cambien esa
titularidad. Al respecto, el articulo 4 de la Ley 44 de 1993 dispone:

El registro de las obras y actos sujetos a las formalidades del articulo anterior
tiene por objeto:

a) Dar publicidad al derecho de los titulares y a los actos y contratos que
transfieran o cambien ese dominio amparado por la ley;

b) Dar garantia de autenticidad y seguridad a los titulos de derechos de autor y
derechos conexos y a los actos y documentos que a ellos se refiere.

108 Art. 29 de la Ley 23 de 1982 (modif. por el art. 2 de la Ley 44 de 1993).

199 Dicho término se cuenta «a partir del ultimo dia del afio en que tuvo lugar la interpretacion o
ejecucion, la primera publicacion del fonograma o, de no ser publicado, de su primera fijacion, ¢ la
emision de su radiodifusiony». Ibidem.

110 Mediante el Decreto 460 de 1995: «Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Derecho de
Autor y se regula el Depésito Legal». Dicho Registro tiene como finalidad la inscripcién de todo tipo
de obras en el campo literario y artistico, asi como los actos y contratos relacionados. Su funcién es
otorgar un titulo de publicidad y seguridad juridica a los titulares de tales derechos.

111 Unidad Administrativa Especial adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia y érgano institucional
responsable del disefio, direccién, administracion y ejecucion de las politicas gubernamentales en
materia de derecho de autor y derechos conexos.
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Tal como lo ha sefalado la OMPI, los derechos patrimoniales «en relacién con las
obras son los derechos de los autores que integran el elemento pecuniario del
derecho de autor, en contraposicién con los derechos morales''?. Los derechos
patrimoniales suponen, en general, que, dentro de las limitaciones impuestas por.la
legislacion de derecho de autor, el titular del derecho de autor pueda hacer toda
clase de utilizaciones publicas de la obra previo abono de una remuneracion. En
particular, los derechos patrimoniales comprenden la facultad para hacer o autorizar
que se haga lo siguiente: publicar o reproducir de otro modo la obra para su
transmision (distribucién) al plblico; comunicarla al publico mediante representacion
o ejecucién, mediante radiodifusion o por hilo; hacer traducciones o cualquier tipo
de adaptaciones de la obra y utilizarlas en publico, etc.». (Se subraya)'3.

De acuerdo con el articulo 183 original de la Ley 23 de 1982'"“, |a transferencia de
los derechos de autor debia realizarse siempre por contrato de cesion, en el que
debia constar los términos y condiciones de transferencia del derecho. Igualmente,
el contrato debia constar por escritura publica o documento privado reconocido ante
notario publico, y registrarse en la Direccion Nacional de Derecho de Autor, para
efectos de oponibilidad y publicidad. En tal virtud, la transferencia de los derechos
de autor requeria unas formalidades propias exigidas para el contrato y definidas
por la ley, sin las cuales la transferencia de derechos no existia ni tenia validez
frente a terceros.

La Decision 351 de 1993 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, en el Capitulo
IX («Transmisién y Cesion de derechos»), incluyé el articulo 30, que dispone:

Las disposiciones relativas a la cesién o concesion de derechos patrimoniales
y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regiran por lo previsto en las
legislaciones internas de los Paises Miembros.

En ese sentido y de acuerdo con la norma subregional, la transmision y cesion de
los derechos de autor se sujeta a las normas internas de cada pais miembro, por lo
que el articulo 183 de la Ley 23 de 1982 sigue regulando la materia.

La Ley 1450 de 2011, «[p]or la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-
2014y, introdujo varias modificaciones al articulo 183'" en comento, a saber: i)

112 | os derechos morales han sido calificados por la Corte Constitucional como verdaderos derechos
fundamentales. Ver Sentencia C-155 de 1998.

113 Cfr. OMPI, Glosario de Derecho de Autor y derechos conexos. Definicion num. 95.

114 E| articulo 183 de la Ley 23 de 1982 original disponia: «Todo acto de enajenacion del derecho de
autor sea parcial o total, debe constar en escritura publica, o en documento privado reconocido ante
notario, instrumentos que, para tener validez ante terceros, deberan ser registrados en la oficina de
registros de derechos de autor, con las formalidades que se establecen en la presente Ley».

115 Articulo 30 de la Ley 1450 de 2011: Derechos patrimoniales de autor. Modifiquese el articulo
183 de la Ley 23 de 1982, el cual quedara asi:
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eliminé la exigencia de la participacion notarial en el acto; /i) se refirio a derechos
patrimoniales de autor o conexos, para distinguirlos de los morales; iii) autorizé la
transferencia por acto entre vivos y la limité a las modalidades autorizadas por la
ley, asi como al tiempo y ambito territorial previstos en el contrato; iv) a falta de
mencién expresa sobre el plazo y ambito territorial, seialé que era por 5 afos y en
el pais donde se celebrara el contrato; v) mantuvo el caracter solemne del contrato,
pues reiteréd, como requisito «de validez», que constara por escrito; vi) insistié en la
inscripciéon en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad
y oponibilidad frente a terceros, y vii) dispuso que seria inexistente toda clausula en
la cual se transfiriera, de manera general o indeterminable, la produccioén futura, o
en la que el autor se obligara a restringir su produccién intelectual, o a no producir.

Sobre el contrato de cesion de derechos patrimoniales de autor o conexos, esta
corporacion dijo'"6:

[L]a cesion de derechos es un contrato por medio del cual el autor o titular de
una obra, denominado cedente, transmite total o parcialmente sus derechos
patrimoniales a otra persona, denominada cesionario, a cambio de una
remuneracion o sin ella. Mediante este contrato, regulado por el articulo 182 y
siguientes de la Ley 23 de 1982, el cedente se desprende de los derechos
patrimoniales, convirtiendo al cesionario en el nuevo titular o titular derivado, lo
cual le permite actuar en nombre propio, incluso en lo relacionado con acciones
judiciales contra los infractores. En caso de que la cesion sea parcial, los
autores conservan las prerrogativas en lo que no transfieren expresamente.

Es preciso sefalar que la forma es considerada como «un elemento natural de
cualquier negocio juridico, ya que la declaracion de voluntad, que es su médula,
necesita exteriorizarse, darse a conocer ante los demas», y segun el régimen
legal aplicable, previé que este tipo de contratos deben constar por escrito
(contrato litteris) o, lo que es igual, se trata de un contrato solemne.

Articulo 183. Los derechos patrimoniales de autor o conexos pueden transferirse por acto entre
vivos, quedando limitada dicha transferencia a las modalidades de explotacion previstas y al tiempo
y ambito territorial que se determinen contractualmente. // La falta de mencion del tiempo limita la
transferencia a cinco (5) afos, y la del ambito territorial, al pais en el que se realice la transferencia.//
Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totalmente, los derechos patrimoniales
de autor o conexos deberan constar por escrito como condicion de validez. //Todo acto por el cual
se enajene, transfiera, cambie o limite el dominio sobre el derecho de autor, o los derechos conexos,
asi como cualquier otro acto o contrato que implique exclusividad, debera ser inscrito en el Registro
Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros.// Sera
inexistente toda estipulacion en virtud de la cual el autor transfiera de modo general o indeterminable
la produccién futura, o se obligue a restringir su produccion intelectual o a no producir.

16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Tercera, Subseccion B, 29
de julio de 2013. Rad. 08001-23-31-000-1991-06334-01. (Exp. 21642).
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La forma como se materializa el vinculo juridico es, pues, escrita. Forma escrita
que revise un valor ad solemnitatem o ad substantiam actus o ad esentiam
(forma dat esse rei). De ahi que el acto o negocio juridico en materia de
derechos de autor sélo nace a la vida juridica cuando adopta esa forma
obligatoria, se trata de una solemnidad esencial para su existencia juridica, esto
es de rigurosa observancia, que constituye una restriccion positiva a la
expresioén de la voluntad.

Asi las cosas, con apoyo en lo prescrito en el articulo 183 de la Ley 23 de 1982,
modificado por el articulo 30 de la Ley 1450 de 2011, este tipo de contratos es
solemne, en tanto «los actos de transferencia de los derechos econémicos o
patrimoniales del autor a favor de un tercero, para lograr su perfeccionamiento
deben cumplir con solemnidades legales so pena de inexistencia''’, puesto que
no se trata de contratos consensuales»''®. (Se subraya).

El articulo 181 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022)
modificé nuevamente el articulo 183 en comento, en los siguientes términos:

Articulo 183. Acuerdos sobre derechos patrimoniales. Los acuerdos sobre
derechos patrimoniales de autor o conexos, deberan guiarse por las siguientes
reglas:

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

La falta de mencién del tiempo limita la transferencia o licencia a cinco (5) afos,
y la del ambito territorial, al pais en el que se realice la transferencia o licencia.

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

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

Sera ineficaz toda estipulacion en virtud de la cual el autor transfiera de modo
general o indeterminable la produccion futura, o se obligue a restringir su
produccion intelectual o a no producir.

7 De acuerdo con el art. 183 original de la Ley 23 de 1982.

18 Cfr. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de octubre 23 de 2003. Rad.
1.538. En el mismo sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Seccion
Tercera. Subseccién B. Sentencia de 29 de marzo de 2012. Rad. 700012331000199706524 01.
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Sera ineficaz toda estipulacion que prevea formas de explotacion o modalidades
de utilizacion de derechos patrimoniales de autor o conexos, que sean
inexistentes o desconocidas al tiempo de convenir |a transferencia, autorizacion
o licencia.

Las principales modificaciones introducidas son: i) el titulo se refirié6 a «acuerdos
sobre derechos patrimoniales» y, en consonancia con este cambio, el primer inciso
sefialdé que esos acuerdos se rigen por las reglas alli establecidas; /i) hablé no solo
de transferencia sino de licenciamiento y, acorde con ello, incluyé el término
«licencia» en varios apartes; iii) sefialé que la consecuencia de una estipulacion que
transfiera de manera general u obligue al autor a no producir o a restringir su
produccién intelectual, es la ineficacia''?; iv) dispuso que toda clausula que prevea
formas de explotacion o de uso inexistentes o desconocidas para la fecha del
contrato es ineficaz, y v) se refirid6 a dos modalidades de explotacion o utilizaciéon de
esos derechos: transferencia y autorizacion o licencia.

La norma vigente mantuvo el requisito formal previsto en las disposiciones
anteriores, segun el cual el contrato de transferencia de los derechos patrimoniales
de autor o conexos debe constar por escrito.

La Sala destaca que, aun cuando el articulo 30 de la Ley 1450 de 2011 se refirio al
escrito, como «condiciéon de validez» de los actos juridicos que tengan por objeto
la transferencia o cesiéon de los derechos patrimoniales de autor, expresion que
aparece reiterada en el articulo 181 de la Ley 1955 de 2019, debe entenderse que
dicha formalidad constituye, realmente, una condicion para la existencia del
negocio, pues, de tiempo atras, tanto la jurisprudencia como la doctrina han
precisado que el escrito es, en estos casos, un requisito ad solemnitatem o ad
substantiam actus del respectivo acto juridico'??, sin el cual, por lo tanto, el acto no
existe, ni produce efecto juridico alguno, tal como lo explicoé el Consejo de Estado,
en la sentencia del 29 de julio de 2013, antes citada.

En tal virtud, la explotacion comercial de los derechos econémicos o patrimoniales
de autor se puede llevar a cabo mediante transferencia, autorizacion o licencia. El
primer evento se realiza mediante el contrato de cesion, total o parcial. En caso de
cesion parcial, el titular del derecho conserva las prerrogativas que no transfiere

119 E| articulo 183 anterior sefialaba que la consecuencia era la inexistencia.

120 Recuerda la Sala que, en la teoria general de los contratos, se reconocen tres tipos distintos de
formalidades, cuya inobservancia genera efectos juridicos diferentes: /) las solemnidades o
formalidades ad substantiam actus, que son aquellas previstas para la existencia de los actos
juridicos, y sin las cuales el negocio no produce efecto alguno; ii) las formalidades previstas para la
validez de un acto (ad formalitatem), sin las cuales el negocio juridico resulta viciado de nulidad y es,
por lo tanto, anulable por la autoridad judicial competente, y iii) las formalidades exigidas para darle
publicidad y oponibilidad a un acto frente a terceros, sin las cuales dicho negocio carece de efectos
frente a terceros, puede ser desconocido por ellos.
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expresamente, y que corresponden a aquellas que no se mencionen, en forma
explicita, en el contrato.

En todo caso el contrato que se celebre debe atender las formalidades exigidas en
la ley e inscribirse en el «Registro Nacional de Derechos de Autor», para efectos de
publicidad y oponibilidad frente a terceros. Y en el evento de que se incluyan
estipulaciones prohibidas por la ley, estas seran ineficaces.

IV. La explotacion comercial de los derechos de propiedad intelectual y
demas bienes intangibles, por parte de las entidades estatales
titulares

A. Alcance y finalidad del articulo 167 de la Ley 1955 de 2019 (PND 2018-
2022)

Mediante la Ley 1955 de 2019 se expidio el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022,
«Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad», el cual se compone de tres pactos
estructurales, que buscan integrar a la sociedad, en aras de lograr una Colombia
equitativa. Dichos pactos son: Legalidad, emprendimiento y equidad?".

Como lo sefalé el Gobierno Nacional'??, para el logro de los anteriores objetivos se
requieren condiciones habilitantes y un abordaje territorial, los cuales estan
contenidos en otros pactos, que comprenden estrategias transversales y regionales
(pactos transversales y regionales). Algunos de estos pactos son: /) Pacto por la
sostenibilidad; /i) Pacto por la ciencia, la tecnologia y la innovacion; iij) Pacto por la
transformacion digital de Colombia, y iv) Pacto por la proteccién y promocién de
nuestra cultura y desarrollo de la economia naranja, entre otros'?3.

En relacién con el segundo pacto estructural, denominado Emprendimiento, la
exposicion de motivos del proyecto de ley que culminé con la expedicion de la Ley
1955 de 2019 senalo:

El pacto por el emprendimiento, la formalizacién y la productividad: una
economia dinédmica, incluyente y sostenible que potencie todos nuestros
talentos, involucra a todo el tejido empresarial y le apunta a estrategias que
estimulan la creacién, consolidacion y crecimiento de las empresas. El
pais necesita desarrollar su potencial productivo, de manera que sean los
emprendedores y el sector privado los dinamizadores del crecimiento
econdémico y de la creacion de empleo y bienestar. El pacto le apuesta a
una mejora regulatoria que reduzca los tramites y promueva la actividad

21 Art. 3 de la Ley 1955 de 2019.
122 |pidem.
123 |bidem.
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empresarial; a la transformacion productiva, a la transformacion digital
profunda tanto en el sector ptblico como en el privado, a la provisién de
bienes publicos para el sector productivo. Se destacan también las
estrategias del Plan para estimular el desarrollo y la productividad de la zona
rural de Colombia, que le apuntan a superar la falta de inversion publica y
privada que se requiere para aprovechar el potencial productivo del campo y
crear inclusién para los productores y los habitantes rurales. [se destaca]'?.

Se tiene, entonces, que las disposiciones consagradas en el «Pacto por el
Emprendimiento» (seccion Il) de la Ley 1955 de 2019 (PND 2018-2022, en adelante)
tienen como proposito estimular la creacion de empresas, para lograr el desarrollo
del potencial productivo del pais, con el fin de que los emprendedores y el sector
privado fortalezcan el crecimiento econémico del pais. Igualmente, con esas normas
se busca promover una intensa transformacion digital en el sector publico y la
provision de bienes publicos para el sector productivo, de tal manera que estos sean
aprovechados.

Asi, el PND 2018-2022, en la seccion |l, «Pacto por el emprendimiento, la
formalizacion y la productividad: una economia dinamica, incluyente y sostenible
que potencie nuestros talentos», incorporé algunas disposiciones relacionadas con
la promocion de las industrias creativas de la economia naranja'?®, la financiacién
de la inversion privada con recursos publicos de actividades de ciencia, tecnologia
e innovacion y el estimulo a la produccién de obras audiovisuales.

En la seccion Il del proyecto de ley presentado por el Gobierno se encontraba el
articulo 105 original'?8, el cual autorizaba a las entidades publicas titulares la
explotacion comercial de sus bienes intangibles y demas derechos de propiedad
intelectual, para destinar los beneficios econémicos obtenidos a los programas de
ciencia, tecnologia e innovaciéon. En esta medida, la norma propuesta creaba una
fuente de financiaciéon para la promocion de esos proyectos e iniciativas, en los
siguientes términos:

Articulo 105. Explotacién de bienes intangibles y derechos de propiedad
intelectual. La entidad publica que sea titular de bienes intangibles y derechos de

propiedad intelectual (marcas, patentes, disefios industriales, esquemas de trazado de

circuito, variedades de vegetales, derechos de autor. entre otros), podra negociar la

124 Exposicion de motivos. «Proyecto de ley numero 311 de 2019 - Camara por la cual se expide el
plan nacional de desarrollo 2018-2022. ‘Pacto por Colombia, Pacto por la equidad’». Gaceta del
Congreso nim. 33 del 7 de febrero de 2019, pag. 61.

125 Por medio de la Ley 1834 de 2017 se dictaron disposiciones para fomentar la economia creativa;
esa ley es también conocida como «Ley Naranja».

126 proyecto de ley No. 227 de 2019 Senado- 311 de 2019 Camara «Por el cual se expide el plan
nacional de desarrollo 2018 — 2022. ‘Pacto por Colombia, Pacto por la equidad». Gaceta del
Congreso nim. 315 del 7 de mayo de 2019, articulo 172, pag. 58.
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explotacion comercial siempre y cuando la entidad demuestre y soporte con estudios
de vialidad juridica y financiera el potencial comercial del bien intangible.

Con los beneficios y/o regalias que se generen de la explotacion comercial del bien
intangible y/o derecho de propiedad intelectual la entidad titular debera destinarlos para
el apoyo e inversion a los proyectos, actividades e iniciativas de ciencia, tecnologia e
innovacién de la entidad.

Paragrafo. Colciencias o la entidad que haga sus veces y el Departamento Nacional de
Planeacién, en el marco de la Comision Intersectorial de Propiedad Intelectual,
reglamentaran los instrumentos y mecanismos juridicos y financieros necesarios que
permitan la transferencia y/o comercializacion de los bienes intangibles y derechos de
propiedad intelectual de los cuales sea titular'?’. (Se subraya).

Como se indico, el propésito de la norma propuesta era obtener recursos para
destinarlos a apoyar y financiar la inversion en proyectos, actividades e iniciativas
de ciencia, tecnologia e innovacion de las entidades publicas, a través de la
explotacion comercial de sus derechos de propiedad intelectual y demas bienes
intangibles. No obstante, la explotacion econémica estaba sujeta a que la entidad
titular demostrara el potencial comercial del intangible o derecho. Y le correspondia
a Colciencias, junto con el Departamento Nacional de Planeacién, la definicién de
los instrumentos juridicos y financieros para llevar a cabo la comercializacién de los
derechos de propiedad intelectual y demas intangibles.

Sobre el particular, la exposicién de motivos dijo:

El DNP y los demas miembros de la Comision Intersectorial de Propiedad
Intelectual CIPI actualizaran la politica de propiedad intelectual del pais, la
cual incluira temas en materia de derecho de autor y derechos conexos, y se
armonizara con la politica integral de la economia naranja. Ademas, se
constituira el inventario de propiedad intelectual del sector publico, el cual
incluira los proyectos financiados con el Presupuesto General de la Nacion y el
Sistema General de Regalias, con el objeto de aprovechar los bienes
intangibles del Estado. Con este insumo, Bancéldex e iNNpulsa apalancaran
recursos provenientes de capitales semillas y de riesgo para promover
emprendimientos de base tecnoldgica y de industrias creativas y culturales. Asi
mismo, se crearan los instrumentos mecanismos juridicos y financieros
necesarios que permitan la transferencia y o comercializacién de dichos
bienes tangibles e intangibles del Estado'®. (Se resalta).

En tal virtud, uno de los propositos del Gobierno Nacional, plasmados en la Ley
1955, fue el de aprovechar los bienes intangibles del Estado, a través de los

127 Cfr. Art. 105 «Proyecto de ley por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022.
Pacto por Colombia, Pacto por la equidad». Gaceta del Congreso n°. 33 del 7 de febrero de 20189,
pags. 33y 34.

128 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. «Pacto por Colombia, Pacto por la equidad».
Gaceta del Congreso n°. 33 del 7 de febrero de 2019, pag. 420.
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mecanismos juridicos y financieros que permitieran su comercializacion. Todo ello,
para promover emprendimientos en materia de tecnologia, ciencia e innovacion, y
para fomentar las industrias creativas y culturales, atendiendo el compromiso del

actual Gobierno de formular una politica integral para la economia creativ

a129

(economia naranja), que comprende sectores relacionados con la creacion, la
produccién y la comercializacion de bienes intangibles, en muchos casos protegidos
por las normas de propiedad intelectual’3.

El articulo aprobado, que corresponde al 167 de la Ley 1955 de 2019,"®" sefala:

Articulo 167. Bienes intangibles o derechos de propiedad intelectual de

las entidades publicas. La entidad publica que sea titular de bienes intangibles
y derechos de propiedad intelectual podra negociar su explotaciéon comercial.

Los beneficios o regalias que se generen de la explotacion comercial del bien
intangible o derecho de propiedad intelectual de titularidad de la entidad publica,
deberan ser destinados para el apoyo e inversion a los programas, proyectos,
actividades e iniciativas de ciencia, tecnologia e innovacion de la entidad
publica. Para lo anterior, la_entidad publica podra suscribir convenios de

ejecucién con fondos o fiducias que garanticen dicha destinacion.

Para aquellas entidades publicas que no desarrollen o ejecuten programas,
proyectos, actividades e iniciativas de ciencia, tecnologia e innovacion, los
beneficios o regalias que genere la explotacién comercial de sus bienes
intangibles o propiedad intelectual, debera ser destinada a la promocién de
industrias creativas de conformidad con el articulo 20 de |la Ley 1834 de 2017.
(Se subraya).

Como se observa, el articulo vigente difiere del originalmente propuesto por el
Gobierno en varios aspectos, a saber:

i)
i)

Elimindé la enunciacion de algunas clases de bienes intangibles y
derechos de propiedad intelectual,

Suprimié la condicién impuesta para llevar a cabo la explotacion
comercial, segln la cual las entidades titulares debian demostrar el
potencial comercial de esos bienes y derechos;

129 Art. 4 de la Ley 1834 de 2017.

130 Cfr. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. «Pacto por Colombia, Pacto por la
equidad». Gaceta del Congreso n°. 33 del 7 de febrero de 2019, pag. 466.

131 Cfr. Articulo 172 del «Texto definitivo aprobado en sesion plenaria el dia 02 de mayo de 2019 al
proyecto de ley No. 227 de 2019 Senado- 311 de 2019 Camara ‘Por el cual se expide el plan nacional
de desarrollo 2018 — 2022. Pacto por Colombia, Pacto por la equidad'». Gaceta del Congreso num.
315 del 7 de mayo de 2019, pag. 58.
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iii) Llené el vacio legal de la destinacion de los beneficios o regalias cuando
la entidad titular no realizara proyectos o programas en ciencia,
tecnologia e innovacién, y orden6 destinarlos a la promocion de
industrias creativas, a que se refiere la Ley 1834 de 201732, también
conocida como «Ley Naranja», y

iv) Excluyé el paragrafo que imponia a Colciencias y al Departamento
Nacional de Planeacion reglamentar los instrumentos y mecanismos
juridicos y financieros para llevar a cabo la explotacion comercial de los
derechos de propiedad intelectual y demas intangibles.

El articulo trajo como novedad la destinacion de los beneficios producto de la
comercializacion de los intangibles al fomento de las empresas creativas, a que se
refiere la Ley 1834 de 2007, cuando la entidad titular no adelante programas de
ciencia, tecnologia e innovacion. Lo anterior se explica por la necesidad de contar
con recursos que impulsen la economia naranja, disefiada e impulsada por el
Gobierno Nacional, la cual se fundamenta también en intangibles, protegidos, en
muchos eventos, por derechos de propiedad intelectual.

Al respecto, el Gobierno sostuvo:

La economia naranja comprende sectores relacionados con la creacion, la
produccién y la comercializacion de bienes y servicios basados en contenidos
intangibles de caracter cultural y creativo, que en muchos casos pueden protegerse
por los derechos de propiedad intelectual. Las actividades que conforman la
economia naranja se pueden clasificar en desarrollos, productos o servicios que
hacen parte de las artes y el patrimonio cultural material e inmaterial, las industrias
culturales y las creaciones funcionales'?.

El articulo 2 de la Ley 1834 de 2017 definio las industrias creativas en los siguientes
términos:

Articulo 20. Definiciones. Las industrias creativas comprenderan los sectores

gue conjugan creacién, produccién y comercializacién de bienes y servicios
basados en contenidos intangibles de caracter cultural, y/o aquellas que
generen proteccién_en el marco de los derechos de autor. Las industrias
creativas comprenderan de forma genérica -pero sin limitarse a-, los sectores
editoriales, audiovisuales, fonograficos, de artes visuales, de 'artes escénicas y
espectaculos, de turismo y patrimonio cultural material e inmaterial, de
educacion artistica y cultural, de disefio, publicidad, contenidos multimedia,
software de contenidos y servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias
de noticias y servicios de informacion, y educacion creativa. (Se subraya).

132 «Por medio de la cual se fomenta la economia creativa Ley Naranja».
133 Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. «Pacto por Colombia, Pacto por la equidad de
motivos». Gaceta del Congreso num. 33 del 7 de febrero de 2019, pag. 466.
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Entonces, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, en el articulo 167, buscé
promover la explotaciéon comercial de los derechos de propiedad intelectual y
demas bienes intangibles cuya titularidad recaiga en las entidades publicas, de
forma tal que sean aprovechados y generen un beneficio econémico para el Estado.

La ley también ordend destinar los beneficios o regalias que se generen por dicha
explotacion al apoyo e inversion de programas, proyectos, actividades e iniciativas
de ciencia, tecnologia e innovacion de la entidad publica. Y en caso de que la
entidad titular no realice ninguno de esos proyectos o actividades, ordend
destinarlos a la promocion de las industrias creativas, a que alude la Ley 1834 de
2017.

En consecuencia, los recursos que se obtengan por la explotacién de estos bienes
y derechos deben destinarse exclusivamente a los proyectos de ciencia,
tecnologia e innovacion que efectie la entidad titular de los mismos y, en su
defecto, a la promocién de las industrias creativas, a que se refiere la Ley Naranja.

Sin embargo, la Ley 1955 no aludié a la reglamentacion de los instrumentos y
mecanismos para llevar a cabo la explotacion econémica de esos bienes y
derechos, como tampoco regulé el mecanismo o procedimiento contractual que
deben utilizar las entidades publicas titulares para negociar su explotacion, ni
sefialé si deben aplicar o no, para tal efecto, el Estatuto General de Contratacion
de la Administracion Publica.

B. Régimen de contratacion de las entidades estatales

Como ya se indicd, las entidades estatales comprendidas en el ambito de aplicacion
de la Ley 80 de 1993, con sus modificaciones y adiciones, cuando celebren
contratos, deben atender las normas del derecho privado (comerciales y civiles) que
resulten aplicables, excepto en aquellas materias expresamente reguladas por la
citada ley.

Ahora bien, el Estatuto General de Contratacién de la Administracion Publica no
consagra un régimen especial para la celebracién de los contratos que impliquen
explotacién de los derechos de propiedad intelectual y otros bienes intangibles, de
los que sean ftitulares las entidades publicas. Tampoco existe, dentro de los
regimenes exceptuados de la aplicacion del citado Estatuto, una ley que regule esa
materia. Y, como ya se dijo, la Ley 1955 de 2019, que autorizé su explotacion
comercial, no regulé tal aspecto.
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En esa medida, las entidades publicas'** que sean titulares de derechos de
propiedad intelectual u otros bienes intangibles, y decidan llevar a cabo su
explotacion econémica, deberan determinar si se encuentran dentro de alguno de
los regimenes exceptuados de la aplicacion del Estatuto de Contratacion Publica,
o regimenes especiales, en razon al tipo de entidades, al sector al que pertenecen,
o a la naturaleza de las actividades que ejercen. En el evento de estar exceptuadas,
deberan dar cumplimiento a los principios contenidos en los articulos 209 y 267 de
la Constitucion Politica y al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, previsto
en la Ley 80 de 1993, con sus adiciones y modificaciones, como lo ordena el articulo
13 de la Ley 1150 de 2007.

En caso contrario, es decir, si la entidad publica respectiva no se encuentra
exceptuada de la aplicacion del citado Estatuto, debera dar cumplimiento a las
disposiciones establecidas en &l para llevar a cabo la contratacion de la explotacion
comercial de los derechos de propiedad industrial y demas intangibles que posea,
tanto en la etapa precontractual como contractual.

C. Tipologia contractual

La Ley 80 de 1993 otorga un amplio margen a las entidades estatales para escoger
los tipos o clases de contratos que pueden celebrar para cumplir con sus objetivos,
al sefalar que son contratos estatales todos los previstos en el derecho privado y
aquellos derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad (articulos 13, 32 y
40). Lo anterior se traduce en que las entidades estatales pueden escoger, entre
una amplia gama de posibilidades contractuales consagradas en el Cédigo de
Comercio, el Codigo Civil y disposiciones especiales, asi como aquellos otros -
atipicos e innominados'3®- que surjan del ejercicio de la autonomia de la voluntad y
satisfagan sus objetivos y necesidades.

134 De acuerdo con el articulo 2 de la Ley 80 de 1993, son entidades estatales: «a) La Nacion, las
regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las areas
metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indigenas y los municipios; los
establecimientos publicos, las empresas industriales y comerciaies del Estado, las sociedades de
economia mixta en las que el Estado tenga participacién superior al cincuenta por ciento (50%), asi
como las entidades descentralizadas indirectas y las demas personas juridicas en las que exista
dicha participacion publica mayoritaria, cualquiera sea la denominacién que ellas adopten, en todos
los 6rdenes y niveles. // b) El Senado de la Republica, la Camara de Representantes, el Consejo
Superior de la Judicatura, la Fiscalia General de la Nacién, la Contraloria General de la Republica,
las contralorias departamentales, distritales y municipales, la Procuraduria General de la Nacion, la
Registraduria Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, ias
superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o
dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos».

135 Cfr. DAVILA Vinueza, Luis Guillermo, Régimen Juridico de la Contrataciéon Estatal, Bogota,
Editorial Legis, p. 841.
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En efecto, el articulo 32 dispone que «[s]on contratos estatales todos los actos
juridicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere
el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales,
o derivados del ejercicio de la autonomia de la voluntad [...]». La norma sefala, a
titulo enunciativo, los siguientes tipos de contratos: obra, consultoria, prestacion de
servicios, concesion, encargo fiduciario y «fiducia publica».

Ahora bien, ni la Ley 80 de 1993, con sus modificaciones y adiciones, ni la Ley 1955
de 2019 establecen una tipologia contractual especial o distinta a la regulada en el
derecho privado, para que los titulares negocien la explotacién comercial de sus
derechos de propiedad intelectual y demas intangibles. Por tal razén, tanto las
entidades exceptuadas del Estatuto General de Contrataciéon de la Administracion
Publica como aquellas que deben aplicarlo, pueden suscribir los contratos
regulados por la ley y aquellos otros que habitualmente celebran los particulares,
para estos fines, en ejercicio de la autonomia de la voluntad.

Dado que el articulo 167 de la Ley 1955 autoriza a las entidades publicas a negociar
la «explotacién comercial» de los derechos de propiedad intelectual y otros bienes
intangibles de los cuales sean titulares, es necesario considerar lo que debe
entenderse por «explotacion comercial», en la materia que nos ocupa.

Sea lo primero advertir que dicho término no se encuentra definido legalmente, en
relacion con todos los bienes, en general (tangibles e intangibles), ni con respecto
a estos Ultimos, ni en lo que atafie a la propiedad intelectual, en sentido amplio.

Por lo tanto, es necesario acudir al sentido que se le da a dicha expresién en la
correspondiente ciencia o arte, o, en su defecto, en el lenguaje comun, tal como lo
ordenan los articulos 28 y 29 del Cédigo Civil 3.

Es tan amplio el campo de los bienes intangibles e, incluso, el de la propiedad
intelectual, como ya se ha explicado, que no encuentra la Sala una definicion
técnica de este concepto, que sea univoca y aplicable a todos los campos de la
industria, el comercio, la ciencia, la tecnologia, el arte y la creacion intelectual, en
general.

Ahora bien, segun el Diccionario de la Lengua Espafiola, la palabra «explotacion»
significa, entre otras acepciones, «[a]ccion y efecto de explotar», y esta ultima voz

138 Articulo 28. Las palabras de la ley se entenderan en su sentido natural y obvio, segin el uso
general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para
ciertas materias, se les dara en éstas su significado legal.

Articulo 29. Las palabras técnicas de toda ciencia o arte se tomaran en el sentido que les den los
que profesan la misma ciencia o arte; a menos que aparezca claramente que se han formado en
sentido diverso.
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aparece definida como «[s]acar utilidad de un negocio o industria en provecho
propio», entre otros significados.

Asi, desde el punto de vista lingiiistico, nada se opone a que el término «explotacion
comercial» o, simplemente explotacion, abarque cualquier clase de contrato o
negocio juridico en virtud del cual pueda obtenerse provecho o utilidad de un bien
propio (tangible o intangible), o, incluso, de un bien ajeno, cuya posesion o tenencia
se ejerza, incluyendo, en el primer caso, aquellos contratos que impliquen la
enajenacion o transferencia de la propiedad sobre el respectivo bien, o la de otros
derechos reales vinculados a este.

En esa medida, es importante citar lo dispuesto en el articulo 181 de la Ley 23 de
1982, tal como fue modificado por el articulo 181 de la misma Ley 1955 de 2019,
acerca de los acuerdos que recaen sobre derechos patrimoniales de autor:

Articulo 183. Acuerdos sobre derechos patrimoniales. Los acuerdos sobre derechos
patrimoniales de autor o conexos, deberan guiarse por las siguientes reglas:

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

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

Los actos o contratos por los cuales se transfieren, parcial o totaimente, los derechos
patrimoniales de autor o conexos deberan constar por escrito como condicién de
validez.

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

Sera ineficaz toda estipulacion en virtud de la cual el autor transfiera de modo general
o indeterminable la produccion futura, o se obligue a restringir su produccién
intelectual o a no producir.

Sera ineficaz toda estipulacién que prevea formas de explotacion o modalidades de
utilizacion de derechos patrimoniales de autor o conexos, que sean inexistentes o
desconocidas al tiempo de convenir la transferencia, autorizacion o licencia.
(Subrayas afiadidas).

Como se aprecia, en materia de derechos de autor, la ley establece claramente que
una de las formas de explotacién de los derechos patrimoniales, que el titular de
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estos puede negociar y convenir con terceros, es la cesion, transferencia o
enajenacion de tales derechos, la que esta sujeta a la formalidad exigida legalmente
para su existencia (constar por escrito); a las limitaciones materiales, temporales y
territoriales acordadas por las partes o, en su defecto, previstas en la ley, y a su
inscripcion en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para efectos de publicidad
y oponibilidad frente a terceros.

En el terreno de la propiedad industrial, la Decisién 486 de 2000 no ofrece tampoco
una definicion general de explotacién, sino que utiliza dicho término en multiples
disposiciones, referentes a cada uno de los tipos de bienes o derechos que son
protegidos por esa normativa (patentes de invencién, marcas, etc.) y a los contratos
y demas negocios juridicos que el titular de aquellos puede celebrar.

Vale la pena citar, a titulo enunciativo, lo dispuesto por el articulo 60 de la Decision,
que se refiere a la explotacion de las patentes de invencion, norma que resulta
aplicable también a las patentes sobre modelos de utilidad, en virtud de la remision
que hace el articulo 85 ibidem:

Articulo 60.- A los efectos del presente Capitulo, se entendera por explotacion. la
produccién industrial del producto objeto de la patente o el uso integral del
procedimiento patentado junto con la distribucién y comercializacion de los resultados
obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. También se
entendera por explotacion la importacién, junto con la distribucién y comercializacion
del producto patentado, cuando ésta se haga de forma suficiente para satisfacer la
demanda del mercado. Cuando la patente haga referencia a un procedimiento que
no se materialice en un producto, no seran exigibles los requisitos de
comercializacién y distribucién. [Subrayas afiadidas].

De esta norma, podria inferirse, en principio, que, para efectos de las patentes de
invencion y de modelos de utilidad, la explotacién no incluye la enajenacion de los
respectivos derechos de propiedad intelectual, sino solamente la produccion
industrial del producto objeto de la patente, su distribucion, importacion 'y
comercializacion, para satisfacer la demanda del mercado, asi como el uso integral
del procedimiento patentado, junto con la distribucion y comercializacion de los
resultados obtenidos.

Sin embargo, no puede perderse de vista, por una parte, que la misma normativa
permite expresamente la transferencia o cesion de la patente concedida o en
tramite de registro (articulo 56'%7), como uno de los derechos patrimoniales o

137 «Articulo 56.- Una patente concedida o en tramite de concesion podra ser transferida por acto
entre vivos 0 por via sucesoria.

Debera registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia de una patente concedida.
La falta de registro ocasionara que la transferencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la transferencia debera constar por escrito.
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econdmicos de los que goza el titular, y, por otra parte, que la Superintendencia de
Industria y Comercio considera la enajenacion onerosa de las patentes como una
forma de explotacion de tales bienes intangibles. Asi, en la cartilla intitulada ABC
de propiedad industrial’>8, dicha entidad sostiene lo siguiente:

¢ Qué beneficios obtengo al patentar un invento?

Ser el unico que durante 20 afios puede explotar el invento. La explotaciéon puede
consistir en comercializar exclusiva y directamente el producto patentado, o por
intermedio de terceros otorgando licencias, o transfiriendo los derechos obtenidos
mediante su venta para que un tercero explote la invencién. En conclusion, el
beneficio es econdémico para el inventor o titular de la patente. (Negrillas en el original;
subrayas afiadidas).

En el mismo sentido, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas sefiala’3:

Vias de explotacion
Existen cuatro maneras basicas de explotar una invencion:

Un contrato de licencia con una empresa.

Una empresa de nueva creacion: que sea su idea la que le comercialice.
Una joint venture.

La venta de su idea.

[...]
Venta directa

Es posible que una sociedad se ofrezca a comprarle los DPI de su invencion por una
cantidad fija. En el caso de una invencién con buenas perspectivas de mercado,
puede ser aconsejable negarse. Pero la venta puede ser una buena opcion si su idea
tiene un valor bajo o un recorrido corto, tanto para la sociedad como para Vd. La
sociedad se beneficia de no estar vinculada durante afios por un contrato de licencia.
Vd. se beneficia de (a) un ingreso en efectivo y (b) librarse de todas las
responsabilidades y gastos que supone la propiedad de la idea, que puede incluir el
mantenimiento de patentes.

En gran parte, por supuesto, depende de la cantidad que le ofrezcan. Debe solicitar
asesoramiento profesional para obtener una valoracién realista de su idea, pero para
ambas partes habra siempre un componente de apuesta. Es posible que se

Cualquier persona interesada podra solicitar el registro de una transferencia».

138 Superintendencia de Industria y Comercio. ABC de propiedad industrial, Bogota, 2011.

3 Consultado por internet el 28 de abrli de 2021, en el sitio:
https://www.oepm.es/es/invenciones/herramientas/manual_del_inventor/valorar_el_riesgo_a_que_
se_enfrenta/explotacion.html
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arrepienta si el producto consigue obtener unos beneficios inesperadamente altos.
La sociedad puede arrepentirse si el producto no se vende bien.

[...]1 [Negrillas en el original]

Como se aprecia, no puede afirmarse que la explotacién comercial de los derechos
de propiedad industrial excluya su venta o enajenacion a otro titulo oneroso
(permuta, aporte en sociedad, fiducia mercantil, etc.), pues tales actos pueden
constituir una forma de obtener utilidad o provecho econémico de estos intangibles.
Menos aun puede descartarse que la transferencia o cesién onerosa de tales
bienes sea una modalidad de explotacién de los derechos de propiedad intelectual,
en general (incluyendo los derechos de autor), y mucho menos, de los bienes
intangibles o incorporales, en su concepcion mas geneérica.

En el caso de los derechos de propiedad intelectual que pertenezcan a entidades
publicas, la ley permite expresamente su enajenacion, en ciertas condiciones, tal
como se puede observar en el articulo 169 de la Ley 1955 de 2019, que pertenece
a la misma Seccion 1“0, y regula los derechos de propiedad intelectual sobre los
resultados de programas y proyectos de ciencia, tecnologia e innovacion
(incluyendo las tecnologias de la informacién y las comunicaciones), financiados
con recursos publicos. Dispone la norma citada, en su parte pertinente:

Articulo 169. Derechos de propiedad intelectual sobre resultados de programas
y proyectos de ciencia, tecnologia e innovacién y de tecnologias de la
informacién y las comunicaciones financiados con recursos publicos. En los
casos de proyectos de investigacion y desarrollo de ciencia, tecnologia e
innovacién y de tecnologias de la informaciéon y las comunicaciones,
adelantados con recursos publicos, el Estado como titular de los derechos de
propiedad intelectual derivados de estos proyectos podra ceder dichos
derechos a través de la entidad financiadora, y autorizard su transferencia,
comercializacion y explotacién a quien adelante y ejecute el proyecto, sin que
ello le constituya dafio patrimonial. Las condiciones de esta cesién seran fijadas
en el respectivo contrato o convenio.

En todo caso, el Estado, a través de la entidad financiadora, se reserva el
derecho de obtener una licencia no exclusiva y gratuita de estos derechos de
propiedad intelectual por motivos de interés publico. Asi mismo, en caso de
presentarse motivos de seguridad y defensa nacional, el titular de los derechos
de propiedad intelectual debera ceder a titulo gratuito y sin limitacién alguna al
Estado, los derechos de propiedad intelectual que le correspondan. Los
derechos de propiedad intelectual a ceder, asi como sus condiciones de uso,
seran fijados en el respectivo contrato o convenio.

140 «Pacto por el emprendimiento, la formalizacion, y la productividad: una economia dinamica,
incluyente y sostenible que potencie todos nuestros talentos».
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[...]1[Se subrayal.

Vale la pena comentar que esta disposicion reprodujo, parcialmente, la contenida
en el articulo 10 de la Ley 1753 de 20154, que permite expresamente la cesion de
los derechos de propiedad intelectual de las entidades publicas, a titulo gratuito, en
relacion con proyectos de investigacion y desarrollo de ciencia, tecnologia e
innovacion financiados con recursos publicos. Tal norma fue declarada exequible
por la Corte Constitucional, en la Sentencia C-027 de 201642, por considerar que
la transferencia gratuita de tales derechos, en el marco de los proyectos
mencionados, no desconocia, por si misma, la prohibicion de otorgar a los
particulares auxilios o donaciones, prevista en el articulo 355 de la Carta Politica.
A este respecto, la Corte explico:

78. En este caso, comienza la Sala por indicar que el articulo 71 de la Carta Politica
establece directamente el deber o la obligacion estatal de fomentar la ciencia y la
tecnologia, de manera que la norma objeto de estudio se enmarca en una de las tres
grandes hipétesis en las que el orden Superior admite este tipo de beneficios. Se
trata de satisfacer o materializar el contenido genérico de una clausula de la Carta
Politica™?.

79. En segundo lugar, esta norma no solo coincide con los planes de desarrollo en
los que se delinean los contornos de las politicas publicas que debera seguir o
desarrollar el Gobierno Nacional en un periodo determinado. En esta oportunidad se
trata de una norma contenida en el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, no solo es
una disposicion que coincide con los propésitos de la norma maestra, sino que
representa una de las bases esenciales de esa politica. El fomento a la tecnologia
mediante un apoyo estatal reflejado en la cesion potencial de derechos de autor.

80. En tercer término, la norma fue definida en la Ley 1753 de 2015, con suficiente
precision pues, aunque el actor solo dirige su cuestionamiento a dos enunciados
aislados de esta regulacion, lo cierto es que el legislador precis6 mucho mas el
alcance de esta concesion, y definié sus condiciones de procedencia. En cuanto a la
determinacion y alcance de la misma, debe reiterarse: se trata de la cesion a titulo
gratuito de derechos de propiedad intelectual que, potencialmente, podrian
generarse en cabeza del Estado a raiz del desarrollo de programas de investigacion
en materia de ciencia, tecnologia e innovacién y de tecnologias de la informacion y
las comunicaciones (ambito material), a personas que “adelanten o ejecuten” el
proyecto (ambito personal). Estas condiciones obedecen entonces a los principios de
reserva de ley y precision en la naturaleza y alcance del beneficio.

141 «Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo pais”».

142 Corte Constitucional, Sentencia C-027 del 3 de febrero de 2016, expediente D-10862.

143 «[37] El articulo 71 de la Constitucion Politica prevé: “La busqueda de conocimiento y la expresion
artistica son libres. Los planes de desarrollo econémico y social incluiran el fomento a las ciencias y,
en general, a la cultura. El Estado creara incentivos para personas e instituciones que desarrollen y
fomenten la ciencia y la tecnologia y las demas manifestaciones culturales y ofrecera estimulos
especiales a personas e instituciones que ejerzan esas actividades”».
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81. De igual manera, la disposicion citada establece un conjunto de condiciones para
la entrega del subsidio, que se inspiran o cuando menos respetan los requisitos que
la Corporacion ha ido delineando en su jurisprudencia, debido a que en sus apartes
finales (que no fueron objeto de censura) prevé que “las condiciones de esta cesion
seran fijadas en el respectivo contrato y en todo caso el Estado se reserva el derecho
de obtener una licencia exclusiva y gratuita de estos derechos de propiedad
intelectual por motivos de interés nacional’. Asi las cosas, la prevision de que esta
facultad se ejerza dentro del ambito contractual satisface la exigencia constitucional
de que su asignacion se haga dentro de los parametros del adecuado manejo de los
recursos publicos y bajo un esquema de publicidad y transparencia que permita el
control ciudadano e institucional.

82. Ademas de lo expuesto, la Corte no comparte la afirmacién del actor en el sentido
de que en este caso el Estado no recibe contraprestacion alguna. Precisamente, uno
de los puntos centrales de la jurisprudencia constitucional, es que un auxilio si reporta
beneficios al Estado cuando de este se deriva utilidad econémica y social, o
contribuye a satisfacer los fines esenciales de la Constituciéon. Valga reiterar, como
la norma desarrolla el mandato de fomentar la ciencia y la tecnologia, no puede
asumirse, como lo hace el actor, que esta cesion se efectia sin contraprestacion
alguna.

83. Finalmente, la cesién de los derechos es potencial, por dos razones: primero,
porque dada la complejidad de los derechos de propiedad intelectual'*, es posible
que algunos de los que se generen en estos proyectos recaigan directamente en el
autor o inventor; en tanto que los que en efecto deriven en el Estado podran ser
licenciados de manera “no exclusiva y gratuita” por motivos de interés general a
nombre del Estado.

Resulta relevante aclarar, de conformidad con la naturaleza de las distintas
categorias de propiedad intelectual, que solo los derechos de naturaleza patrimonial
pueden ser cedidos en aplicacién de la norma objeto de control'**.

Ahora bien, si la cesion o transferencia de los derechos de propiedad intelectual de
los que sean titulares las entidades publicas puede hacerse, en condiciones
excepcionales, a titulo gratuito, como lo dispone el articulo 10 de la Ley 1753 y lo

144 «[38] Es claro para la Corte que la propiedad intelectual comprende un amplio conjunto de
derechos y prerrogativas. Algunas de estas, como los derechos morales de autor, no seran
susceptibles de apropiacién estatal, en tanto que otras categorias si podrian estar en su cabeza. De
estas Ultimas, el Estado podria reservarse una licencia “gratuita y no exclusiva” por motivos de interés
general, tal como lo dispone la norma demandada.

[...]».

145 ([39] Asi, la decision 351 de 1993, régimen comun sobre derecho de autor y derechos conexos,
prevé en su articulo 9°: “Una persona natural o juridica, distinta del autor, podra ostentar la titularidad
de los derechos patrimoniales sobre la obra de conformidad con lo dispuesto por las legislaciones
internas de los Paises Miembros” [...]» [subrayas en el original].
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sostiene la Corte Constitucional, es evidente que, con mayor razén, dicha
enajenacion podria hacerse a titulo oneroso, como en un contrato de compraventa,
es decir, recibiendo el Estado la justa contraprestacion econémica que corresponda
al valor de los derechos cedidos. Por las razones explicadas, esta también podria
considerarse como una forma de explotaciéon comercial de tales intangibles.

Es importante tener en cuenta, de todos modos, que los derechos de propiedad
intelectual y los demas activos intangibles, de los que sean propietarias las
entidades publicas, pertenecen a la categoria de los bienes publicos o de dominio
publicoy, mas especificamente, a la de bienes fiscales. Por lo tanto, su enajenacién
debe cumplir con todos los principios, normas, procedimientos, autorizaciones y
criterios dispuestos para la transferencia de este tipo de bienes, en materia
contractual, presupuestal, contable y fiscal, entre otras, tanto para todas las
entidades publicas (en general), como para la entidad que pretenda hacer la
transferencia, en particular, incluyendo lo que al efecto dispongan sus normas de
creacion o funcionamiento, o sus estatutos, segun el caso.

Ahora bien, aparte de la cesion onerosa de estos derechos, el régimen legal de los
derechos de propiedad intelectual mas comunes (incluyendo la propiedad industrial
y los derechos de autor) autoriza expresamente a sus titulares para celebrar
contratos de licencia, que son aquellos en virtud de los cuales el titular del
respectivo derecho patrimonial le otorga a un tercero la facultad, exclusiva o no
exclusiva, de usar o explotar el respectivo bien intangible, durante cierto tiempo y
en determinada region o pais, a cambio de una remuneraciéon o contraprestacion
economica, denominada generalmente regalia.

Es importante destacar que, a diferencia de los contratos de cesién o transferencia
de los derechos de propiedad intelectual, los de licencia no conllevan la enajenacion
(definitiva o temporal, total o parcial) de los respectivos derechos patrimoniales, por
lo que el titular de estos, sea una persona natural o juridica, publica o privada, los
mantiene en su patrimonio y puede seguirlos explotando y licenciando a otros
terceros (salvo pacto en contrario), asi como disponer de ellos en el futuro, total o
parcialmente.

El contrato de licencia que celebre la entidad publica titular debe atender los
requisitos y formalidades previstos en la ley, segun la clase de derecho de propiedad
intelectual sobre el cual recaiga, y debe inscribirse en el registro correspondiente,
para efectos de publicidad.

Solo resta mencionar, en relacion con este asunto, que pueden existir otros
contratos, algunos de ellos atipicos, mediante los cuales se haga la explotacién
comercial de derechos de propiedad intelectual y otros bienes intangibles que
pertenezcan a entidades estatales, en determinados casos o para fines especificos,
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como los contratos de franquicia, de edicion, de desarrollo de software, de fiducia o
encargo fiduciario, de concesion, de sociedad y otros que pertenecen al grupo de
los denominados «contratos de colaboracién empresarial» (consorcios, joint
ventures, etc.).

En atencién a las consideraciones anteriores,

IV. LA SALA RESPONDE:

1. ¢Cuél seria el régimen de contratacién aplicable a las entidades publicas para
que puedan realizar la explotacion de bienes intangibles o derechos de propiedad
intelectual de los cuales sean titulares, en atencién a lo previsto en el articulo 167
de la Ley 1955 de 2019?

2. ¢;De acuerdo con la respuesta anterior, el régimen de contratacion ¢seria
aplicable a todas las entidades publicas o habria excepciones al respecto?

Por unidad de materia, se responden estos interrogantes, en forma conjunta:

Las entidades estatales comprendidas en el ambito de aplicacion del Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Publica, que sean titulares de derechos
de propiedad intelectual u otros bienes intangibles, y decidan negociar su explotacion
comercial, deben cumplir las disposiciones del derecho privado (comerciales y
civiles) que resulten aplicables, excepto en aquellas materias expresamente
reguladas en el citado Estatuto y en las normas que lo modifiquen o adicionen, como
los mecanismos de seleccion; los principios de transparencia, economia vy
responsabilidad; el deber de seleccion objetiva; las inhabilidades e
incompatibilidades para contratar; los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion
del contrato; el equilibrio econémico y financiero del contrato; las clausulas
excepcionales (interpretacién, modificacion y terminacion unilaterales, caducidad,
reversion y sometimiento de a las leyes nacionales); la imposicién y efectividad de
las multas y de la clausula penal que se pacten; las garantias del contrato; las
nulidades del contrato estatal; el silencio administrativo positivo, y la liquidacion del
contrato, entre otras.

Debe recordarse que, en ausencia de normas especiales que establezcan un
procedimiento de seleccion distinto, las entidades estatales sometidas a la Ley 80 de
1993 deben utilizar el mecanismo de la licitaciéon publica, para la escogencia del
contratista.
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Las entidades exceptuadas de la aplicacion del mencionado Estatuto deben
sujetarse al derecho privado o al régimen especial que les sea aplicable. Y deben
respetar, en todo caso, los principios de la funcién administrativa consagrados en el
articulo 209 de la Constitucién Politica (igualdad, moralidad, eficacia, economia,
celeridad, imparcialidad y publicidad), asi como aquellos establecidos para la gestion
fiscal, en el articulo 267 ibidem. Ademas, estan sometidas al régimen de
inhabilidades e incompatibilidades previsto para la contratacion estatal, tanto en la
etapa precontractual como en la contractual. En consecuencia, el régimen legal
aplicable a los contratos que celebren las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993
es mixto, pues combina el derecho privado con los principios de la funcion
administrativa, los de la gestion fiscal y el régimen de inhabilidades e
incompatibilidades, que son elementos propios del derecho publico (administrativo).

Debido a la multiplicidad de regimenes contractuales exceptuados y especiales que
existen actualmente, la entidad estatal que vaya a negociar la explotacién econémica
de sus derechos de propiedad intelectual u otros intangibles debe determinar si esta
obligada o no a aplicar el Estatuto General de Contratacién de la Administracion
Publica, ya sea por el tipo de entidad, la actividad que desarrolla o el objeto del
contrato. En caso de encontrase exceptuada, debe observar y acatar los principios
consagrados en los articulos 209 y 267 de la Constitucién Politica, y aplicar el régimen
comun de inhabilidades e incompatibilidades, conforme lo ordena la Ley 1150 de
2007.

Asimismo, tanto las entidades sometidas al Estatuto General de Contratacién de la
Administracién Publica, como las exceptuadas, deben cumplir las normas
supranacionales e internacionales que resulten aplicables, en consideracion al
derecho de propiedad intelectual de que se trate y al tipo de contrato a celebrar, como
aquellas contenidas en las Decisiones 351 de 1993 y 486 de 2000 de la Comunidad
Andina, y en los tratados internacionales suscritos, aprobados y ratificados por
Colombia.

3. En el marco del articulo 167 de la Ley 1955 de 2019, ;Bajo qué modalidad o
tipologia contractual una entidad publica puede acordar los términos y condiciones
para la explotacién comercial de bienes intangibles y derechos de propiedad
intelectual de los cuales sea titular?

El articulo 167 de la Ley 1955 de 2019 autoriz6 a las entidades publicas a negociar
la explotacion comercial de sus derechos de propiedad intelectual y demas bienes
intangibles. En desarrollo de dicha autorizacion, las entidades publicas titulares de
estos intangibles pueden celebrar contratos de licencia, cesion, franquicia, edicion,
y de otras clases, con personas naturales o juridicas, atendiendo las formalidades
y requisitos previstos en la ley, segun el intangible o derecho de que se trate.
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Remitanse copias a la ministra de Ciencia, Tecnologia e Innovacién, y a la
Secretaria Juridica de la Presidencia de la Republica.

Comuniquese y cumplase.

J—,""
NAMEN VARGAS OSCAR DARIQ AMAYA NAVAS
Presidente de la Sala Consejerode Estado
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GERMAN ALBERTO BULA ESCOBAR EDGAR GONZALEZ LOPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
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Secretaria de la Sala

1 1ENE 71’]22 LEVANTAMIENTO DE LA RESERVA LEGAL MEDIANTE AUTO DEL 11 DE ENERO DE 2022.



