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INTRODUCCION

El presente trabajo estd enfocado al analisis juridico de los requisitos legales
necesarios y fundamentales para ser titular de una patente de producto o
procedimiento industrial en aplicacion de la norma comunitaria Decision Andina
486 de 2000.

En el transcurso del estudio, examinaremos no sélo los requisitos conocidos
como objetivos, sino que abordaremos los requisitos sustanciales y formales,
con la finalidad de que el jurista, intérprete o investigador, pueda tener una
comprensién integral y sistematica del bloque de exigencias que al ser

complementadas en su totalidad, se accedera efectivamente a la Patente.

Uno de los temas exoticos e importantes del derecho comercial ha sido el

referido a la propiedad industrial, siendo ésta, uno de los bienes mercantiles.

La Propiedad Intelectual tiene dos grandes divisiones las cuales comprenden lo
respectivo a la legislacion autoral y a la propiedad industrial. Asi las cosas,
dentro de la propiedad industrial encontramos las creaciones industriales como
una subdivisidon a la cual pertenecen las patentes; estas son reguladas en
Colombia por la Decision Andina 486 de 2000, norma supranacional que tiene
completa aplicacion por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO - SIC, ente adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.



Los examinadores de patentes, miembros de la Superintendencia de Industria y
Comercio, son los encargados de determinar si una solicitud de patente reune o
no con los requisitos que establece la Normativa Andina acogida por nuestra
legislacion nacional, para proceder a concederla o negarla por medio de un acto
administrativo con el cual se pone fin al procedimiento y el que al estar en firme

pone fin a la via gubernativa.

Este acto administrativo que niega o concede una patente de invencion o de
modelo de utilidad puede ser demandado ante la jurisdiccidon de lo Contencioso
Administrativo, por medio de una acciéon de nulidad y reestablecimiento del
derecho, con la finalidad de que el Consejo de Estado ordene a la
Superintendencia de Industria y Comercio realizar un acto que esta establecido
en las pretensiones de la demanda. Asi las cosas, evidenciamos que el tema
referido a la propiedad industrial y concretamente a las patentes, tiene una
naturaleza mixta ya que en su contenido se sujeta a normas de derecho privado,
pero en su proceso Yy tramite de obtencion se realiza ante entidades de caracter
publico como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio, que a su vez
aplican las normas de caracter comercial, y que al momento en que se expida un
acto administrativo del cual el solicitante no esta de acuerdo, entra el Consejo de
Estado a resolver el problema por medio de un proceso judicial y previa

demanda de parte.

Actualmente, la propiedad industrial es la herramienta fundamental con la que
puede contar todo empresario, sea grande, mediano o en el menor de los casos
pequefo, para hacer frente al desafio que representa entrar al mercado. Como
quiera que las patentes ocupan el puesto principal en la bancada de la
mencionada clase de propiedad sobre los inventos industriales es el Estado
colombiano el encargado de brindar proteccién a las invenciones, debido a que
la inversidn extranjera recaeria en la nueva creacion y consecuentemente, los
empresarios sin la debida protecciéon emigrarian hacia un pais protector de las

mismas.



Ante la realidad econdémico-social de nuestro pais, es primordial hacer un uso
adecuado de los mecanismos de busqueda que permitan informarnos cual ha
sido el avance constante con respecto a innovacion tecnolégica, para asi nutrir
de este contenido a nuestras empresas, aprovechando uno de los mecanismos
mas eficaces a nivel internacional el cual es la busqueda de informacion
contenida en las solicitudes de patentes presentadas en las diferentes oficinas
de patentes a nivel mundial, y que para nuestro caso es la Superintendencia de

Industria y Comercio SIC.

Segun lo anterior, consideramos fundamental el estudio de los requisitos
exigidos para obtener una patente, ya que en la mayoria de las solicitudes
negadas se evidencia el desconocimiento de la materia que muestra el

solicitante, teniendo como efecto una gran pérdida de dinero y tiempo.

Con el presente trabajo pretendemos igualmente dar a conocer cual debe ser la
correcta interpretacién de los requisitos exigidos para el otorgamiento de una
patente, estableciendo su alcance y contenido, con la finalidad de que sirva de
apoyo, no solo a los abogados, sino también a empresarios que desconozcan el
tema debido a que no son especialistas en la materia; asimismo, apoyo e
incentivo a los inventores y creadores de productos y procedimientos
industriales, para que puedan determinar con anterioridad a la solicitud si su
creacion va cumpliendo cabalmente con los requisitos, los cuales parecen
obvios y faciles de interpretar, pero que al momento de ser examinadas las
solicitudes efectuadas a través del examen realizado por la SIC, se encuentran

con que la interpretacidén no es la correcta y pertinente.

El presente trabajo pretende estudiar el alcance, contenido e interpretacion,
desde un punto de vista objetivo-juridico, de los requisitos exigidos para obtener
una patente, profundizando en la novedad, altura inventiva y aplicacion

industrial, requisitos denominados como objetivos por la doctrina, estableciendo



los limites excepcionales que puedan predicarse de los mismos, con miras a
integrar un marco normativo ayudado de una interpretacion sistematica,
apoyados en la doctrina y jurisprudencia para el cabal cumplimiento de los

objetivos propuestos.
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FORMULACION DEL PROBLEMA JURIDICO

¢, Obedece la interpretacion actual y aplicacion juridica de los conceptos de los
requisitos exigidos para el otorgamiento de una patente en Colombia a criterios

objetivos claramente establecidos?

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y conocer la correcta interpretacion, alcance y contenido de los

requisitos exigidos para el otorgamiento de patentes en Colombia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Estudiar en qué sentido se han dado los pronunciamientos del Tribunal de
Justicia Andino en relacién con la aplicacion de los requisitos exigidos
para el otorgamiento de una patente.

2. Definir los requisitos de novedad, altura inventiva y aplicacion industrial a
partir del marco legal, doctrinal y jurisprudencial.

3. Confrontar diferentes tesis doctrinales y jurisprudenciales referidas a los
requisitos exigidos para el otorgamiento de una patente.

4. Establecer cual es la normativa nacional e internacional vigente y los
procedimientos a seguir para la obtencion de una patente de invencion,
previo cumplimiento de los requisitos exigidos para ello.

5. Determinar el marco juridico de licencias obligatorias en materia de

patentes.
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. Establecer qué elementos u objetos no se consideran invenciones y qué
invenciones no seran patentables en Colombia.
. Establecer las diferencias entre patentes de invencién y patentes de

modelo de utilidad.

12



TiITULO |
DE LAS PATENTES DE INVENCION
CAPITULO |

De los Requisitos de Patentabilidad

1. Los requisitos para patentar en Colombia

1.1 The patent — La patente

“‘Patent, the adjective means “OPEN,” and patent, the noun, is the customary
abbreviation of “open letter.” The official name is “letters patent,” a literal
translation of the Latin “litterae patentes.” Letters patent are official documents

by which certain rights, privileges, ranks, or titles are conferred.

Among the better known of such “open letters” are patents of appointment (of
officers, military, judicial, colonial), patents of nobility, patents of precedence,
patents of land conveyance, patents of monopoly, patents of invention. Patents
of invention confer the right to exclude other from using a particular invention.
When the term “patent” is used without qualification, it nowadays refers usually to
inventors’ rights. Similarly, the French “brevet,” (brief letters), is a document

granting a right or privilege, and usually stands for “brevet d’ invention”.

A patent confers the right to secure the enforcement power of the state in
excluding unauthorized persons, for a specified number of years, from making

commercial use of a clearly identified invention.”

Para abordar el tema propuesto, consideramos importante traer el enunciado

anterior propuesto por el profesor MACHLUP, ya que nos acerca al concepto de

! MACHLUP, Fritz. An Economic Review of the Patent System, Subcomm. On Patents, TradeMarks and
Copyrights, of the committee on the Judiciary, 85 th Congress, 2d sess. The Intellectual Property System.
Boston — USA. 1999
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patente, el cual fue tratado en el 85avo congreso sobre el sistema de Propiedad

Intelectual en USA.

La patente de invencién es el documento en que oficialmente se le reconoce a

alguien una invencion y los derechos que de ella se derivan?

Son un privilegio legal que conceden los gobiernos a los inventores, con la
finalidad de prohibir a cualquier otra persona fabricar, utilizar o vender el

producto, procedimiento o método patentado.

Al proteger de copia el invento, el gobierno fomenta la invencién. La creacion
esta protegida durante un plazo de tiempo determinado, permitiendo al inventor
ser el unico que venda o explote el invento. De esta forma, su beneficio es

mayor, y rentabiliza los recursos invertidos en la investigacion.

En otras palabras, una patente es un conjunto de derechos exclusivos
garantizados por un gobierno o autoridad al inventor de un nuevo producto
(material o inmaterial) susceptible de ser explotado industrialmente para el bien
del solicitante de dicha invenciéon (como representante por ejemplo) por un

espacio limitado de tiempo (generalmente 20 afos desde la fecha de solicitud).

Este término deriva del latin patens, -entis, que originalmente tenia el significado
de estar abierto, o descubierto (a inspeccién publica) y de la expresion letras
patentes, que eran decretos reales que garantizaban derechos exclusivos a
determinados individuos en los negocios. Siguiendo la definicién original de la
palabra, una de las finalidades de la legislacion sobre las patentes es la de
inducir al inventor a revelar sus conocimientos para el avance de la sociedad a
cambio de la exclusividad durante un periodo limitado de tiempo. Luego una
patente garantiza un monopolio de explotacién de la idea o de una maquinaria

durante un cierto tiempo.3

2 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espafiola, 2004.
3 WIKIPEDIA. www.wikipedia.org
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Teniendo claro qué es una patente, es primordial entrar a analizar sus elementos
o requisitos esenciales, con la finalidad de establecer el alcance y contenido de

cada uno de ellos.

1.2. La novedad

El primer requisito establecido por la Decisién 486 de 2000 es la novedad, sobre
la cual se tiene varias acepciones: cualidad de nuevo; cosa recién hecha,
aparecida u ocurrida; cambio introducido o surgido en una cosa; suceso reciente

o noticia®.

Para el caso de la propiedad Industrial, este término debe tener una acepcion
juridica y técnica con la finalidad de que se le dé por el intérprete el alcance y

contenido exacto.

El articulo 16 de la Decisién Andina 486 de 2000 establece que se cumplira con
este requisito cuando la invencidn no se encuentre en el estado de la técnica:
“Una invencidén se considerara nueva cuando no estd comprendida en el estado

de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico
por una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializaciéon o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso,

de la prioridad reconocida.

Sdlo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considera
dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en
tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacion o de

prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de prioridad de la solicitud

* Diccionario Planeta de la Lengua Espafiola, pg 873 Editorial planeta, Barcelona Espafia. 1982
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de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté
incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese

transcurrido el plazo previsto en el articulo 40” °.

State of the art, expresién del inglés, denota el nivel mas alto de desarrollo de un

dispositivo, técnica o campo cientifico, alcanzado en un tiempo determinado.

La expresion inglesa se puede traducir al espariol también como "de punta”, o
"[lo mas] avanzado"; por ejemplo, state-of-the-art technology se traduce dentro
del contexto cultural hispano, es decir, no literal, como "tecnologia de punta" o

"tecnologia de vanguardia".®

En el campo de la propiedad industrial, en especial en el campo de las patentes,
se suele denominar Estado de la Técnica o "prior art". Se define mediante todo
aquello que ha sido publicado, ya sea en el pais donde se busca la patente o en
todo el mundo, antes de la fecha de solicitud de la patente, lo cual resalta de
antemano la importante funcion que cumplen las oficinas de patentes en el
mundo para lograr este cometido, impidiendo que se otorguen patentes de

invencion o de modelos de utilidad a productos o procedimientos ya existentes.

3 Articulo 16.- Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcion escrita u
oral, utilizacién, comercializacidn o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud
de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se considerara dentro del estado de la
técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha
de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de
patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha
anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.

¢ www,wikipedia.org
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Dentro de un escrito académico técnico, se denomina Estado del Arte a la base
tedrica sobre la que se basa el escrito, o la cual se rebate en el desarrollo

posterior en el escrito y que forma parte introductoria del mismo.”

Por otra parte, el Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio ADPIC, de 1994 establece en su
articulo 278 qué materia es susceptible de patente, considerando la posibilidad
de obtenerse tal reconocimiento por parte del Estado para todas las invenciones,
bien sea productos o procedimientos, para todos lo campos y desarrollos
tecnolégicos, siempre que sean “nuevas” (requisito objeto de estudio), tengan

altura inventiva y aplicacién industrial.

El ADPIC o TRIPS es el Acuerdo sobre los Aspectos de Derecho de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio, siendo el anexo C del tratado de

creacion de la Organizacion Mundial del Comercio OMC, obliga a todos los

7 www.wikipedia.org

8 ADPIC Articulo 27: Materia patentable

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los parrafos 2 y 3, las patentes podran obtenerse por todas las
invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, entrafien una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicacion industrial (A los efectos del
presente articulo, todo Miembro podra considerar que las expresiones "actividad inventiva" y "susceptibles
de aplicacion industrial" son sindnimos respectivamente de las expresiones "no evidentes" y "utiles".). Sin
perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 4 del articulo 65, en el parrafo 8 del articulo 70 y en el parrafo 3 del
presente articulo, las patentes se podran obtener y los derechos de patente se podran gozar sin
discriminacion por el lugar de la invencion, el campo de la tecnologia o el hecho de que los productos sean
importados o producidos en el pais.

2. Los Miembros podran excluir de la patentabilidad las invenciones cuya explotacion comercial en su
territorio deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico o la moralidad, inclusive para
proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los vegetales, o para evitar
dailos graves al medio ambiente, siempre que esa exclusion no se haga meramente porque la explotacion
esté prohibida por su legislacion.

3. Los Miembros podran excluir asimismo de la patentabilidad:

a) los métodos de diagndstico, terapéuticos y quirirgicos para el tratamiento de personas o animales;

b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente
biologicos para la produccion de plantas o animales, que no sean procedimientos no bioldgicos o
microbioldgicos. Sin embargo, los Miembros otorgaran proteccion a todas las obtenciones vegetales
mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinacion de aquéllas y
éste. Las disposiciones del presente apartado seran objeto de examen cuatro afios después de la entrada
en vigor del Acuerdo sobre la OMC.
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paises miembros a cumplir con las normas establecidas en materia de propiedad

intelectual so pena se incurrir en incumplimiento con la OMC.

Como lo sefala P. C. BREUER, “Por lo general las leyes de patentes no definen
el invento patentable, y, por lo general, se encuentra que esta laguna es
justificada. Los autores sugieren definiciones que, en su mayoria, son vagas o
demasiado abstractas. POTTS llega a afirmar que es imposible encerrar en la
féormula de una definicion el concepto de invencién patentable que debe ser
explicado antes que definido. (...) No todas las concepciones de la inteligencia
son inventos. Del derecho del inventor estan excluidas todas las
manifestaciones del espiritu... que no utilicen medios que proporcionen un
resultado técnico y novedoso en el campo industrial... Y son ajenas al derecho
del inventor porque reposan en la utilizacién de las facultades del espiritu en vez

de reposar sobre la funcion de las cosas y las fuerzas de la naturaleza™

Son muy pocas las legislaciones que han definido lo que es invencién; un
ejemplo es el articulo 21 de la Ordenanza Soviética de 1978  sobre

descubrimientos, invenciones y propuestas de racionalizacion.

Igualmente la Ley tipo de la ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD
INTELECTUAL — OMPI sobre invenciones en su articulo 112 establecia: “se
entendera por invencion la idea de un inventor que permita en la practica la

solucioén de un problema determinado en la esfera de la técnica”.

El Consejo Federal de Suiza, considerd que “... la apreciacion de los datos que
constituyen una invencion dependen en gran medida de juicios de valor. En
consecuencia, una definicion acufiada por la ley correria el riesgo de ser
superada por el desarrollo de la técnica y de limitar excesivamente la libre

apreciacion del juez, impidiendo de esta forma que la ley alcance su objetivo,

° BREUER, Moreno. P.C. Tratado de Patentes de Invencién. Ed. ABELLEDO —PERROT. Buenos Aires
Argentina. 1957
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que es favorecer la industria”. Compartimos esta postura doctrinal teniendo en
cuenta que seria gravoso establecer una definicién de invencion, toda vez que
seria practicamente establecer un limite al proceso intelectual de creacién, ya
que siempre tendria cualquier creacion que enmarcarse dentro de unos
parametros y no podria ir mas alla, so pena de no ser considerada invencion, lo
que inmediatamente desestimularia la investigacion y al desarrollo, con obvias

consecuencias negativas.

El ADPIC establece que los paises miembros de la Organizacién Mundial del
Comercio OMC deben observar como minimo la proteccion exigida en el
acuerdo, pudiendo establecer una proteccibon mas amplia, mas nunca una
proteccion inferior a los minimos ya establecidos. “Se trata de un nivel de
proteccion debajo del cual no debe quedar ningun pais miembro, pero cada pais
puede mejorar la proteccion minima obligatoria. Este principio es importante a la

hora de compatibilizar el derecho interno con los preceptos del ADPIC”.1°

La persona que desee obtener una patente, debera ser su invencion la primera
en el mundo, esto es, no puede encontrase dentro del estado de la técnica en el
momento de presentar su solicitud formalmente. El estado de la técnica
comprende toda informacion que se haya hecho accesible al publico a través de
cualquier medio, ya sea por descripcion escrita u oral, o por su utilizacion o

comercializacion.

Las descripciones escritas son publicaciones en forma tangible, como escritos
(manuscritos, mecanografiados o impresos), imagenes (dibujos, fotografias,
peliculas); las descripciones orales comprenden las conferencias, foros
reuniones, etc., por medio de radio, o equipos de reproduccion de sonido

(discos, casetes, cintas, etc.); las exposiciones del producto o del

10 ROZANSK]I, Félix. Controversia en torno del nuevo régimen de patentes de invencion y de la ley de
proteccion a la informacion confidencial. Derechos Intelectuales. ASIPI — ASTREA Argentina. 2000
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procedimiento en publico o por television, a excepcion de las exposiciones en

ferias oficialmente reconocidas.

También pasa a hacer parte del estado de la técnica la utilizacion o
comercializacion, lo cual implica un conocimiento sobre la invencién. Es
importante destacar que en algunos casos los inventores o empresarios utilizan
o comercializan su invencién antes de patentarla, haciendo de esta manera que
pierda novedad por situarla en conocimiento del publico, hecho que genera el

pasar a hacer parte del estado de la técnica.

Sin embargo, existen ciertas circunstancias en las que las divulgaciones
realizadas dentro del afo anterior a la fecha de presentacion de la solicitud no
se tendran como comprendidas dentro del estado de la técnica, esto es en el
caso en el que dicha divulgacion es realizada por el mismo inventor o por un
tercero que obtuvo informacion directa o indirectamente por parte de él. Esto
puede ocurrir cuando el inventor necesita revelar su invencion lo antes posible
para la formacion de sociedades o inversores que necesitan conocer todo el

desarrollo de la invencion.

El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder
patente a su invencion; no interesa cuanto empeno o inversion haya requerido el
invento de ese producto o procedimiento ni el numero de personas que hayan
llegado a conocer esa invencion; basta con que esa técnica haya sido accesible
al publico, asi sea a un numero limitado de personas, en cualquier parte del
mundo, y de cualquier manera, para que la invencién no pueda ser considerada

COMmo nueva.

La doctrina tradicional ha clasificado los requisitos para obtener una patente en

tres clases: Objetivos, Subjetivos y Formales.
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Requisitos Objetivos: relacionados directamente con el objeto de patente. Estos

requisitos objetivos, denominados y conocidos comunmente como requisitos de
patentabilidad, son los mas importantes tanto para la jurisprudencia como para
los legisladores, teniendo en cuenta que sobre ellos versa la mayoria de
controversias que se suscitan en los procesos de obtencion de patentes de
invencion. Al ser considerados como requisitos objetivos es claro que esto se
traduce en exigencias esenciales y obligatorias para obtener la patente
requerida, de tal manera que si falta uno o alguno de ellos l6gicamente se tendra
una respuesta negativa frente a la solicitud de patente de invencion. Es
necesario advertir que la ausencia de uno o varios de estos requisitos es
insubsanable, es decir, no encontraremos manera alguna de encarrilarlos o

sanearlos, teniendo en cuenta que son de la esencia misma de la patente.

Estos requisitos objetivos son:

e NOVEDAD
e ALTURA INVENTIVA
e APLICACION INDUSTRIAL

Requisitos Subijetivos: hacen referencia a la calidad del sujeto solicitante de la

patente, que generalmente es el inventor.

Requisitos Formales: son aquellos que describen las exigencias que deben

seguirse en el proceso de patente, tanto en el diligenciamiento de los
documentos y formatos respectivos, como en el proceso mismo de obtencion de

patente de invencion.

Como lo sefala el profesor GOMEZ SEGADE, “La teoria de los requisitos de
patentabilidad se ha ido perfeccionando, en ocasiones sobre débiles

fundamentos legales, por obra de la jurisprudencia y la doctrina. Hasta la
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reciente unificacion del derecho Europeo existia bastante disparidad a este
respecto entre los ordenamientos nacionales. Asi por ejemplo, en algunos
paises como Alemania y Austria se consideraba el progreso técnico como
requisito de patentabilidad, mientras que en otros como Francia jamas se utilizd
este concepto. La actividad inventiva (denominada altura o nivel inventivo) era
un requisito de patentabilidad exigido por la jurisprudencia alemana; en cambio,
este criterio era desconocido en Francia y Bélgica, a la par que en ltalia se
hablaba de novedad intrinseca. En algunos paises como Alemania se lleg6 a
considerar la utilidad social como requisito de patentabilidad, aunque en la
mayoria de los paises la utilidad social era contemplada como algo extrafio al
derecho de patentes, y la denominada utilidad técnica se consideraba como
simple aspecto de la ejecutabilidad de la invencion, elemento integrante, a su

vez, de la susceptibilidad de aplicacion industrial™’.

Es claro que el derecho de exclusiva que se otorga al inventor de un producto o
procedimiento se realiza sobre la base de que éstos deben ser nuevos, so pena
de infringir las leyes de patentabilidad y de perjudicar a los ciudadanos de la

utilizacién de un bien publico que ya hace parte del patrimonio comun.

El fundamento por el cual se otorga una patente se enmarca dentro del beneficio
que el invento va a entregar a la humanidad, el cual nace del esfuerzo y aporte
intelectual de un sujeto y por esta razén se le concede el monopolio por un
tiempo determinado, es decir, en razon al aporte novedoso que enriquece los

conocimientos tecnoldgicos y que seran de utilidad comun.

La novedad es el requisito objetivo de patentabilidad mas antiguo de todos y
establecido en todas las legislaciones como el primero de ellos. De esta manera
la novedad se ha convertido en un concepto eminentemente legal que los
legisladores limitan al estado de la técnica, para otorgar la necesaria estabilidad

y seguridad juridica.

' GOMEZ SEGADE, Jose: Revista de Propiedad Industrial. OMPI. Ginebra. 2005.
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El legislador ha determinado qué se considera que existe dentro del llamado
“‘estado de la técnica” y qué excepciones se pueden presentar, en las que aun
existiendo un producto o procedimiento, se debe considerar nuevo para el

derecho, situacion que analizaremos mas adelante.

Tal como lo sefiala el profesor GOMEZ SEGADE, el legislador determina la
novedad mediante una presunciéon de derecho o juris et de jure: si una regla
técnica esta comprendida en el estado de la técnica, se presume que no es
nueva, sin que sea posible ninguna prueba para demostrar la novedad de

semejante invencién comprendida en el estado de la técnica.

1.2.1 El estado de la técnica

El profesor GOMEZ SEGADE establece que para determinar si una invencién es
nueva, en el procedimiento de concesion de la patente o en el tramite de

oposiciones o en un juicio de nulidad, debe seguirse los siguientes cuatro pasos:

1. Debe concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la
patente, la cual estara contenida en las reivindicaciones.

2. Debe precisarse la fecha en la que ha de efectuarse la comparacién
entre la invencion y el estado de la técnica, es decir, la fecha de
prioridad.

3. Se debe determinar cual es el contenido del estado de la técnica en la
fecha de prioridad, y

4. Debe procederse a la comparacion entre la invencidn y la regla

técnica.
El estado de la técnica esta constituido por todo lo que ha sido accesible al

publico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente, mediante

una descripcion oral o escrita, por una utilizacién o por cualquier medio.
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Asi las cosas, una invencion deja de ser nueva al pasar a formar parte del
estado de la técnica, y pasa a formar parte del estado de la técnica desde el
momento mismo en que se publica, esto es, desde el momento mismo en que se

hace accesible al publico, perdiendo su novedad.

La locucién accesible al publico se refiere a la posibilidad que tienen las
personas en general de llegar a conocer algun objeto o situacion. Esta
expresion es tomada de la Ley britanica de patentes de 1949. Aqui no es
relevante de qué forma o manera se hizo accesible al publico, y tampoco si fue

masivo o individual, o comodo o dificil.

La palabra publico no debe entenderse por la totalidad o generalidad de las
personas. Es necesario unicamente que haya sido conocido por un grupo de
interesados o expertos, 0 de una persona que esté en condiciones de continuar

con la divulgacion y comunicacion publica del invento que se desea patentar.

Es entendible que las formas como podemos hacer accesible al publico
determinada informacién son multiples, tales como vias orales, exposiciones,
conferencias, alocuciones, escritas, documentales, filmicas, television, cable,
revistas, prensa, Internet, etc., en nuestro concepto la via o forma utilizada para
hacer accesible al publico no determinara la viabilidad de la accesibilidad, ni
veracidad de la misma. Sabemos que hoy en dia, y gracias a los desarrollos y
adelantos tecnoldgicos, son mayores las vias para transportar informacién y, por

ende, de hacerla accesible al publico en general.

Es importante resaltar que para que se considere que determinado producto o
procedimiento hace parte del estado de la técnica, por lo cual carece del
requisito objetivo de novedad, es necesario que se haya realizado la publicacion,

sin requerirse especiales medios o circunstancias.
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Como lo establece  FERNANDEZ NOVOA, “... el objeto de la patente ha de
considerarse accesible al publico mediante la previa utilizacion, si en la fecha
relevante era posible para un sector del publico conocer el objeto y no existia
deber de guardar secreto que restringiese el uso o la diseminacion de tal
conocimiento. Esto puede ocurrir por ejemplo cuando un producto es vendido
incondicionalmente al publico y, de este modo, el comprador adquiere posesion
ilimitada de los conocimientos que pueden obtenerse a través del producto. Si
en tal caso, las caracteristicas concretas del producto no pueden conocerse
mediante un examen externo, sino tan sélo por la diseccion e incluso destruccién
del producto, ha de estimarse, sin embargo, que estas caracteristicas han sido
hechas accesibles al publico. Cuando, por otra parte, un objeto puede
contemplarse en otro lugar como una fabrica, al que tienen acceso miembros del
publico no ligados por un deber de secreto, han de considerarse accesibles al
publico todos los conocimientos que un experto pueda tener a través de un
examen puramente externo. No obstante, no han de considerarse accesibles al
publico todas las caracteristicas ocultas que s6lo hubiesen podido detectarse

desmontando o destruyendo el objeto.”

De lo anterior podemos deducir que perdera el caracter de nuevo un invento
terminado que se ha puesto a disposicion del publico, asi se haya realizado tal
divulgaciéon para medir el grado de aceptabilidad o funcionamiento del producto.
Pero si se mantiene en proceso de fabricacion privada, se considerara que aun
no hace parte del estado de la técnica hasta su terminaciéon y efectiva

divulgacion.

Es interesante como a pesar de ser el estado de la técnica un concepto juridico
y legal tiene un contenido universal, de tal manera que sin importar el territorio,
lenguaje, idioma o via por medio de la cual se haga la comunicacién al publico o

publicacion, perdera la tan valiosa novedad.
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Importante enfatizar en este aspecto, la novedad carece de factor territorial
limitado y de factor idiomatico, de tal manera que no es relevante el lugar en el
que se realice la divulgacion, asi que estaremos en presencia de un factor
eminentemente objetivo referido al momento de accesibilidad por el publico a
través de la publicacion. No interesa si la publicacion se hizo en mandarin, en el
pueblo mas pequefio de la China y la solicitud de la patente se presenta en
Colombia. Por mas dificil que se piense, si se demuestra que hubo publicacién
en algun lugar del planeta tierra y, por ende, se hizo accesible la invencion al
publico, disipa la novedad y, agregamos, no seria descabellado pensar en
invenciones (productos o procedimientos) que se hagan accesibles al publico
fuera de nuestro planeta, en la luna (via lactea), y pensemos en un invento que
lleva la NASA para adaptar o acoplar un satélite, producto que es visto por el
mundo entero, toda vez que es transmitido por todos los noticieros. En tal
hipétesis consideramos que perderia la novedad y entraria a hacer parte del

estado de la técnica.

El articulo 17 de la Decision Andina 486 de 2000 establece que para efectos de
determinar la patentabilidad no se tomara en consideracion la divulgacion
ocurrida dentro del afo precedente a la fecha de la presentacion de la solicitud
en el Pais Miembro o dentro del afio precedente a la fecha de prioridad, si ésta

hubiese sido invocada, siempre que tal divulgacion hubiese provenido de:
a) El inventor o su causahabiente;

b) Una oficina nacional competente que, en contravencién de la norma que rige
la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el

inventor o su causahabiente; o,

c) Un tercero que hubiese obtenido la informacion directa o indirectamente del

inventor o su causahabiente.
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En este evento especial, estamos ante una excepcion a la regla de lo que se
considera dentro del estado de la técnica, teniendo en cuenta que la normativa
comunitaria, que es parte integral de la legislacion nacional colombiana,
establece tres hipdtesis en las cuales no se considerara la existencia juridica de
la divulgacion y, por ende, no se estima la entrada en el estado de la técnica de
la invencién; claro esta, desde un punto de vista juridico, ya que desde una
Optica real y racional todo lo que se hace accesible al publico se entiende que

esta siendo parte del estado de la técnica.

Estas tres hipodtesis excepcionales deben acontecer en dos momentos

especificos:

1. Dentro del afio anterior o precedente a la fecha de la presentacion de la
solicitud de patente, o
2. Dentro del ano anterior o precedente a la fecha de prioridad, si ésta

hubiese sido invocada.

Es importante aclarar que pasados estos términos de un ano, contados tal como
lo establece la norma, se entendera que no hay lugar a establecer la novedad y

por tanto, la invencion ya haria parte del estado de la técnica.

Asi las cosas, la expresion del articulo 16 de la misma Decision “El estado de la
técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico” debe ser
reevaluada para que se aplique de acuerdo a la realidad de las cosas y su

interpretacion sea correcta.

De lo anteriormente mencionado podemos decir que si se realiza una
divulgacién de la invencion, la cual la hace accesible al publico, por parte de una
persona que tenia la obligacion de mantenerla en secreto o por parte de un
tercero ajeno a las posibles relaciones juridicas contractuales existentes, tendra
el presunto titular de los derechos de la invencién o futuro titular de los derechos
sobre la invencidon qué jugar con los plazos establecidos en el articulo 17 de la
Decision Andina, de tal manera que para que no se pierda o no haya perdido la
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novedad la invencion que se quiere patentar, dicha divulgacion realizada por los
terceros citados anteriormente, debidé ocurrir dentro del afo inmediatamente
anterior a la fecha de presentacion de la solicitud de patente o dentro del afio

anterior a la fecha de prioridad.

Si la publicacion y consiguiente acceso al publico de la informacion relativa a la
invencion se realizé por fuera de este plazo, es decir, mucho antes del ano
fijado, lamentablemente la invencion ya es parte del estado de la técnica y, por
ende, la solicitud de patente debe ser denegada, de tal forma que el sujeto a
quien le correspondia la titularidad de los derechos sobre invencion vy
correspondiente monopolio legal debera intentar las respectivas acciones
legales para contra el sujeto responsable de los perjuicios, bien sea de manera

contractual y/o extracontractual, segun sea el caso.

El Articulo 21 de la Decision 486 de 2000, en relacion con patentes ya
otorgadas, establece que los productos o procedimientos ya patentados,
comprendidos en el estado de la técnica, no seran objeto de nueva patente, por
el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la

patente inicial.

Por su parte el Articulo 278 de la Decision 486 de 2000 establece que los Paises
Miembros, con miras a la consolidacion de un sistema de administracion
comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicacion de las
disposiciones contenidas en la presente Decision. Asimismo, se comprometen a
fortalecer, propender a la autonomia y modernizar las oficinas nacionales
competentes y los sistemas y servicios de informacién relativos al estado de la

técnica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha tratado el tema de la novedad
en diferentes sentencias de interpretacion prejudicial. Importante mencionar que el
régimen comun en materia de propiedad industrial se ha apoyado en la
irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la
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Decisiéon 85 (articulo 85), que rigid hasta 1991 y a través de las Decisiones 311
(Disposicion Transitoria Cuarta), 313 (Disposicion Transitoria Cuarta) y 344
(Disposicion Transitoria Primera), ha establecido que todo derecho de propiedad
industrial, validamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe
subsistir por el tiempo de su concesién. En el mismo sentido la D. 486 de 2000

abarca el tema.

En sentencia de interpretacion prejudicial de 1995'? el Tribunal de Justicia
preceptud: El articulo 1 de la Decision 85 establece que se otorgara patente de
invencion a las nuevas creaciones susceptibles de aplicacion industrial, y a las que
perfeccionen dichas creaciones. Esto supone la manifestacion inventiva del
hombre que crea algo nuevo o que perfecciona lo que ya existe, todo en beneficio
de la humanidad, logrando Iégicamente una compensacion legitima por su invento.
Esta es la que deriva de su patente, la cual le otorga derechos propios sobre el

invento.

De acuerdo con la Decisién 85, como requisitos para otorgar patentes se

establecian dos: novedad y susceptibilidad de aplicacion industrial.

La Decisiéon 344 (al igual que la Decision 486 de 2000 que derogd la 344) exige
ademas como requisito el que tengan un nivel inventivo, que no sefalaba la
Decision 85, que coincide con el concepto de actividad inventiva, es decir,
"Cuando para un técnico en la materia, la invenciéon no se hubiera derivado de
manera evidente del estado de la técnica" (Régimen Andino de Propiedad
Industrial, Manuel Pachén y Zoraida Sanchez Avila, pag. 61, Ed. Gustavo Ibafiez.

1995). Esto es lo que se conoce como la "no evidencia" o la "no obviedad".

Desde la sentencia en el proceso 6-IP-89 el Tribunal se ocupé de la novedad de la

invencion en los siguientes términos:

12 PROCESO 11-IP-95 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN

29



“El articulo 1 ordena que solamente se otorgue patente de invencion a
las nuevas creaciones susceptibles de aplicacién industrial y a las que
perfeccionan dichas creaciones. Este articulo exige como presupuesto
de patentabilidad que la creacion sea nueva, esto es, que no se concibe
creacion si no hay novedad. Para determinar cuando una creacién es
novedosa hay que acudir a los criterios establecidos por la legislacion
respectiva, o sea, en el caso que se analiza, la Decision 85. El articulo 2
de esta Decision dice que una invencion no es nueva “si esta
comprendida en el estado de la técnica”, puesto que quien se limita a
aplicar los conocimientos cientificos y técnicos no innova ni crea nada
nuevo. Sin embargo, hay que advertir que toda creacion es, en cierta
forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que
el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos
que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria. El
verdadero inventor no puede limitarse a la aplicacion de esos principios
cientificos y técnicos sino que, con miras a solucionar problemas o
deficiencias que presenta el proceso industrial, debe crear nuevos

productos o procesos, o perfeccionar o mejorar los existentes.

El articulo 2 combina los criterios de que lo novedoso es lo que no esta
comprendido en el estado de la técnica (divulgacion cualificada) o lo
gue no ha sido divulgado o hecho accesible al publico en cualquier lugar
(divulgacion simple y novedad absoluta). La divulgacién puede ser oral
o escrita, puede resultar del uso o explotacién, o producirse por
cualquier otro medio. Esta divulgacién debe ser detallada y, en todo
caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa
informacion para ejecutar o explotar la invencion. Por otra parte, cuando
un invento esta en uso o explotacion es porque ya fue patentado o
porque es del dominio publico. En estos casos el invento objetivamente
perdioé su novedad.
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En el articulo 1 estan previstas las patentes de invencién, ya sea de
productos o de procesos, que protegen “las nuevas invenciones”, y las
patentes de perfeccionamiento o de mejora. La novedad requerida para
una y otra clase de patente de invencion hay que apreciarla de manera
diferente. En el caso de las patentes de invencion, se supone que la
creacion cientifica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que
el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso
de las patentes de perfeccionamiento o de mejoras, en cambio la
creacion cientifica o técnica no es tan radical, ya que el inventor parte
de algo conocido para tan sélo mejorarlo. El inventor puede, en este
caso, reunir varios elementos ya patentados o conocidos, los que a

partir de la mejora introducida han de funcionar conjuntamente...”.

Adicionalmente, en la sentencia del proceso 6-IP-94, el Tribunal ha hecho una
sintesis de la evolucion legislativa en materia de novedad en el régimen comun de
propiedad industrial hasta las normas vigentes de la Decision 344, (Gaceta Oficial
N° 170 de 23 de enero de 1995).

En otra sentencia de interpretacion prejudicial’?, el Tribunal de Justicia expreso:

“‘La Secciéon | del Capitulo 1 de la Decisién 344 de Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial contiene las normas basicas referentes al otorgamiento de

patentes.

El articulo 1 de la Decision 344 sefala los requisitos esenciales para el
otorgamiento de patentes ya sea de productos o de procedimientos en el amplio
campo de la tecnologia, exigiendo que tales invenciones sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién, requisitos prescritos en la
mayoria de las legislaciones nacionales y unanimemente aceptados por la

doctrina y la jurisprudencia internacionales.

13 PROCEDO 39-1P-98 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN
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El nucleo central de este articulo se encuentra en el concepto de la novedad que
es el factor esencial para que pueda ser otorgada una patente de invento al que
se afiade el llamado nivel inventivo y la susceptibilidad de su aplicaciéon

industrial.

El Tribunal al interpretar el articulo 1° de la Decision 344, y refiriéndose a sus

antecedentes decia en la sentencia del Proceso 6-1P-94, lo siguiente:

“Esto quiere decir que con variantes de la primera Decision (85) a la
actualmente vigente (344), se ha mantenido el requisito de la
novedad, como factor esencial para ser otorgada una patente de
invento, afadiéndole ademas,: el nivel inventivo y la posibilidad de
aplicarlo industrialmente. Tres requisitos de suyo importantes que
hacen viable la concesion de la patente y que suponen que todo lo
que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE

de otorgamiento de patente”.

Respecto al Estado de la Técnica, el Tribunal de Justicia manifesto:

“Para determinar la novedad el articulo 2 de la Decision 344 sefala que una

invencion es nueva cuando ella no esta comprendida en el estado de la técnica.
Segun este Tribunal:
“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible
al publico, por una descripcion escrita u oral, por una utilizacién o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud

de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sdlo para el efecto de la determinaciéon de la novedad, “también se
considera dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud
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de patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha
de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad
de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que
dicho contenido se publique.” (Proceso 1-1P-96, G.O. N° 257 de 14 de
abril de 1997)

En sentencia de interpretacion prejudicial de 20064, en relacion con los
requisitos de patentabilidad, el Tribunal consider6 que en el ambito de la
doctrina, la invencién ha sido considerada como “la solucién de un problema
técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un
cierto resultado util” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado de Derecho
Industrial, segunda edicion, Editorial Civitas, 1993, p. 695). También ha sido
definida la invencion como una regla para el obrar humano que contiene la
solucion a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera
insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre patentes en la
Comunidad Andina: “La invencién y las excepciones a la patentabilidad en la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina”. Quito, 9 de mayo de
2001, CORPIC).

La invencion puede recaer sobre una entidad fisica (producto, dispositivo,
maquina, sustancia, composicion) o sobre una actividad (procedimiento, método,

utilizacion).

En el caso de la invencidn de producto, el objeto inventivo se halla constituido por
un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la
técnica no ha podido satisfacer. En cambio, en el caso de la invencion de

procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por una serie o sucesion de

14 PROCESO 81-IP-06 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
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operaciones que inciden sobre una materia que se encamina a la obtencién de

una cosa o de un resultado.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la CAN ha dicho que “el concepto de
invencion, a efectos de ser objeto de una concesion de patentes, comprende
todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de
la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnolégico —y por tanto
no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’—, y ademas sean
susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.
(Proceso 21-1P-2000, caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la
Gaceta Oficial N° 631, del 10 de enero de 2001).

A propdsito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por
precisar, en los articulos 1 a 5 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena (derogada por la actual y vigente Decision 486 de 2000), los
requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los
articulos 6 y 7 el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las
invenciones, de producto o de procedimiento, el articulo 1 de la citada Decision
ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes

requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicacion industrial.

Respecto a la novedad, en la misma sentencia de interpretacion prejudicial 81-
IP-06, el Tribunal expres6é que la invencién, de producto o de procedimiento,
carecera de novedad si, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del publico por
cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible
o0 se haya producido, del numero de personas a que haya alcanzado y del
conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo que la divulgacién se
haya llevado a cabo en los términos excepcionales previstos en el articulo 3 de
la Decision 344. Tampoco sera novedosa la invencidon si el contenido de la
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solicitud de patente en tramite, de fecha de presentacion o de prioridad anterior

a la de prioridad de la solicitud que se examina, ha sido publicado.

Cuando la invencion se encuentre integrada por una serie de elementos, cada
uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigira
la novedad en cada uno de ellos sino en su combinacién, caso de ser ésta la

que dé lugar a la modificacion esencial en que ha de consistir aquélla.

Segun el criterio de las Camaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes
(OEP), la falta de novedad de una invencion se configurara si su objeto deriva
clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas
todas las caracteristicas de aquélla. En lo que concierne a la interpretacion del
estado de la técnica, las Camaras han desarrollado algunos principios: “(i)
Reglas generales de interpretaciéon; (ii) Combinaciones en un documento
anterior; (iii) Apreciacion de caracteristicas implicitas; (iv) Apreciacion de
caracteristicas intrinsecas; (v) Apreciacion de lo equivalente; (vi) Apreciacion de
dibujos; (vii) Apreciacion de ejemplos; (viii) Apreciacion de usos anteriores; (ix)
Grandes reivindicaciones; (x) Divulgacion defectuosa; (xi) Divulgacion fortuita;
(xii) Posibilidad de puesta en practica”. En cuanto al principio relativo a las
‘combinaciones en un documento anterior”, las Camaras han precisado que
“cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a
una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estara permitido consultar
documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a
fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha
de presentacién de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida”. (Office
européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD

interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 42 edicion, 2001).
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1.2.2 Prioridad

El articulo 9 de la Decision 486 de 2000 establece que la primera solicitud de
patente de invencion o de modelo de utilidad, o de registro de disefo industrial o
de marca, validamente presentada en otro Pais Miembro o ante una autoridad
nacional, regional o internacional con la cual el Pais Miembro estuviese
vinculado por algun tratado que establezca un derecho de prioridad analogo al
que establece la Decision 486 mencionada, conferira al solicitante 0 a su
causahabiente un derecho de prioridad para solicitar en el Pais Miembro una
patente o un registro respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del
derecho de prioridad seran los previstos en el Convenio de Paris para la

proteccion de la Propiedad Industrial.

El derecho de prioridad podra basarse en una solicitud anterior presentada ante
la oficina nacional competente del mismo Pais Miembro, siempre que en esa
solicitud no se hubiese invocado un derecho de prioridad previo. En tal caso, la
presentacion de la solicitud posterior invocando el derecho de prioridad implicara
el abandono de la solicitud anterior con respecto a la materia que fuese comun a

ambas.

Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud validamente
admitida a tramite conforme a lo previsto en los Articulos 33, 119 y 140 de la

presente Decision 486 de 2000 o en los tratados que resulten aplicables.

Para beneficiarse del derecho de prioridad, la solicitud que la invoca debera
presentarse dentro de los siguientes plazos improrrogables contados desde la

fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad se invoca:
a) Doce meses para las patentes de invencion y de modelos de utilidad; vy,

b) Seis meses para los registros de disefios industriales y de marcas.
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1.3 El nivel inventivo

Un segundo requisito que enmarca las exigencias normativas andinas respecto
a la concesion del titulo de patente en Colombia es el denominado nivel
inventivo establecido en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la siguiente

manera:

“Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del
oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion
no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del

estado de la técnica”

Lo anterior presupone que la invencidén, ademas de no ser obvia para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre
el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se
alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos
comunes 0 ya conocidos en el area técnica correspondiente, aunque tampoco
debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya
existente para un experto medio en esa materia técnica. Tal como lo enuncia el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, “El experto medio debera poseer
experiencia y contar con un saber general en la materia y con una serie de

conocimientos en el campo especifico de la invencion”.’®

“El presente requisito se trata de un requisito objetivo, '® en cuanto se refiere a la

invencion como tal, y no subjetivo, pues es independiente del esfuerzo o de las

15 Proceso 43-1P-2002

16 Carlos Olarte califica su opinion de la siguiente manera: “aunque estoy de acuerdo que, en principio, el
requisito de la nivel inventivo es objetivo, tengo dos observaciones: 1) a nivel practico, la evaluacion es
supremamente subjetiva, de la misma manera que ocurre con la determinacion del riesgo de confusion; ii)
segun la doctrina y la jurisprudencia comparada, las dificultades que tuvieron que sortearse para llegar al
invento es un factor que puede sopesar el evaluador para determinar si la solucion técnica propuesta por el
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dificultades que haya tenido que sortear el inventor para lograr la invencion; lo
que requiere la normativa andina es que la regla represente un salto cualitativo
en relacién con la técnica existente, se requiere ademas de algo novedoso, un
grado de creatividad mas alla de lo que podria considerarse el resultado de
combinaciones o deducciones elementales de lo ya existente”."”

Asi las cosas, nos encontramos en desacierto con las afirmaciones atras
enunciadas fundamentando nuestra razén en la subjetividad que hace al

examinador, un protagonista garante de la concesion del titulo.

Explicamos nuestro fundamento basados en la importancia que tiene respecto al
desarrollo del proceso de concesion como el mas importante, el cual es apoyado
en conocimientos técnicos que éste aplica al invento mas alla de toda

inconsistencia que pueda llegar a tener por razones de forma o de normativa.

La importancia del examinador de patentes es tal, que es la uUnica persona
durante el transcurrir de las etapas para obtener la concesién, que evalua si el
invento se encuentra o no incorporado dentro del estado de la técnica y
determina el futuro del invento a patentarse, dirigiendo el rumbo a seguir del
mismo. El no ser obvio para el experto resulta de la aplicacion de un conjunto de
conocimientos adquiridos previamente con el estado de la técnica que permiten
darle seguridad y confiabilidad al proceso asi como aumentar el nivel inventivo al

banco de patentes ya concedidas.

El estado de la técnica al alcance del experto medio no es el mismo
comprendido por todo lo que haya sido accesible al publico, que se examina
para establecer la novedad de un invento. En efecto, como lo dice el Tribunal de

Justicia Andino, “con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar

invento resultaba evidente para una persona versada en la técnica. Hay otros factores similares también,
v.gr. la necesidad palpable en el estado de la técnica para la solucion técnica.

Para efectos de nivel inventivo, la doctrina y la jurisprudencia comparada proporcionan algunos criterios
para determinar si existe nivel inventivo. El mds comin es cuando la solucion técnica resulta sorprendente
o inesperada. En el area quimica, cuando la solucion presenta un efecto sinérgico, existe una presuncion de
nivel inventivo”. Conferencias.

17 METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, tomo II. Ed. Baker & Mackenzie; 2002

38



al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la
invencion objeto de estudio no se habria podido llegar a partir de los
conocimientos técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la
técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el
técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectua con respecto al
nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parametro de referencia el
‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invencién con las
‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras
que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el
examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la
técnica, y realizar el cotejo comparativo con su apreciacion de conjunto,
determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no

producirse tal invencion”.'®

Ahora bien, en la practica, para determinar si la regla técnica cumple con el
requisito de la altura inventiva, el examinador debe tener en cuenta los dos
mencionados puntos de referencia: el estado de la técnica, entendido en el
sentido que ya se ha indicado, y los conocimientos de una persona del oficio

normalmente versada en la materia.

Quiere decir lo anterior que el juicio comparativo debe tener en cuenta, de una
parte, el conjunto de conocimientos referentes al area técnica de que se trata,
para determinar si de esos conocimientos puede derivarse de manera obvia la
invencion, y, de otra parte, dada la especializacion que se requiere para juzgar si
dicha invencion es evidente o no, la pericia de una persona versada en la
materia de que se trata, con un conocimiento promedio, es decir, no se tendra

como estandar juridico el de una persona altamente especializada en el ramo.

Debe aclararse que la labor del examinador no solo es la de aplicar los dos

mencionados puntos, sino ademas ejercer la denominada accién de busqueda

18 Proceso 12-IP-1998
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en la cual éste se da a la caza de informacion recopilada en todos los medios
disponibles a su alcance tales como fondos documentales de patentes, bases de
datos de oficinas de patentes en Internet o en colecciones de discos CD-ROM,
revistas especializadas, publicaciones cientificas y bibliograficas en general, con
el unico fin de encontrar documentos de patente o no patente que este
relacionado con el objeto de la invencion (reivindicaciones independientes) que

se desea proteger.

Es tan importante esta labor del examinador que a raiz de la accién de
busqueda se puede establecer el estado de la técnica mas proximo en la esfera
particular propia de la solicitud de patente de invencidon que se examina y con
anterioridad a la fecha de su presentacion o de su prioridad validamente
invocada, a efecto de poder determinar con base en éste si la invencién es

nueva e inventiva.

A manera de referencia queremos dar paso al concepto de nivel inventivo que
rige actualmente en nuestro pais y por lo que se hace necesario enunciarlo en
términos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, concepto emitido en

su interpretacion prejudicial, proceso 105-1P-2000:

"El invento puede constituir una derivacion del estado de la técnica, pero para
calificar su caracter de patentable, es preciso determinar si dicha derivacién no
resulta evidente, como se ha dicho, para una persona normalmente versada en
la materia. Surge por consiguiente un requisito adicional al de la novedad: el
nivel inventivo, del cual se desprende que la invencion, ademas de no ser obvia
para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa
del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta,
no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el
area técnica correspondiente. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser
elaborado con criterios generales, sino que dependera de las especiales

circunstancias de cada caso”.

40



Si bien son claras las interpretaciones prejudiciales realizadas por el Tribunal de
Justicia Andino, es menester exponer asimismo los conceptos que para el
presente se allegan de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual —

OMPI diciendo al respecto lo siguiente:

“Para que se conceda una patente se precisa un elemento inventivo. No
obstante, la invencion debe constituir un avance suficiente para ser considerada
“no obvia" por una persona que cuente con un conocimiento medio en la
disciplina en cuestion. Si resulta obvio para una persona que cuenta con un
conocimiento medio en la disciplina en cuestion en relacion con el estado de la

técnica antes de la invencion, no se considerara patentable”.'®

Con todo y finalizando asi con el papel preponderante del examinador podemos
decir que se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos
resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un
técnico con conocimientos medios en la materia, en la fecha de presentacion de

la solicitud o de la prioridad reconocida.

La cuestion para el examinador es si la invencion reivindicada es o no evidente
para un técnico en la materia; la existencia o la falta de cualquier ventaja técnica
no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo; éste no debe
determinar que cantidad de nivel inventivo existe. El nivel inventivo existe o no,
no hay respuestas intermedias. Toda objecion respecto a la falta de nivel

inventivo debe probarse a partir del estado de la técnica.

Para juzgar si la invencion definida por las reivindicaciones realmente se deriva
de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de
nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la

técnica mas cercano. Es el examinador quien tiene la carga de probar que la

19 Curso General de Propiedad Intelectual. OMPI. Febrero de 2007.
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invencion carece de nivel inventivo y no solo limitarse a establecer las

diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica.

Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invencion no es necesario
evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invencion y el

estado de la técnica.

Normalmente el estado de la técnica mas cercano se encuentra en el mismo
campo de la invencion o trata de solucionar el mismo problema o uno semejante.
Por ejemplo en el area quimica el estado de la técnica mas semejante puede ser
el aquel que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la

invencion o un uso o actividad semejante al de la invencion.

1.3.1 Método para la evaluacion del nivel inventivo

Para determinar si el objeto de la reivindicacion resulta obvio o se deriva de
manera evidente del estado de la técnica el examinador recurre, siempre que
sea posible, al método problema-solucion.
Para ello es indispensable agotar ciertas etapas a saber:

e Identificacién del estado de la técnica mas cercano,

e |dentificacion de las caracteristicas técnicas de la invencion que son

diferentes con respecto a la anterioridad,
e Definicion del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de

la técnica mas cercano.

La pregunta a formular es, ;qué problema resuelven las diferencias técnicas
entre la invencion y el estado de la técnica mas cercano?

Dichas diferencias, en términos de caracteristicas técnicas, entre la invencion y
el estado de la técnica mas cercano representan la solucion al problema técnico

en cuestion.
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Se debe definir el problema sin incluir elementos de la solucion, porque entonces

la solucién seria evidente.

El problema técnico no siempre sera el indicado en la solicitud y a veces tiene
que ser replanteado en funcién de los resultados de la busqueda. El estado de la
técnica mas cercano puede ser diferente del conocido por el solicitante y del cual
el examinador parte.

Evaluar, partiendo del estado de la técnica mas cercano y del problema técnico,

si la invencidn reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia.

A este punto, la pregunta a contestar es, si teniendo en cuenta el estado de la
técnica en su conjunto existe alguna indicacién que lleve a la persona versada
en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica mas cercano para
resolver el problema técnico, de tal manera que llegue a un resultado que
estuviera incluido en el tenor de las reivindicaciones.

A manera de respuesta encontramos que una informacion técnica siempre tiene
que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de
éste, es decir, que la caracteristica técnica que se esta analizando debe
buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el
oficio consideraria de todos modos.

Se debe tener en cuenta que la busqueda de anterioridades debe efectuarse a-
posteriori, tomando como punto de partida la misma invencion. Por lo tanto el
examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la misma
situacion que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la
materia en un momento en que la invencidn no era conocida, es decir, antes de

la invencion.

Asi las cosas, la invencion reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si
consiste en una combinacidon de elementos no es valido argumentar que cada
uno por separado es obvio, pues la invencidn puede estar en la relacion entre

ellos. La excepcion a esta regla es el caso de yuxtaposicion en el que los
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elementos se combinan sin que haya relacion técnica entre las distintas

caracteristicas.

Por ejemplo, una composicion novedosa de AB donde Ay B son conocidos de
manera independiente sera inventiva si produce un efecto inesperado. Si el

efecto se reduce a la suma de los efectos de A y B, no habra nivel inventivo.

En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

a. ¢Estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en
condiciones de plantearse el problema?
b. ¢De resolverlo en la forma en que se reivindica?

c. ¢De prever el resultado?

Si se responde de manera afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo.

Otro ejemplo nos ayudara a clarificar aun mas el tema, veamos:
En el proceso se reivindican guantes que tienen pequenas placas metalicas
flexibles en las extremidades de los dedos. La finalidad seria introducir datos en

una computadora tocando la pantalla.

El estado de la técnica mas cercano describe los mismos guantes con placas

rigidas.

Otro documento citado en el informe de busqueda describe guantes similares
(no iguales, de otro modo no habria novedad) con placas metalicas flexibles,
pero para ser utilizados por los cirujanos cuando suturan vasos durante

intervenciones quirurgicas.

Ya que no se supone que la persona del oficio en el campo de las computadoras
habria considerado tal documento que se refiere a un problema técnico
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totalmente diferente y muy lejos del problema de la solicitud, los dos documentos
no se pueden combinar para llegar al contenido de la invencion. Las

reivindicaciones implican por lo tanto una actividad inventiva.

Para que pueda negarse la existencia de nivel inventivo, es necesario no
solamente que la combinacién de las ensefianzas pueda hacerse, sino también
que exista una sugerencia o razon tal, que lleve al técnico con conocimientos
medios a combinar las ensefianzas de los documentos. Una sugerencia puede
ser explicita o implicita y estar en un solo documento o en el estado de la técnica

de su conjunto.

1.3.2 Indicios de la existencia de nivel inventivo

En la practica del examen de fondo se puede utilizar una serie de indicios para

identificar la existencia de nivel inventivo, tales como:

-El caracter inesperado del resultado,

-El hecho de haber superado un prejuicio técnico anterior,

-La sorprendente sencillez de la solucion propuesta,

-El hecho de haber superado dificultades técnicas reales,

-La originalidad de la solucion, se aparta del camino conocido y abre una via
nueva,

-El hecho de que la invencion responda a una necesidad ya antigua, permanente

y aun insatisfecha.

1.3.3 Indicios de la falta de nivel inventivo

Seran sefales de carencia de nivel inventivo:

-Agregar etapas conocidas en procesos o0 colocacion de aparatos conocidos,

funcionando sin alteracion y sin efecto inesperado (yuxtaposicién),
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-Extrapolacion simple y directa de hechos conocidos,

-Cambio de tamano, forma, o proporcion obtenido por mero ensayo sin efecto
inesperado,

-Intercambio de material por otro analogo conocido,

-Uso de equivalentes técnicos conocidos,

-Seleccion entre un numero de posibilidades conocidas sin ningun efecto

inesperado.

Cabe decir que la enumeracion detallada anterior puede variar de acuerdo a las
circunstancias de cada caso en particular, asi como a una posible objecion por

parte del examinador.

Ante una objecion por falta de nivel inventivo, el solicitante puede aportar
pruebas para apoyar ese nivel en forma de argumentos o documentos, por
ejemplo, para demostrar que habia un prejuicio técnico que llevaba a la persona
versada en la materia en sentido contrario a la invenciéon, o bien, mediante
ensayos especialmente comparativos para demostrar la presencia de un efecto
técnico o ventaja de la invencion, respecto del estado de la técnica mas cercano.
Por ejemplo, en el campo farmacéutico, se solicitaran ensayos comparativos si
el producto reivindicado y el estado de la técnica son muy cercanos
estructuralmente y el estado de la técnica describe el mismo efecto (por ejemplo,
anestésico) siempre y cuando el solicitante no haya demostrado la presencia de

nivel inventivo.

1.4 La aplicacion industrial

Tercer y ultimo requisito normativo andino que se encuentra descrito en el

articulo 19 de la Decision 486 de la siguiente manera:
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‘Art. 19.- se considerara que una invencion es susceptible de aplicacion
industrial, cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de
industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva,

incluidos los servicios”

Este requisito de la invencion encuentra su justificacion en el hecho de que la
concesion de una patente estimula el desarrollo, sostenimiento y crecimiento
industrial, procurando beneficios econdmicos a quienes la exploten, por esto
s6lo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas

a la practica industrial.

El TJCA ha entendido este requisito en los siguientes términos:

“La industriabilidad es el ultimo requisito que debe reunir una patente, ella ha de
ser explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir que
sea materialmente realizable en la practica. Los medios propuestos por el
inventor, deben ser capaces de proporcionar con mayor o menor perfeccion, el

resultado industrial persegquido”?°

Debido a la claridad en la normativa andina respecto de la aplicabilidad industrial
de todo invento susceptible de patente en Colombia, debemos enunciar la
explicacion del profesor Otero Lastres?’, el cual supone las siguientes

caracteristicas del presente requisito asi:

a) Que sea industrial, es decir, que se obtenga un resultado mediante el
empleo de materias o fuerzas de la naturaleza,
b) Que sea util, en el sentido que con ella se satisface una necesidad

humana, existente en el momento o que pueda llegar a existir,

20 Proceso 26-1P- 1999.

2l La invencion y las excepciones a la patentabilidad en la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena,
Profesor Dr. Jose Manuel Otero Lastres. Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina de Naciones,
1* Edicion, 2001, Corpic, pag 42.
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c) Que sea repetible, que significa que usados los medios previstos se
obtiene siempre el mismo resultado, y
d) Que sea ejecutable, lo que quiere decir que pueda ser puesta en practica

por un experto en la materia.

Por lo general, todo producto o procedimiento cuyas reivindicaciones se
efectuan en el proceso tienen como destino principal su aplicabilidad en Ila
industria o determinada actividad productiva debido a la necesidad de solucionar
problemas presentados en el desarrollo industrial o mejorar inventos patentados
con anterioridad, como en el caso de los modelos de utilidad que explicaremos

en su momento.

CAPIiTULOII

Del Enfoque Negativo de la Invencién

2. Enfoque negativo de la invencién

2.1 Generalidades

Si bien es cierto nuestra legislacion nacional y comunitaria no define qué es
invencion, si le da un enfoque negativo al término, realizando una ejemplificacién

de creaciones, objetos u actividades que no se consideran invenciones.
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2.2 No se consideraran invenciones

El Articulo 15 de la Decision Andina 486 de 2000 establece:

No se consideraran invenciones:

a) Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos.

Se entiende por descubrimiento el hallazgo o conocimiento de lo que estaba

oculto o se desconocia.??

A pesar de que muchas veces se utiliza indistintamente el término
descubrimiento o invencion, es claro que técnicamente el uso de uno como
sinébnimo del otro es errado, teniendo en cuenta que si nos referimos a la
novedad que envuelve lo que consideramos invencion, el descubrimiento no la
tendria (la novedad), toda vez que es algo que ya existia y por ende no es
nuevo. Por otra parte, cuando hablamos de invencién, debemos pensar que
necesariamente hay un aporte intelectual de una persona natural, en el que por
medio de un proceso mental llega a un resultado, situacion que no se
presentaria en el evento de un descubrimiento, ya que por casualidad o
mediante investigacion se llegé a él. Ejemplo: descubrimiento de un nuevo
elemento para la tabla periddica que se encuentra en la naturaleza, o el

encontrar un mineral que antes no se conocia.

Es claro que los descubrimientos revisten gran importancia en los procesos de
desarrollo a todo nivel (médico, industrial, bienestar, tecnolégico, etc.), y que han
requerido en muchas ocasiones grandes inversiones de tiempo y dinero para
llegar a ellos; pero, otorgar una patente a los descubrimientos seria desdibujar la
naturaleza misma de la figura y desestimar el valioso apoyo o aporte intelectual

de la inventiva humana.

22 Diccionario Clave. www.clave.librosvivos.net

49


http://www.clave.librosvivos.net/

En términos generales, una feoria es un conjunto de supuestos a partir de los
cuales mediante ciertas reglas o razonamiento es posible deducir otros hechos.
La palabra deriva del griego theorein, "observar". De acuerdo con algunas
fuentes, theorein era frecuentemente utilizado en el contexto de observar una
escena teatral, lo que quiza explica el porqué algunas veces la palabra teoria es
utilizada para representar algo provisional o no completamente real. El término
era ya utilizado por los antiguos griegos. Martin Heidegger lo explica en su
conferencia Ciencia y Meditacion (Wissenschaft und Besinnung), recogida en

Filosofia, Ciencia y Técnica (Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2003).

Una teoria cientifica es un sistema abstracto hipotético-deductivo que constituye
una explicacion o descripcion cientifica a un conjunto relacionado de
observaciones o experimentos. Una teoria cientifica esta basada en hipétesis o
supuestos verificados por grupos de cientificos individuales (en ocasiones un
supuesto, no resulta directamente verificable pero si la mayoria de sus
consecuencias). Abarca en general varias leyes cientificas, verificadas y
frecuentemente deducibles de la propia teoria. Estas leyes pasan a formar parte
de los supuestos e hipotesis basicas de la teoria que englobara los
conocimientos aceptados por la comunidad cientifica del campo de investigacién

y esta aceptada por la mayoria de especialistas.?®

En matematicas, una teoria es un conjunto de proposiciones cerradas bajo
implicacion logica. En loégica matematica, "teoria" es el término usado para un
conjunto de formulas consistentes de ciertos axiomas y todos los teoremas

comprobables a partir de éstos.
En el diccionario de la Real Lengua Espaiola, Método tiene cuatro acepciones:
Del lat. Methodus,

1. m. Modo de decir o hacer con orden.

23 WIKIPEDIA La enciclopedia libre. www.wikipedia.org
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2. m. Modo de obrar o proceder, habito o costumbre que cada uno tiene y

observa.
3. m. Obra que ensefa los elementos de una ciencia o arte.

4. m. Fil. Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y

ensenarla.

Los métodos matematicos constituyen reglas abstractas. Por ejemplo una
formula matematica constituye un lenguaje simbdlico que representa las leyes
de la naturaleza, pero no se representa como un proceso que pueda ser

protegido por patentes de invencion.

b) El todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los
procesos biolégicos naturales, el material biologico existente en la naturaleza o
aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser

vivo natural.

- Un ser vivo, también llamado organismo, es un conjunto de atomos y
moléculas que forman una estructura material muy organizada y compleja, en la
que intervienen sistemas de comunicacién molecular, que se relaciona con el
medio ambiente con un intercambio de materia y energia de una forma ordenada
y que desempefa las funciones basicas de la vida que son la nutricién, la
relacion y la reproduccion, de tal manera que los seres vivos actian y funcionan

por si mismos sin perder su nivel estructural.

Los seres vivos comprenden unos dos millones de especies y se clasifican en
dominios y reinos. La clasificacion mas extendida distingue los siguientes

taxones?*:

e Archaea (arqueas son organismos unicelulares). Organismos procariotas

(Se llama procariotas (del griego 1pd, pro = antes de y kdpuov, karion =

24 www.wikipedia.org
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nucleo) a las células sin nucleo celular diferenciado, es decir, cuyo ADN
no se encuentra confinado dentro de un compartimento limitado por
membranas, sino libremente en el citoplasma. Procarionte es un
organismo formado por células procariotas, aunque cada vez mas se usa
simplemente como sinénimo de procariota) que presentan grandes
diferencias con las bacterias en su composicidon molecular.

o Bacteria (bacterias son organismos unicelulares). Organismos procariotas
tipicos. Estan descritas unas 25.000 especies.

o Protista (protozoos). Organismos eucariotas unicelulares (Las células que
si tienen un nucleo se llaman eucariotas). Con unas 150.000 especies
descritas. El reino Protista, también llamado Protoctista, es aquel que
contiene a todos aquellos organismos eucariontes que no pueden
clasificarse dentro de alguno de los otros tres reinos eucariéticos, a saber,
Fungi (hongos), Animalia (animales en sentido estricto) o Plantae
(plantas).

e Fungi (hongos). Organismos eucariotas, pluricelulares en general y
heterotrofos que realizan una digestion externa de sus alimentos.
Comprende unas 100.000 especies descritas.

e Plantae (plantas). Organismos eucariotas generalmente pluricelulares y
autoétrofos. Comprende unas 350.000 especies.

e Animalia (animales). Organismos eucariotas pluricelulares heterétrofos
que se caracterizan, en general, por su capacidad de locomocion. Es el

grupo mas numeroso con 1.200.000 de especies descritas.

Claramente la legislacion comunitaria excluye a los seres vivos de las patentes,
estableciendo adicionalmente una condicion al referirse a “tal como se
encuentran en la naturaleza”, sobre lo cual, al hacerse una interpretacion
restrictiva y exegética de la misma norma, puede concluirse que partes o el todo
de seres vivos que han tenido alguna modificacién por parte del hombre, es
decir, se encuentran de una manera diferente a como estdn normal y

naturalmente en la naturaleza, y siempre que reunan los requisitos objetivos de
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patentabilidad, podran ser susceptibles de patente de invencién, sin perjuicio de

otras normas que lo impidan por razones de ética, moral o conveniencia publica.

De todas maneras debemos recordar que Estados Unidos otorgd la patente al

Oncorratéon o Ratén de Harvard u Oncomouse.
-Patentes sobre la vida en Estados Unidos

THE FIRST PATENTS ON LIFE

“For over two hundred years living organisms have been excluded from patent
laws; life forms were considered a "product of nature" and not a human invention.
The non-patentable status of living organisms changed with the 1980 landmark
Supreme Court case Diamond v. Chakrabarty. The court decided in a narrow 5-4
decision that a strain of bacteria that had been modified by the insertion of new
genes was patentable because it was not naturally occurring. The foreign genes
gave the bacteria the ability to break down hydrocarbons, and its "inventors"

hoped it might be useful for cleaning up oil spills.

PATENTS ON LIFE

Patents on animal life: In 1988, a Harvard University biologist was granted a
patent for a mouse that had been engineered for increased susceptibility to
cancer. The "Harvard Oncomouse" became the first animal to be considered an
invention by the U.S. Patent and Trademark Office. It established a precedent
within patent procedures for patenting genetically modified animals. Although this
research was intended to benefit human health, the question remains about the

ethics of patenting complex living beings. The U.S. Congress has never explicitly
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addressed the question of whether animal genes and cells can be corporate

property.

PATENTS ON HUMAN LIFE

A most alarming aspect of patenting life is the patenting of human genes, cell
lines and tissues. Corporate patent attorneys have lobbied the Patent office that
these "products of nature" are patentable once they have been isolated to
produce a form not found outside of a laboratory. For example, in 1976 a
leukemia patient named John Moore had surgery at the University of California to
remove his cancerous spleen. The University was later granted a patent for a cell
line called "Mo," removed from the spleen, which could be used for producing
valuable proteins. The long term commercial value of the cell line was estimated
at over one billion dollars. Mr. Moore demanded the return of the cells and
control over his body parts, but the California Supreme Court decided that he
was not entitled to any rights to his own cells after they had been removed from
his body.

PATENTS ON FOOD CROPS

American farmers and consumers throughout this century have fought against
the inclusion of food crops under the patent laws. Corporate control over plant
varieties themselves has been regarded as contrary to the interests of the
general population. Patenting plant life will also intensify the inequality between
the developing and industrialized nations. The open exchange of seeds and plant
material over the centuries has given the U.S. and Europe potatoes and
tomatoes from Latin America, soybeans from China, and wheat, rye and barley
from the Middle East, to name but a few. The developing world has never
received compensation or recognition for these intellectual and technological
contributions. Patenting plant life will exacerbate this inequality. While centuries
of innovation by indigenous farmers have created most of the food crops grown
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today, the tinkering by agribusiness entitles them to claim a plant as their own
invention, and receive all profits from its use. This "biocolonialism" will continue
the pattern of a few transnational corporations profiting at the expense of large

numbers of indigenous farmers.

The hunt for new genes to exploit for profit is regarded as a vast new frontier in
science and industry. "Bioprospectors" are mining the rich genetic resources of
the Third World for pharmaceutical compounds and other products, often using
indigenous knowledge as their guide. As a result, indigenous communities could
end up paying royalties for products based on plants and knowledge that they

have been using for centuries.”?

Es importante resaltar que en los seres vivos tal como se encuentran en la
naturaleza, no hay un aporte intelectual por parte del hombre. Para la existencia
del hombre, pensemos que simplemente hay un encuentro corpéreo que da
lugar a la reproduccién y nacimiento de un nuevo ser, pero sin el empleo o
aporte intelectual de los sujetos que le dieron vida, lo cual no constituye
I6gicamente una invencidon y mucho menos que sea sujeto de patente de

invencion.

Por otra parte, iria en contra de la naturaleza del ser humano el otorgar el
monopolio sobre el mismo ser a un sujeto que lo patentara, de tal manera que
habria que pedirle al titular de la patente, autorizacidn para la reproduccion de
un nuevo ser, lo cual obviamente seria irrazonable. Igual tratamiento se le da a
los procesos esencialmente biologicos, respecto a los cuales no es posible

obtener una patente por obvias razones.

- Los procesos biolégicos

25 The Council for Responsible Genetics (CRG), founded in 1983, is a national U.S. nonprofit organization
of scientists, public health advocates, physicians, lawyers, environmentalists, and other concerned citizens.
CRG monitors the development of new genetic technologies in two broad program areas: human genetics,
and commercial biotechnology and the environment. Current CRG work includes creating model
legislation and providing public education. In addition, CRG publishes a bi-monthly newsletter,
GeneWatch that continually monitors the ethical, social and ecological impacts of biotechnology.
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Los procesos bioldgicos son aquellos en los que el ser vivo es su principal actor.

Como ejemplos de procesos bioldgicos encontramos?:

Consideramos relevante profundizar sobre el tema con la finalidad de establecer
cuales son estos procesos biologicos existentes (para los que no trabajamos en

este campo técnico-cientifico).

e Autopoyesis: este proceso consiste en la capacidad de los sistemas de
producirse a si mismos.

¢ Comportamiento animal: corresponde al estudio de las caracteristicas
distintivas de un grupo determinado y como estas evolucionan para la
supervivencia del mismo.

e Desarrollo: El desarrollo es en biologia el proceso por el que un
organismo evoluciona desde su origen hasta alcanzar la condicion de
adulto. En sentido estricto el desarrollo no abarca sélo el periodo de
maduracion, las fases embrionaria y juvenil, sino también las fases adulta
y senil, pero este uso mas amplio del término es infrecuente. Son cambios
cuantitativos que van ocurriendo simultaneamente y a la diversificaciéon de
complejidad creciente que dichos sistemas van adquiriendo a lo largo del
ciclo de vida.

o Digestion: La digestion es el proceso de transformacién de los alimentos
que son ingeridos en sustancias mas sencillas para ser absorbidos. La
digestion ocurre tanto en los organismos pluricelulares como en las

células, como a nivel subcelular. En los humanos:

1. La digestion comienza en la boca donde los alimentos se mastican con
los dientes y se mezclan con la saliva que contiene enzimas que inician el
proceso quimico de la digestion, formandose el bolo alimenticio.

2. La comida es comprimida y dirigida desde la boca hacia el eséfago
mediante la deglucién, y del eséfago al estdmago, donde los alimentos

son mezclados con acido clorhidrico que los descompone, sobre todo, a

26 www.wikipedia.org
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las proteinas desnaturalizandolas. El bolo alimenticio se transforma en
quimo.

Debido a los cambios de acidez (pH) en los distintos tramos del tubo
digestivo, se activan o inactivan diferentes enzimas que descomponen los
alimentos.

En el intestino delgado el quimo, gracias a la bilis secretada por el higado,
favorece la emulsion de las grasas y gracias a las lipasas de la secrecion
pancreatica se produce su degradacion a acidos grasos y glicerina.
Ademas el jugo pancreatico contiene proteasas y amilasas que actuan
sobre proteinas y glucidos. La mayoria de los nutrientes se absorben en
el intestino delgado.

El final de la digestion es la acumulacion del quimo en el intestino grueso

donde se absorbe el agua para la posterior defecacién de las heces.

Evolucion: La evolucion biolégica es el proceso continuo de
transformacién de las especies a través de cambios producidos en
sucesivas generaciones, y que se ve reflejado en el cambio de las
frecuencias alélicas de una poblacion. (La frecuencia alélica o frecuencia
geénica es el orden en el que se encuentran los genes y sus bases en
cada cromosoma, su variacion es causa de mutaciones y lleva a la
aplicacion de la seleccion natural, que da por resultado la evolucion de las
especies). Generalmente se denomina evolucion a cualquier proceso de
cambio en el tiempo. En el contexto de las ciencias de la vida, la
evolucion es un cambio en el perfil genético de una poblacion de
individuos, que puede llevar a la aparicion de nuevas especies, a la
adaptacion a distintos ambientes, o a la aparicion de novedades
evolutivas.

Excrecion: La excrecion es el proceso bioldgico por el cual un animal
elimina de su organismo las sustancias toxicas, adquiridas por la
alimentacion o el metabolismo. En organismos unicelulares y animales

muy pequefos la excrecion es un proceso celular que no requiere
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estructuras especializadas. En organismos cuyas células estan dotadas
de pared, como plantas y hongos, los desechos suelen incorporarse a la
composicién de la pared, quedando asi fuera del medio fisiolégicamente
activo donde importa su toxicidad. Las sustancias que se deben eliminar
son enormemente variadas, pero las mas abundantes son derivados del
nitrégeno que se producen por alteracion de grupos amino resultantes del
catabolismo (degradacion) de las proteinas.

Extincion: En biologia y ecologia, la extincion es la desaparicion de una
especie 0 grupo de especies. Una especie se extingue a partir del
momento en que muere el Ultimo individuo de esa especie. En las
especies que se reproducen sexualmente, la extincion es generalmente
inevitable cuando sd6lo queda un individuo de la especie, o Unicamente
individuos del mismo sexo. La extincion es un fendmeno relativamente
frecuente en la historia de la Tierra (en términos del tiempo geoldgico).
Actualmente, muchos grupos ambientales y gobiernos se preocupan por
la extincion de especies debido a la intervencién del hombre. Algunas de
las razones para la extincién incluyen la persecucién directa, la
contaminacioén, la destruccion de su habitat, la introduccion de nuevos
depredadores.

Fotosintesis: La fotosintesis es la base de la vida actual en la Tierra.
Consiste en una serie de procesos mediante los cuales las plantas, algas
y algunas bacterias captan y utilizan la energia de la luz para transformar
la materia inorganica de su medio externo en materia organica que
utilizaran para su crecimiento y desarrollo. Los organismos capaces de
llevar a cabo este proceso se denominan autétrofos. Salvo en algunas
bacterias fotoautotrofas, el proceso de fotosintesis produce liberacion de
oxigeno molecular (proveniente de moléculas de H20) hacia la atmodsfera
(fotosintesis oxigénica). Es ampliamente admitido, que el contenido actual
de oxigeno en la atmosfera se ha generado a partir de la aparicion y
actividad de dichos organismos fotosintéticos. Esto ha permitido la
aparicion evolutiva y el desarrollo de organismos aerobios, capaces de
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mantener una alta tasa metabdlica (un metabolismo muy eficaz desde el
punto de vista energético).

Homeostasis: es el conjunto de funciones (bioldgicas y/o artificiales) que
permiten autoajustar, medir o tomar en cuenta algo por comparacién o
deduccion, con el fin de mantener la constancia en la composicion,
propiedades, estructura y/o rutinas del medio interno de un organismo o
sistema influido por agentes exteriores.

Herencia genética: La herencia genética es la transmision a través del
material genético contenido en el nucleo celular, de las caracteristicas
anatémicas y fisioldgicas de un ser vivo a sus descendientes. El ser vivo
resultante tendra caracteres de uno o los dos padres. La herencia
consiste en la transmision a su descendencia de los caracteres de los
ascendentes. El conjunto de todos los caracteres transmisibles, que viene
fijado en los genes, recibe el nombre de genotipo y su manifestaciéon
exterior en el aspecto del individuo el de fenotipo. Se llama idiotipo al
conjunto de posibilidades de manifestar un caracter que presenta un
individuo.

Inmunidad: El sistema inmunolégico esta formado por un conjunto de
mecanismos que protegen a un organismo de infecciones por medio de la
identificacion y eliminacion de agentes patégenos. Debido a que los
patdégenos abarcan desde virus hasta gusanos parasitos intestinales, esta
tarea es extremadamente compleja y las amenazas deben ser detectadas
con absoluta especificidad distinguiendo los patégenos de las células y
tejidos normales del organismo. A ello hay que sumar la capacidad
evolutiva de los patdégenos que les permite crear formas de evitar la
deteccion por el sistema inmunoldgico e infectar al organismo huésped.
Metabolismo: Etimologicamente el origen de la palabra metabolismo
significa cambio, transformacion, evoluciéon de algo. El metabolismo es el
conjunto de reacciones bioquimicas comun en todos los seres vivos, que
ocurren en las células, para la obtencién e intercambio de materia y

energia con el medio ambiente y sintesis de macromoléculas a partir de
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compuestos sencillos con el objetivo de mantener los procesos vitales
(nutricion, crecimiento, relacion y reproduccion) y la homeostasis. El
metabolismo se ha separado en anabolismo y catabolismo, segun las
necesidades de sintesis de determinadas moléculas, estos dos procesos
catabolismo y anabolismo integran el metabolismo celular. En si, el
metabolismo se refiere a todas las actividades vitales que se llevan a
cabo en el organismo.

Reproduccion: La reproduccidn es un proceso biolégico que permite la
produccion de nuevos organismos, siendo una caracteristica comun de
todas las formas de vida conocidas. Las dos modalidades basicas se
agrupan en dos tipos, que reciben los nombres de asexual o vegetativa y
de sexual o generativa. En la reproduccién asexual un unico organismo
es capaz de originar otros individuos nuevos, que son copias del mismo
desde el punto de vista genético. Un claro ejemplo de reproduccion
asexual es la division de las bacterias en dos células hijas, que son
genéticamente idénticas. En general, es la formacién de un nuevo
individuo a partir de células paternas, sin que exista meiosis, formacion de
gametos o fecundacion. No hay, por lo tanto, intercambio de material
genético (ADN). La reproducciéon sexual requiere la intervencion de dos
individuos, siendo, generalmente, de sexos diferentes. Los descendientes
producidos como resultado de este proceso bioldgico, seran fruto de la
combinacion del ADN de ambos progenitores y, por tanto, seran
genéticamente distintos a ellos. Esta forma de reproduccion es la mas
frecuente en los organismos complejos, como en el caso de la especie
humana. También existen algunos ejemplos como la bacteria scherichia
coli, las amebas y la euglena.

Respiracion: Por respiracion generalmente se entiende al proceso
fisiolégico indispensable para la vida de organismos aerdbicos. Segun
los distintos ecosistemas, los distintos seres vivos aerobicos han
desarrollado distintos aparatos respiratorios: cutaneo, traqueal, branquial,

pulmonar, que realizan esta funcién por distintos métodos, que al final
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siempre consiste en un intercambio gaseoso osmatico (o por difusion) con
su medio ambiente en el que se capta oxigeno necesario para la
respiracion celular, y se desecha dioxido de carbono como subproducto
del metabolismo energético. Plantas y animales, lo mismo que otros
organismos de metabolismo equivalente, se relacionan a nivel macro
ecoldgico por la dinamica que existe entre respiracion y fotosintesis. En la
respiracion se utilizan el oxigeno que es un producto de la fotosintesis y
se desecha dioxido de carbono, en la fotosintesis se reutiliza el diéxido de

carbono y se produce el oxigeno necesario para la respiracion aerobica.

- Material biologico

El material bioldégico es toda sustancia o materia existente en la naturaleza, la
cual se ha creado por medio de diferentes procesos biolégicos naturales. Es
claro que los seres vivos en su estructura estan formados por sustancias
bioldgicas, las cuales no pueden llegar a ser objeto de patente de invencion, por
las razones antes expuestas, y sumado a que no hay un aporte intelectual del
sujeto que pretende la patente, sino que por el contrario, su esquema natural y
su existencia se derivan de procesos auto sostenibles, sin la necesidad de la

ayuda del hombre.

El Genoma (tomado de www.wikipedia.org) es todo el material genético
contenido en las células de un organismo en particular. Por lo general, al hablar
de genoma en los seres eucaridticos nos referimos so6lo al ADN contenido en el
nucleo, organizado en cromosomas. Pero no debemos olvidar que también la

mitocondria contiene genes.

El genoma humano es el genoma de Homo sapiens, se localiza en el nucleo
celular y estd compuesto por 24 cromosomas distintos (22 autosomas + 2
cromosomas sexuales: X, Y) con un tamafio total aproximado de 3200 millones
de pares de bases de ADN (3200 Mb) que contienen unos 20.000-25.000 genes.
De las 3200 Mb unas 2950 Mb corresponden a eucromatina y unas 250 Mb a
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heterocromatina. El Proyecto Genoma Humano produjo una secuencia de
referencia del genoma humano eucromatico, usado en todo el mundo en las

ciencias biomédicas.

La secuencia de ADN que conforma el genoma humano contiene codificada la
informacion necesaria para la expresion, altamente coordinada y adaptable al
ambiente, del proteoma humano, es decir, del conjunto de proteinas del ser
humano. Las proteinas, y no el ADN, son las biomoléculas efectoras; poseen
funciones estructurales, enzimaticas, metabdlicas, reguladoras, sefializadoras...
organizandose en enormes redes funcionales de interacciones. En definitiva, el
proteoma fundamenta la particular morfologia y funcionalidad de cada célula.
Asimismo la organizacién estructural y funcional de las distintas células
conforma cada tejido, cada érgano, y finalmente el organismo vivo en su
conjunto. Asi, el genoma humano contiene la informacion necesaria para el

desarrollo basico de un ser humano completo.

Un gen es la unidad basica de la herencia, y porta la informacion genética
necesaria para la sintesis de una proteina (genes codificantes) o de un ARN no

codificante (genes de ARN).

Actualmente se estima que el genoma humano contiene entre 20.000 y 25.000
genes codificantes de proteinas, estimacién muy inferior a las predicciones
iniciales que hablaban de unos 100.000 genes o mas. Esto implica que el
genoma humano tiene menos del doble de genes que organismos eucariotas
mucho mas simples, como la mosca de la fruta o el nematodo Caenorhabditis
elegans. Sin embargo, las células humanas recurren ampliamente al splicing
(ayuste) alternativo para producir varias proteinas distintas a partir de un mismo
gen, como consecuencia de lo cual el proteoma humano es mas amplio que el
de otros organismos mucho mas simples. En la practica, el genoma tan sélo
porta la informacidon necesaria para una expresion perfectamente coordinada y
regulada del conjunto de proteinas que conforman el proteoma, siendo éste el
encargado de ejecutar la mayor parte de las funciones celulares.
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c¢) No se consideran invenciones a las obras literarias y artisticas o cualquier otra

protegida por el derecho de autor.

La Propiedad Intelectual es aquella que se otorga a las creaciones producto del

talento e intelecto humano.

Dentro de la propiedad Intelectual que es un género, encontramos

principalmente tres especies como son:

e Propiedad Industrial: dentro de la cual se encuentran las patentes de
invencion y de modelo de utilidad, objeto del presente trabajo.
e Derechos de Autor

o Variedades Vegetales.

El Derecho de autor es la rama de la propiedad intelectual que se encarga de
reglamentar y proteger todos los aspectos juridicos relacionados con las obras

literarias, artisticas y cientificas.

Para el caso de Colombia esta vigente la Decision Andina 351 de 1993 y la Ley
23 de 1982, referidas a la proteccion de los Derechos de autor y Derechos

conexos de Autor.

Es claro que las obras literarias y artisticas (anteriormente se incluian las
cientificas, pero se determind que las mismas hacian parte de las obras
literarias), tienen un régimen juridico especial, regulado por leyes y decisiones
diferentes a las que regulan las patentes. Igualmente, para el caso de
Colombia, la entidad encargada de administrar los derechos de autor?” es
diferente a la delegada?® para administrar la propiedad industrial, dentro de la

cual encontramos todos los procesos referentes a la obtencion de las patentes.

27 DIRECCION NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR
28 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO SIC
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Por obra literaria se entiende cualquier produccion en el campo literario,
cualquiera que sea el modo o forma de expresién, tal como libros, folletos y otros

escritos.

La normativa nacional colombiana en materia de derechos de autor establece
que los derechos de autor recaen sobre las obras cientificas, literarias y artisticas
las cuales se comprenden todas las creaciones del espiritu en el campo cientifico,
literario y artistico, cualquiera que sea el modo o forma de expresion y cualquiera

que sea su destinacion, tales como:

e Los libros

e Folletos

e Otros escritos

e Las conferencias

¢ Alocuciones

e Sermones

e Las obras dramaticas

e Las obras dramatico-musicales

e Las obras coreograficas

e Las pantomimas

e Las composiciones musicales con letra

e Las composiciones musicales sin letra

e Las obras cinematograficas

e Las obras a las cuales se asimilan las obras expresadas por procedimiento
analogo a la cinematografia

¢ Los videogramas

e Las obras de dibujo

e Las obras de Pintura

e Las obras de arquitectura

e |as obras de escultura

e Las obras de grabado

64



e Las obras de litografia

e Las obras fotograficas a las cuales se asimilan las expresadas por
procedimiento analogo a la fotografia

e Las obras de arte aplicadas

e Las ilustraciones

e Los mapas

e Los planos

e Los croquis

e Las obras plasticas relativas a la geografia

e Las obras plasticas relativas a la topografia

e Las obras plasticas relativas a la arquitectura o a las ciencias

e Toda produccion del dominio cientifico, literario o artistico que pueda
reproducirse, o definirse por cualquier forma de impresidbn o de
reproduccion, por fonografia, radiotelefonia o cualquier otro medio conocido

O por conocer.

Es claro que la lista ejemplificativa y no taxativa de las obras que se consideran
literarias y artisticas tiene un régimen juridico y proteccién especial, la cual
impide obtener una patente sobre alguna de ellas. Es preciso mencionar que en
multiples ocasiones se hace uso de una conceptualizacion imprecisa en materia
de propiedad intelectual, en donde se confunden términos propios de la

propiedad industrial con los conceptos del derecho de autor.

d) Los planes, reglas y métodos para el gjercicio de actividades intelectuales,

Jjuegos o actividades econémico-comerciales.

Podriamos decir que este literal es lo suficientemente amplio para que los jueces
interpreten su contenido, lo cual puede llegar a ser de alguna manera perjudicial
para las personas naturales que trabajan en el proceso de creacion e

innovacion.
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Es claro que al plasmarse estos planes y reglas en un documento, tendrian
proteccion por derechos de autor como obras literarias, tal como se dejo

establecido en el literal anterior.

Tengamos en cuenta que las patentes de invencion se otorgan a productos y
procedimientos. De acuerdo al Articulo 14 de la Decisién Andina 486, los Paises
Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas,

tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.

Del cotejo de los dos articulos anteriores encontramos que se crea una gran
dificultad interpretativa para los estudiosos del derecho, juristas y jueces, en
relacion con la determinacion de que diferencias existen entre los
procedimientos en el campo de la tecnologia y planes, reglas o métodos de

actividades econémico-comerciales.

Encontramos la complejidad referida, teniendo en cuenta que los planes y
métodos son utilizados como sindénimos de procedimientos, y sumémosle que
varias actividades econdmico — comerciales, pueden estar validamente dentro
de el llamado “campo de la tecnologia®. Por ejemplo, el procedimiento para la
obtencién mas eficiente de un mejor hidrocarburo a partir del petréleo, es
patentable, pero podria enmarcarse igualmente dentro de un procedimiento
economico — comercial, en nuestro criterio, sin dejar al margen que estamos en

un ejemplo industrial.

Para nosotros es claro que los planes, reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales y juegos no son sujetos de patente, teniendo en cuenta

la naturaleza de los mismos.

Consideramos que la actividad intelectual por excelencia es el pensamiento. El
pensamiento es la actividad y creacién de la mente, se refiere a todo aquello que
es traido la existencia mediante la actividad del intelecto.
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Los planes y métodos establecidos para juegos, como para el juego ciencia
ajedrez, no son patentables |6gicamente, ya que entonces se desnaturaliza la
figura del juego mismo, toda vez que ningun sujeto podria realizar jugada
alguna, sin previa autorizaciéon del titular de la patente lo cual seria
contradictorio. Igual interpretacion debe darse a los planes y métodos de los

diferentes juegos.

Es claro que hay algunos procedimientos, planes, métodos, o reglas referidos a
actividades econdmico — comerciales, claramente definidos, y que por ende no
son objeto de patente, ya que a lo largo de la historia se han venido utilizando,
inclusive como ilustracion en los diferentes procesos académicos vy
universitarios, como podria llegar a ser proyectos de inversidén, esquemas de
planeacién, proyectos de construccidén, métodos de ensefanza, formas de

financiacion, métodos utilizados en contabilidad y finanzas, etc.....

e) No son patentables los programas de ordenadores o el soporte I6gico, como

tales.

De acuerdo a nuestra normativa comunitaria, el programa de ordenador
(software), es la expresidon de un conjunto de instrucciones mediante palabras,
codigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un
dispositivo de lectura automatizada, es capaz de hacer que un ordenador -un
aparato electrénico o similar capaz de elaborar informaciones, ejecute
determinada tarea u obtenga determinado resultado. El programa de ordenador

comprende también la documentacion técnica y los manuales de uso.

Se ha discutido incansablemente respecto a si los programas de ordenador
deben ser protegidos por patentes. En algunas legislaciones como la de
Estados Unidos y las de algunos paises europeos, se establece la posibilidad de

proteger el software o programas de ordenador por patentes.
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Para el caso de Colombia, esta prohibida la proteccion de los programas de
ordenador por patentes, taxativamente, teniendo en cuenta que es considerada

una obra cuya proteccion deba ser dada por derechos de autor.

Para llegar a esto se estableci6 que el software debia asimilarse a obras
literarias, teniendo en cuenta que su creacion se basa en un lenguaje especial,
numérico y de simbolos, de tal forma que era representado en escritos y por

ende susceptible de proteccion como una obra literaria.

En nuestro concepto, el hecho de que se proteja el software por derechos de
autor es una situacion juridica positiva, teniendo en cuenta que la proteccion por
derechos de autor es igual a la vida del autor y 80 afios mas después de su

muerte, mientras que las patentes conceden un plazo maximo de 20 afios.

Por otra parte, entendemos que el proceso para obtener una patente y asi la
titularidad sobre el producto o procedimiento, puede llevar alrededor de dos afios
0 mas, contados a partir de la presentacion de la solicitud de la patente, mientras
que la proteccion por derechos de autor, atendiendo al Convenio de Berna de
1886 y suscrito por Colombia hasta 1987, es automatica, lo cual se traduce en
que la proteccion juridica y legal por derechos de autor comienza a partir de la
creacion misma del software, de manera tal que no es necesario realizar
proceso de registro alguno, lo cual le es favorable al software y a su creador,
considerando la velocidad de los avances tecnoldgicos e informaticos, donde

hoy tenemos un nuevo software y ya mafana es obsoleto.

Encontramos gran dificultad para las entidades encargadas de administrar las
patentes en el mundo, en la verificacién precisa de los requisitos objetivos de
patentabilidad, ya que al conceder algunas patentes sobre programas de
ordenador, dificilmente podria establecerse la novedad y altura inventiva de

futuros programas, que manejan una misma linea, y adicionalmente las PYMEs
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entrarian en desigualdad para competir frente a los monopolios otorgados a las

grandes y tradicionales empresas.

Cabria preguntarnos ;De ninguna manera se puede proteger el software en
Colombia por patente? Retomando textualmente la exclusion que hace la norma
al respecto “los programas de ordenador o el soporte logico, como tales”,
consideramos que el apartado “como tales” esta significando aislados o
independientes, de tal manera que los programas de computador o software que
hacen parte integrante de un producto que se va a patentar, obtendria por

extension la proteccion por patente.
f) Las formas de presentar informacion.

Las formas de presentar informacidén son esquemas que se han establecido para
el comun de las personas en las diferentas actividades y actos cotidianos y que
de otorgarseles patentes, habria que solicitar la previa autorizaciéon del titular

para hacerlo.

Dentro de las formas para presentar informacion encontramos los modelos que
se deben diligenciar para el pago de impuestos, para solicitud de créditos
bancarios, de presentacion de estadisticas, presentaciéon de informacion

contable, financiera, bursatil, etc.

2.3 Invenciones no patentables en Colombia

Reza el articulo 20 de la Decision 486 de 2000 lo siguiente:

No seran patentables en Colombia:

a) Las invenciones cuya explotacion comercial en el territorio del Pais Miembro

respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico o la
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moral. A estos efectos la explotacion comercial de una invencidn no se
considerara contraria al orden publico 0 a la moral solo debido a la existencia de
una disposicion legal o administrativa que prohiba o que regule dicha

explotacion.

Es claro aquel ejemplo excluyente de invento patentable en la cual el inventor
reivindica un equipo inaldambrico que modifica las senales eléctricas dirigidas a
los semaforos alterando el orden de secuencia del mismo o aquel invento en la
cual se reivindica una lamina compuesta de elementos quimicos capaz de
reproducir idénticamente los patrones del cédigo confidencial de una tarjeta de
crédito; ejemplos como estos son rechazados ipso facto por el examinador y que
dan pie al desorden moral y publico, mas alla de toda normativa que lo prohiba,
es un deber que tiene el examinador, como parte de su labor investigativa y

marcada.

b) Las invenciones cuya explotacion comercial en el Pais Miembro respectivo
deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la vida de las personas
o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos
efectos la explotacién comercial de una invencién no se considerara contraria a
la salud o la vida de las personas, de los animales, o para la preservacion de los
vegetales o del medio ambiente solo por razén de existir una disposicion legal o
administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion; como por ejemplo el
invento en el cual se reivindica una composicién quimica, que pone fin a la vida
de ciertos animales de tipo roedor cuya aplicacion debe hacerse en espacios
amplios de mas de 50 mts; asi como el ejemplo de la patente buscada de armas
de fuego manufacturadas con elementos reciclados corrientes, 0 mas conocido
aun, el ejemplo de patentar las tan conocidas “papas bomba” elaboradas en
recintos educativos por alumnos de las facultades de quimica de las principales

universidades tanto publicas como privadas y cuyos materiales son solo
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destinados a labores de ensefianza.

Es asi como el Estado Colombiano deposita su confianza en el articulo 20 de la
Decision Andina 486 para evitar un posible ataque a la salud o vida de las
personas, asi como de las especies animales y vegetales, sin ser legitimado por

el mismo.

c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolégicos para
la produccion de plantas o animales que no sean procedimientos no biolégicos o

microbioldgicos;

Dicho literal esta en concordancia con lo establecido en los ADPIC articulo 27,

numeral 3, literal b.%°

La advertencia que en este caso surge es, que de acuerdo a lo establecido en
dicho literal, se excluyen del campo de patentabilidad, por via de excepcién, las
materias alli descritas, pues bien, dicha exclusion no se refiere a la materia viva

en general, que comprende los microorganismos igualmente.

Asimismo, segun se deduce de la norma no se comprenden dentro de tal
exclusion los procedimientos no biolégicos o microbiolégicos para la produccion
de materia viva.*® El procedimiento no bioldégico o microbiolégico para la
obtencion de de especies y variedades de plantas y razas de animales es
patentable solamente en la medida en que no sean producto o resultado de
actividades de asilamiento. Igualmente podra ser objeto de patente el material

bioldgico objeto de una transformacion en tanto no constituya planta o animal.

2 “qrt 27 .....3. Los Miembros podran excluir asi mismo de patentabilidad:

b) Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente bioldgicos
para la produccidén de plantas o animales, que no sean procedimientos no bioldgicos o microbiologicos. Sin
embargo, los Miembros otorgaran proteccion a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante
un sistema eficaz sui generis o mediante una combinacion de aquellas y este. Las disposiciones del presente
apartado seran objeto de examen cuatro anos después de la entrada en vigor del acuerdo sobre la OMC”

30 “un procedimiento esencialmente bioldgico se distingue de otro procedimiento por la diferencia de grado
en la importancia de la intervencion técnica del hombre en el procedimiento” Rangel Ortiz, Horacio, revista

de la ACPI, volumen 4, Bogota, 1995, pag 120.
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En segunda medida, la exclusion de la proteccion de las plantas o animales por
medio del sistema de patentes no implica que tal proteccion no pueda otorgarse
a través de otros sistemas, especialmente para el caso de las variedades
vegetales, que estan protegidas por la comunidad andina a través de la decision
andina 345 y a nivel internacional por el convenio de la UPOV. La proteccion de
las obtenciones vegetales es una dimensién mas de la propiedad intelectual, y
como tal, es una forma de reconocer los logros de los obtentores de nuevas
variedades vegetales mediante la concesién, durante un plazo limitado, de un
derecho exclusivo. Para beneficiarse de proteccion, las obtenciones deben

satisfacer una serie de criterios especificos.

Definiéndolo de la siguiente manera, la obtencidon de una nueva variedad vegetal
es una produccién cientifica derivada del trabajo intelectual de una persona u
organizacion en el que combind sus conocimientos cientificos y tecnicos de la

manera que consideré mas apropiada para lograr los resultados propuestos.

Como todos los derechos de propiedad intelectual, los derechos del obtentor
vegetal se concretan en un conjunto de comportamientos, conductas y
actividades que no pueden efectuarse por terceros, a menos que medie

autorizacion, licencia o permiso del titular de los mismos.

La Organizaciéon que se encarga de velar por la proteccion de las obtenciones
vegetales es la UPOV, conocida asi por su sigla en francés, a saber, Union
internationale pour la protection des obtentions végétales. En Colombia, la
autoridad nacional competente para otorgar el certificado de obtentor de
variedad vegetal es el Instituto Colombiano Agropecuario — ICA, entidad

encargada de acuerdo al Decreto 533 de 1994.

d) Los métodos terapéuticos o quirurgicos para el tratamiento humano o animal,
asi como los métodos de diagndstico aplicados a los seres humanos o a

animales.
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Disposicién que se encuentra en armonia con lo descrito en el acuerdo ADPIC,

literal a), numeral 3, articulo 27.3"

Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la
técnica, de conformidad con el articulo 16 de la presente Decision, no seran
objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al

originalmente comprendido por la patente inicial.

Con relacion a los métodos terapéuticos es importante sefalar que éstos no solo
implican la curacién de enfermedades o mal funcionamiento del cuerpo, sino que
también incluyen los tratamientos profilacticos o preventivos como por ejemplo la
inmunizacién contra enfermedades, remocién de placa bacteriana de los dientes;
en este sentido se debera examinar cuidadosamente si lo que se esta tratando o

previniendo, con el método reivindicado, es una enfermedad o no.

Una consideracién igualmente necesaria es la distincion entre los métodos
terapéuticos y los métodos cosméticos. Los métodos cosméticos estan
asociados solo con efectos estéticos y pueden ser objeto de patente. Sin
embargo en ocasiones, un método cosmético puede tener una etapa de
tratamiento terapéutico; en este caso no sera patentable a menos que puedan
disociarse la etapas mencionadas y por ende los efectos logrados en cada una

de ellas.

Al respecto el Tribunal de Justicia Andino en su sentencia 11-IP-95, consideré
que “en efecto no se encuentran dentro de la prohibicién los métodos relativos a
los cosméticos. Igualmente indicd que en aquellos casos relativos a un producto
que tenga aplicacion terapéutica y cosmeética, serian patentables Ilas

reivindicaciones dirigidas a la proteccion del efecto cosmético”.

31 “ADPIC: Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio. Articulo 27.....3. Los miembros podran excluir asimismo de patentabilidad: a) los métodos de
diagnostico, terapéuticos y quirtrgicos para el tratamiento de personas o animales”
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Un método con fines terapéuticos que se refiera al funcionamiento de un aparato
asociado con el cuerpo de un ser humano o animal, no se excluye de
patentabilidad si no existe una relacion funcional entre los pasos relativos al
aparato y el efecto terapéutico del aparato en un cuerpo. Tampoco puede
beneficiarse de patentabilidad la manufactura de protesis, en la que esté
involucrado la toma de medidas en el cuerpo y el uso de parte del cuerpo como
modelo, debido a que el proceso de fabricacion de una prétesis se realiza fuera

del cuerpo, colocamos como ejemplo la protesis dental.

En el caso de métodos de eliminacion de parasitos es necesario establecer
ciertas consideraciones a la hora de determinar si se trata de un método de
tratamiento o no. Si el parasito esta dentro del cuerpo de un ser humano o un
animal, el método para la eliminacion de éste es considerado como terapéutico
excluido de patentabilidad, como por ejemplo la eliminacién de un tipo de

gusano como la Tenia Solium.

Algunos métodos de tratamientos de animales con propdésitos en la agricultura
no son considerados métodos de tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento
hormonal de animales de granja como ovejas, vacas, toros...puede ser
patentable debido a que el objetivo del tratamiento es exclusivamente para
incrementar la fertilidad de las hembras, el peso de los animales o para
incrementar la produccion de leche. Dado que algunos de estos efectos pueden
ser observados bajo cualquier condicion de salud del animal, es importante que
la reivindicacién mencione explicitamente que se trata de un método “no-

terapéutico”
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CAPITULO Il

De las Solicitudes de Patente

3. Tramites
3.1 Solicitud de la Patente

En Colombia, una vez el producto o procedimiento a patentar cumpla
cabalmente con los requisitos atras enunciados y no se esté incurso en una de
las causales de no patentabilidad del articulo 20 de la Decision 486 se podra

gestionar lo relacionado a la solicitud de la patente.
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La patente se solicita a través de la presentaciéon de un petitorio o formulario
unico y se diligencia debidamente ante la Superintendencia de Industria y
Comercio, sometiéndose asi a un examen de forma y tramite de patentabilidad,

el que una vez aprobado le otorgara la titularidad sobre la misma.

La solicitud, segun lo dispuesto en el articulo 27 de la Decisién Andina 486 del

ano 2000, debe contener la siguiente informacion:

a) El petitorio;
Este se puede adquirir en la pagina de la Superintendencia de Industria y

Comercio www.sic.gov.co o solicitandolo en las oficinas de dicha entidad.

b) La descripcion;

La descripcién tiene como objeto primordial expresar tangiblemente la invencion
de manera que un técnico o experto en la materia pueda ejecutarla. Con lo
anterior lo que se busca es que se cumpla una de las finalidades de la patente,
como es la de suministrar al publico industrial y cientifico la informacién
correspondiente a la invencion e incrementar asi el cimulo de los conocimientos

tecnologicos.

Las descripciones deberan contener la siguiente informacion:

(i) El sector tecnoldgico al cual pertenece la invencion

(i) Una referencia a la tecnologia previa a la invencion

(iif) La descripcion del problema técnico y la solucién que aporta la invencion

(iv) La mejor manera de ejecutar la invencion. Puede llegarse el caso en el cual
el inventor desconozca la manera de ejecutar su invencidén, momento que se
vislumbra posteriormente cuando se puede comprobar si el invento es viable
comercialmente.

(v) Su aplicabilidad industrial
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c) Una o mas reivindicaciones;

Las reivindicaciones definen particularmente la materia que se desea proteger,
en ellas se determinan el alcance de la proteccién. Deben ser claras y concisas
y estar enteramente sustentadas por la descripcion. Existen dos clases de
reivindicaciones, dependientes cuando defina la materia que se desea proteger
refiriéndose a una reivindicacion anterior, una reivindicacién que se refiera a dos
0 mas reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacion dependiente
multiple. Las independientes por su parte se presentan cuando defina la materia

que se desea proteger sin referencia a otra reivindicacién anterior.

d) Uno o mas dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invencion,

los que se consideraran parte integrante de la descripcion;

e) El resumen;

f) Los poderes que fuesen necesarios;

g) El comprobante de pago de las tasas establecidas;

h) De ser el caso, la copia del contrato de acceso, cuando los productos o
procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o desarrollados a
partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera

de los Paises Miembros de la comunidad andina es pais de origen;

i) De ser el caso, la copia del documento que acredite la licencia o autorizacion
de uso de los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas,
afroamericanas o locales de los Paises Miembros, cuando los productos o
procedimientos cuya proteccion se solicita han sido obtenidos o desarrollados a
partir de dichos conocimientos de los que cualquiera de los Paises Miembros de
la comunidad andina es pais de origen;
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j) De ser el caso, el certificado de depdsito del material biolégico; vy,

k) De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesion del derecho

a la patente del inventor al solicitante o a su causante.

El petitorio de la solicitud de patente estara contenido expresamente en un

formulario y debera determinarse lo siguiente:

(i) La peticidn

(i) Los datos del solicitante que comprenden su nombre, direccion,
nacionalidad o domicilio, y si se trata de una persona juridica, el lugar
de constitucion.

(i)  El nombre de la invencion

(iv)  El' nombre y domicilio del inventor

(V) El nombre y la direccion del representante legal del solicitante

(vi)  Indicacién de los datos de solicitudes presentadas por el mismo
solicitante que se refieran total o parcialmente a la misma invencion

presentada en el extranjero o de los titulos si se hubiesen concedido.

La solicitud debe ir firmada por el solicitante o su representante legal.

3.2 Tramite de la solicitud

El procedimiento de concesion de una solicitud de patente esta sometido a una
serie de requisitos formales de presentacion, técnicos, plazos para los distintos
tramites, publicacion en la gaceta oficial, pago de tasas, etc. Por esto, el
solicitante requiere tener un cierto conocimiento practico de las normas legales
vigentes (Decision 486 de 2000 Régimen Comun sobre Propiedad Industrial,
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio Titulo X) y hacer

un cuidadoso seguimiento del tramite, para no incumplir los plazos previstos.
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“El tramite de la solicitud, aquel proceso administrativo que finaliza con el
esperado acto administrativo que poniendo fin a meses de espera define una

situacion individual y concede, si es del caso, un derecho particular.

La administracion del proceso administrativo tiene una competencia reglada en
cuanto debe ser rigurosamente el procedimiento sefialado en la ley y decidir la

peticion del solicitante de acuerdo con el criterio que sefiala la norma.”%?

Los pasos esenciales del mencionado proceso podemos enunciarlos en base a

las orientaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, asi:

3.2.1 Admision a tramite y otorgamiento de fecha de presentacion

La solicitud se debe presentar en la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) — divisidon de nuevas creaciones y si cumple con los requisitos minimos
exigidos para que sea admitida a tramite se le asignara la fecha de presentacion

y el numero de radicacion mediante el cual se podra identificar la solicitud.

Si falta un requisito, la oficina nacional competente procede a notificar la
inadmision de la solicitud. Solo cuando la misma cumpla con los requisitos
minimos se le asignara fecha de presentacién y se podra iniciar el tramite de la

solicitud.

32 METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, tomo II. Ed. Baker & Mackenzie; 2002.
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ACTUACION DELSOLICITANTE ACTUACION DE LA SIC

PRESENTACION DE I RADICACION
LA SOLICITUD

CUMPLE
CON LOS
REQUISITOS

COMPLETAR
SOLICITUD

NOTIFICACION NG CUMPLE.

INADMISION
—

INICIO TRANITE DE LA
SOLICITUD

Imagen de folleto informativo cuya autoria recae en la Superintendencia de

Industria y Comercio, division de nuevas creaciones, 2005.

3.2.2 Examen de forma

La administracion debe practicar un examen de forma para comprobar si la
solicitud reune los requisitos de los articulos 26 y 27. Para tal efecto tendra un
término de 30 dias habiles que se cuentan a partir de la fecha de presentacion

de la solicitud.

Si no cumple con los requisitos de forma, se notificara al solicitante mediante un

requerimiento por fijacién en lista.
La lista se publicara en el Centro de Documentacién y en la seccion de

notificaciones de la pagina Web de la SIC. Si el Numero de Radicacion de la

solicitud aparece en la lista, quiere decir que tiene un requerimiento de forma.
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ACTUACION DELSOLICITANTE ACTUACION DE LA SIC

INICIO TRAMITE
EXAMEN DE FORMA

RESPUESTA NO CUMPLE CUMPLE
NOTIFICACION REQUISITOS
NOTIFICACION DE FORMA
NO RESPONDE ART. 38
51 CUMFLE
ABANDONADA
SI RESPONDE Y CUMPLE
CON LOS REQUISITOS > PUBLICACION
Art. 40

Imagen de folleto informativo cuya autoria recae en la Superintendencia de

Industria y Comercio, division de nuevas creaciones, 2005.

Si la solicitud no cumple con tales requisitos, se le sefalara al solicitante un
termino de dos (2) meses y un (1) mes en el caso de ser modelos de utilidad,
para que los complete, plazo que es prorrogable por un término igual, La
prorroga debe solicitarse de manera escrita en cualquier momento antes del
vencimiento del término que se desea prorrogar y debe anexar el recibo de pago

de la tasa establecida.

Si el solicitante no da cumplimiento a lo requerido por la Administraciéon en el
término sefialado para el efecto, la solicitud se considerara abandonada, lo que
supone que no se requiere un pronunciamiento expreso de la administracion en

tal sentido que deba ser notificado al solicitante.

Para la presente existen doctrinantes como el Dr. Ignacio Escobar Uribe que

sostienen posturas criticas frente al asunto expresandolo de la siguiente manera:
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“Me parece que considerar abandonada una solicitud debe plasmarse en un acto
administrativo susceptible de ser recurrido y revisado por la jurisdiccion
contencioso administrativa. En virtud del principio de publicidad (art 3, inciso 7
del C.C.A) ‘“las autoridades daran a conocer sus decisiones mediante las
comunicaciones, notificaciones o publicaciones que ordenan este cdodigo y la

”

ley”.

El articulo 44 (inciso 1°) del mismo codigo determina que “las demas decisiones
que pongan término a una actuacion administrativa se notificaran personalmente
al interesado, o0 a su representante o apoderado”; senala también el articulo 50
del C.C.A. que “son actos definitivos, que ponen fin a una actuacion
administrativa, los que deciden directa o indirectamente e fondo del asunto; los
actos de tramite pondran fin a una actuacion cuando hagan posible continuarla”.
Finalmente es menester recordar que el articulo 8 de la ley 58 de 1982
determina que ‘“las actuaciones administrativas son publicas, salvo las taxativas

excepciones que establezcan la Constitucion y la Ley’.

3.2.3 Publicacion de la solicitud

La solicitud se publica en la Gaceta de Propiedad Industrial, esta sujeta a
reserva y solo puede ser consultada por terceros en caso excepcional y solo con
la autorizacion del solicitante o por un tercero respecto del cual el solicitante
pretenda hacer valer derechos derivados de la solicitud (Art. 41 de la Decision
Andina 486).

La solicitud adquiere el caracter publico una vez transcurridos los 18 meses
contados a partir de su fecha de presentacion, desde la fecha de prioridad
invocada, si fuere el caso. Ello significa que la informacion correspondiente a la
invencidon se hace accesible al publico y entra por tanto a hacer parte del estado
de la técnica. El expediente podra entonces ser consultado libremente por

cualquier persona.

82



Una vez transcurrido dicho término, la oficina nacional competente ordenara la
publicacion del extracto de la solicitud. El plazo de los 18 meses se establece en
beneficio del solicitante, que dispondra de ese término para decidir si la
invencion es comercialmente explotable y si sigue adelante con el tramite de la
misma, pero en todo caso se encuentra facultado para que la oficina nacional
competente publique la solicitud antes de que transcurran dichos termino, una
vez agotado el examen de forma. Es claro que con la publicacion se divulga la

invencion.

3.2.4 El llamamiento a oposiciones

El plazo de sesenta (60) dias siguientes para la patente de intencion y treinta
(30) para los modelos de utilidad, a la publicacién de la solicitud en la Gaceta de
Propiedad Industrial es el establecido legalmente para que los terceros
legitimamente interesados puedan formular oposicion con el unico objeto de

desvirtuar la patentabilidad de la invencion.
Pero, si el opositor asi lo solicita, la oficina nacional competente le concedera un
término adicional de sesenta dias para sustentar la oposicion, el cual supone la

posibilidad de presentar pruebas.

Los argumentos de la oposicidn y del solicitante se tomaran en cuenta durante la

etapa de Examen de Fondo (Examen de Patentabilidad).

83



ACTUACION DELSOLICITANTE ACTUACION DE LA SIC

PUBLICACION

TIEMPO MAXIMO (VER CUADRO)
DE RESPUESTA

| ol ﬂ RESPUESTA I NOTIFICACION [[ofmm = = — 4 OPOSICION

SOLICITUD EXAMEN
DE PATENTABILIDAD

v

L-——-—-—-—* EXAMEN FONDO

Imagen de folleto informativo cuya autoria recae en la Superintendencia de
Industria y Comercio, division de nuevas creaciones, 2005.

3.2.5 Solicitud de examen de fondo

Una vez transcurren los seis meses para las patentes de invencion y los tres
meses para los modelos de utilidad, desde la publicacion, se hubiesen formulado
las respectivas oposiciones o0 no, el solicitante debe solicitar a la oficina nacional

competente que practique el examen de patentabilidad de la invencion.

Es grave la consecuencia de no solicitar en la oportunidad legal la practica de

dicho examen, pues se entendera abandonada la solicitud.

3.2.6 Examen de Patentabilidad

En el evento de que la oficina nacional competente considere, como resultado

del examen de fondo, que la invencién no es patentable o no cumple con algun
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requisito, se lo notificara asi al solicitante, quien podra dar respuesta a la
objecién en un plazo de sesenta (60) dias prorrogables por un termino adicional
de treinta (30) dias para las patentes de invencion y treinta (30) dias para los

modelos de utilidad prorrogables por un termino adicional de quince (15) dias.

Una vez presentada la decision o respuesta de la oficina nacional competente y
si subsistieran objeciones, la misma oficina si lo estima pertinente, podra
formular nuevos requerimientos, debe aclararse que solo procede un
requerimiento adicional cuando el solicitante, al dar respuesta al primero,
modifique la descripcion o las reivindicaciones, segun la Resolucion 210 de 2001

de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Cabe resaltar el concepto critico del tratadista Carlos Olarte sobre el presente

examen de fondo de la siguiente manera:

“El examen de fondo puede caracterizarse como una negociacion entre la
Administracion y el solicitante. En esta negociacion, el solicitante puede intentar
desvirtuar los argumentos del examinador o modificar sus reivindicaciones para
evitar el alcance de las anterioridades citadas por la Administracion. Esto se
puede hacer en cualquier momento durante el tramite, incluyendo en un recurso
de reposicion, las modificaciones no pueden implicar una ampliacion de la

materia inicialmente reclamada.”

En el proceso del examen de patentabilidad de la invencion, la oficina nacional
competente goza de amplias facultades legales tales como recurrir a informes de
centros tecnologicos, cientificos, expertos o de otras oficinas de propiedad
industrial a nivel mundial. Asi mismo, puede requerir al propio solicitante para
que presente determinados documentos segun el caso presentado. Para estos
efectos, se le senalara al solicitante un término de tres meses, que podra ser
suspendido por un plazo determinado a peticion de este, si resultado del examen
de patentabilidad o la patente extranjera se encuentran pendientes de decision
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por la autoridad competente. (Casos sefalados en el articulo 47 de la Decision
486).

3.2.7 Concesion o denegacion de la patente

La oficina nacional competente procedera a denegar la concesion del titulo de

patente en los siguientes casos:

- Cuando el solicitante no de oportuna respuesta al requerimiento que se le
formule

- Cuando la respuesta a tal requerimiento no subsane los defectos
sefalados

- Cuando no se suministren oportunamente los documentos requeridos

- Cuando el examen de fondo resultare desfavorable por no reunir la

invencion los requisitos de patentabilidad

Si el examen de patentabilidad fuere favorable, se concedera la patente. La
concesion podra versar sobre alguna de las reivindicaciones cuando el examen

solo fuere parcialmente favorable.

La decision se profiere por el Superintendente delegado para la propiedad
industrial y es susceptible solamente del recurso de reposicion, actuacién con la

cual culmina la via gubernativa.33

33 Ibidem, pag 53.
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ACTUACION DELSOLICITANTE ACTUACION DE LA SIC

EXAMEN DE FONDO

TIEMPO MAXIMO (VER CUADRO)
DE RESPUESTA

RESPUESTA
NOTIFICACION

CUMPLE REQUISITOS
DE PATENTABILIDAD
Art. 14 a 21

NOTIFICACION
Art, 45 yio Art 46

EXAMEN DEFINITIVO
Art.. 43
CUMPLE REQUISITOS,

S1 RESPOMDE Sl CUMPLE

3ANOdSTY ON

NO CUMPLE
Y
> NEGACION CONCESION
TOTAL O PARCIAL

Imagen de folleto informativo cuya autoria recae en la Superintendencia de

Industria y Comercio, division de nuevas creaciones, 2005.
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CAPITULO IV
De la Titularidad de la patente

4. Titulares de la patente

4.1 Derechos que se derivan de la patente

Es claro que los derechos sobre la propiedad industrial es adquirida y no innata
a su autor como ocurre con los derechos de autor, por tanto hablamos de un
derecho reconocido y otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio
Colombiana, en otros términos, es un titulo de propiedad otorgado por el
gobierno de un pais, que da a su titular el derecho a impedir temporalmente a

otros la fabricacién, venta y/o utilizaciéon comercial de la invencién protegida.

“Una patente no es el otorgamiento del derecho de usar la tecnologia patentada,
mas bien, es el otorgamiento de excluir a otros de usar la tecnologia que se
define en las reivindicaciones de la patente. El mismo titular de la patente puede
no estar facultado para usar esa tecnologia de la patente porque ésta puede
constituir una mejora de tecnologia previamente patentada por ofro. En este
evento, se requiere una licencia del titular de la patente anterior. Una patente no
es el oforgamiento de un derecho de hacer, usar o vender. No implica, directa o

indirectamente, un derecho tal. Sélo otorga el derecho de excluir a otros...”*

El derecho que surge de la concesion de la patente participa de las
caracteristicas de los derechos de propiedad industrial. Hablamos de un derecho
de propiedad que recae sobre un bien intangible, inmaterial, en ese caso la
invencion dota al titular de una serie de facultades que permiten asimilarlo al

derecho del propietario comun.

34 Thomas McCarthy, Desk Encyclopedia of Intelectual Property, Second Edition, pag 312.
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El inventor es quien en principio tiene el derecho para solicitar la concesion del
derecho de exclusiva de su invencion. Pero como es posible que la misma
invencion se conciba por dos o0 mas inventores, en forma independiente y de
manera mas 0 menos simultanea, dispone la ley que tendra derecho a la patente

aquel que presente primero la solicitud.

Cuando el producto o procedimiento que va a ser patentado ha sido elaborado
en colaboracion, esto es que han intervenido varias personas, el derecho sobre
la misma recae de forma conjunta sobre todas las personas que intervinieron;
sin embargo, si dicha participacion no se hizo conjuntamente sino que de forma
separada y la union de todas las partes conform6é un todo que ha de ser
patentado, la titularidad de la patente sobre cada elemento que hace parte del
conjunto, puede ser objeto de proteccidén de forma individual por su inventor y el

todo se hara en forma conjunta.

Si el inventor labora para una persona juridica o natural y el invento es producto
de su actividad laboral, se entiende que la titularidad de la patente le
corresponde al empleador, pero este debe consignar en el contrato de trabajo
una clausula compromisoria de cesion o transferencia de derechos sobre los
elementos de invencion, al igual que el reconocimiento econdémico por la
invencion como una forma de estimular su actividad creativa y de investigacion.
En todo caso el inventor tiene derecho a ser reconocido como tal e incluso a

oponerse a ser mencionado como tal.

Ademas de lo anterior, el inventor tiene la facultad de ceder su invencion y por lo

tanto el derecho a solicitar la patente.
El titular de una patente puede transferir sus derechos por actos entre vivos o

por via sucesoria, es decir que el derecho no desaparece con la muerte del

titular, sino que sus sucesores de igual forma pueden continuar haciendo uso de
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estos derechos por el tiempo en que le fue otorgado por la autoridad

administrativa competente.

Debe tenerse en cuenta que el alcance de la proteccion conferida por la patente
estara determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripcion y los
dibujos, o en su caso, el material biolégico depositado, serviran para

interpretarlas.

Cuando la patente proteja material biolégico capaz de reproducirse, la patente
no se extendera al material bioldégico obtenido por reproduccién, multiplicacion o
propagacion del material introducido en el comercio conforme al parrafo primero,
siempre que la reproduccion, multiplicacion o propagacion fuese necesaria para
usar el material conforme a los fines para los cuales se introdujo en el comercio
y que el material derivado de tal uso no se emplee para fines de multiplicaciéon o

propagacion.

El tratadista Ricardo Metke se refiere al contenido del derecho de la siguiente

manera:

“En nuestra opinion, el contenido del derecho del titular de la patente incluye
tanto una faceta positiva como una negativa. La primera comprende la facultad
de explotar la invencion patentada, lo cual le da un contenido econémico y util al
derecho; no de otra forma se entenderia la consagracion de una carga para el
titular de explotar efectivamente la invencion. Ademas, por tratarse la invencion
de un bien inmaterial, su titular tiene la facultad para disponer del mismo, bien
permitiendo su explotacion por parte de terceros a cambio de una regalia, o bien
cediendo la propiedad sobre el mismo. (...) En segundo término es preciso tener
en cuenta que el derecho a que nos hemos referido recae sobre la invencion. El
objeto de la invencion esta delimitado en aquella parte del documento de la
patente que se denomina reivindicaciones. Estas, constituyen el aspecto
novedoso, la invencion propiamente dicha y lo que es objeto de proteccion. Por

90



eso se dice que determinan el alcance del derecho. La descripcion entendida
como la explicacion de la invencion y los dibujos y planos, sirven para interpretar

las reivindicaciones. (...)"*°

Asi mismo, el tratadista afirma que no existe ni en la doctrina nacional, ni en
jurisprudencia colombiana, ni en la del Tribunal de la Comunidad Andina el

siguiente cuestionamiento:

¢La proteccion otorgada a través de la patente se refiere exactamente a la
invencion delimitada por las reivindicaciones o también se extiende a las

invenciones similares?

Pues bien, el tratadista recomienda el comentario sobre el particular realizado
por McCarthy de la siguiente manera: “Tipos de infraccion. La determinacion de
la infraccion directa de la patente es un proceso de dos pasos: (1) Debe haber
una definicién precisa de lo que esta patentado; v.gr., el lenguaje de la
reivindicacion de la patente debe ser interpretado para delimitar su preciso
alcance vy significado; y (2) debe determinarse si la reivindicacion versa sobre el
aparato acusado bajo el examen de la infraccion literal si todos y cada uno de
los elementos de la reivindicacion se encuentran en el producto acusado; o (2) el
producto o proceso acusado constituye bajo la doctrina de los equivalentes si
éste cumple esencialmente la misma funcion, esencialmente en la misma forma,

para obtener el mismo resultado que el de la invencion reivindicada.”

Desde la optica juridica, la patente confiere a su titular el derecho de impedir a

terceras personas (ius_prohibendi) que no tengan su consentimiento, realizar

cualquiera de los siguientes actos:36

a) Cuando en la patente se reivindica un producto:

35 METKE MENDEZ, Ricardo. Lecciones de Propiedad Industrial, tomo II. Ed. Baker & Mackenzie; 2002
36 Decision Andina 486, articulo 52.
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i) Fabricar el producto;
ii) Ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos

fines;y,

b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) Emplear el procedimiento; o
ii) Ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un

producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

El titular de la patente en ningun momento podra ejercer el derecho a impedir a
terceros actos determinados sin su consentimiento, respecto de los siguientes

actos:

a) Actos realizados en el ambito privado y con fines no comerciales;

b) Actos realizados exclusivamente con fines de experimentacion, respecto al
objeto de la invencién patentada;

c) Actos realizados exclusivamente con fines de ensefianza o de investigacién
cientifica 0 académica;

d) Actos referidos en el articulo 5ter del Convenio de Paris para la Proteccion de

la Propiedad Industrial;3’

La limitacién que se establece en el presente literal se refiere a la utilizacion que
puede hacer cualquier tercero del material bioldgico protegido para desarrollar
uno nuevo, con la advertencia que no estara comprendido en esta excepcion el

caso en que el material que llegue a desarrollarse requiera el uso repetido del

37 Articulo Ster:

“Patentes: libre introduccién de objetos patentados que formen parte de aparatos de locomocion.

En cada uno de los paises de la Unidn no se considerard que ataca a los derechos del titular de la patente:

l. El empleo, a bordo de navios de los demas paises de la Union, de medios que constituyan el objeto
de su patente en el casco del navio, en las maquinas, aparejos, aparatos y demds accesorios, cuando dichos
navios penetren temporal o accidentalmente en aguas del pais, con la reserva de que dichos medios se
empleen exclusivamente para las necesidades del navio;

2. El empleo de medios que constituyan el objeto de su patente en la construccion o funcionamiento
de los aparatos de locomocion aérea o terrestre de los demas paises de la Union o de los accesorios de
dichos aparatos, cuando éstos penetren temporal o accidentalmente en el pais.”
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material biolégico previamente, pues en este caso se generaria una

dependencia que se regula de manera distinta.

e) Cuando la patente proteja un material biolégico excepto plantas, capaz de
reproducirse, usarlo como base inicial para obtener un nuevo material viable,

salvo que tal obtencién requiera el uso repetido de la entidad patentada.

Segun lo anterior, el material biolégico que hubiese sido introducido en el
comercio con una finalidad diferente a su reproduccion o multiplicacion no podra

utilizarse de manera diferente por quien lo adquiera.

Bercovitz comenta el problema en los siguientes términos:

“La posible multiplicacion biolégica suscita también dificultades desde el punto
de vista del agotamiento del derecho. Como es sabido, el agotamiento del
derecho significa que los objetos protegidos por la patente que han sido
introducidos en el mercado con autorizacion del titular de aquella pueden, en
principio, circular y ser explotados libremente. Este principio, aplicado a las
invenciones de seres vivos, crea una problematica totalmente nueva, pues hay
que contar con que los seres vivos puestos en el mercado se multiplicarian por
via bioldgica, de manera que el acto que origina el agotamiento cobra una
frascendencia extraordinaria, con la consecuencia de que el derecho de
exclusiva del titular puede quedar extraordinariamente debilitado”® Mas adelante

agrega:

“Parece en cualquier caso, que el agotamiento del derecho debe delimitarse
teniendo en cuenta la utilizacion normal que de la materia biolégica hara el

adquiriente segun lo que haya pactado al adquirirla. Este es en definitiva el

38 Alberto Bercovitz, Patentes Biotecnoldgicas, Conferencia pronunciada en las IX jornadas de Trabajo y
Consejo de Administracion de la Asociacion Interamericana de la Propiedad Industrial (ASIPI), Octubre
14-17, 2001, La Paz, Bolivia.
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planteamiento que subyace a la propuesta de Directiva Europea, cuyo articulo

10 establece lo siguiente:

“La proteccion a que se refieren los articulos 8 y 9 no se extendera a la materia
biolégica puesta en el mercado en el territorio de un Estado Miembro por el
titular de la patente o con el consentimiento de éste, cuando la reproduccion o
multiplicacion sea el resultado necesario de la utilizacion para la que haya sido
puesta en el mercado dicha materia biolégica, a condicion de que la materia
obtenida no se utilice posteriormente para nuevas reproducciones o

multiplicaciones”.

Analizado el punto de vista anterior y las recomendaciones efectuadas cabe

aclarar que la Decision Andina 486 acogi6 dicho postulado.

4.2 Normativa nacional comercial

Dentro del articulado normativo de nuestro Coédigo de Comercio, mas
exactamente en el articulo 552, se establece la aplicacion directa del la Decision
486 de 2000, donde se seinalan los siguientes actos que constituyen explotacion
del invento patentado por parte de un tercero sin consentimiento del titular del

derecho de la siguiente manera:

1. Fabricar el producto objeto de la invencion patentada

2. Utilizar, introducir en el territorio nacional, enajenar, ofrecer en venta, o
colocar en el comercio, en cualquier forma el producto patentado, lo
mismo que tenerlo con el fin de utilizarlo o colocarlo en el comercio;

3. Emplear o ejecutar, enajenar u ofrecer en venta el procedimiento y los
medios a los cuales se refiere el objeto de la invencién patentada, y

4. Utilizar, introducir en el territorio nacional, enajenar u ofrecer en venta o

colocar en el comercio, en cualquier forma, productos que se obtengan
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por el procedimiento patentado, lo mismo que tenerlos con el fin de

utilizarlos o colocarlos en el comercio.

De la enunciacién referida a los actos prohibidos se desprende responsabilidad
que recae en cabeza de terceros que directamente infrinjan la invencion
patentada, mediante la fabricacion del producto patentado o la utilizacion del
procedimiento patentado, que la doctrina denomina apropiacion propia 3°, o bien
en cabeza de terceros que incurran en las otras conductas descritas tales como
la enajenacion, la importacién o el deposito del producto protegido por la patente

y que la doctrina ha denominado apropiacién secundaria .

En conclusidon a lo anteriormente dicho dada la referencia a los derechos que
otorga el titulo de patente en Colombia, podemos decir que el titular de una
patente tiene todo el derecho al uso y explotacidén de su invencién, sin que exista
restriccion de parte de terceros a excepcidon cuando esto se hace de forma ilicita,

actividad usualmente dada en nuestro pais lamentablemente.

4.3 Duracion de la proteccién

La duracion de la proteccion legal otorgada a través del titulo de patente a un
invento a saber, producto o procedimiento, esta determinada en un tiempo de
veinte (20) anos, debido a que es un derecho eminentemente temporal, a cuya
expiracion la invencién pasa a ser de dominio publico. Su vigencia a partir de la
presentacion de la solicitud estara condicionada entonces a que la patente sea

efectivamente concedida.

Segun lo establecido en el articulo 50 de la Decisién 486, “La patente tendra un
plazo de duracion de veinte afos contados a partir de la presentacidén de la

respectiva solicitud en el pais miembro”. Debe advertirse que en la Decisién 486

39 Pachon, Manuel. Proteccion de los Derechos de Propiedad Industrial, Temis. 1986. Pag. 79.
40°0Ob cit. Pag 80.
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no esta contemplada la opcién de renovacion del titulo de patente o de prorroga

alguna.

Si bien la vigencia de la patente se cuenta a partir de la fecha en que se efectua
la presentacion formal de la solicitud, lo claro es que el derecho inherente a la
misma solo podra hacerse efectivo cuando ésta se conceda por la oficina

nacional competente.

El articulo 239 de la Decisién 486 establece la duracion de la proteccion de la
invencion durante el periodo de publicidad de la invencién y la concesién de la

patente regulandolo de la siguiente forma:

“El titular de una patente tendra derecho a ejercer accion judicial por dafios y
perjuicios por el uso no autorizado de la invencion o del modelo de utilidad
durante el periodo comprendido entre la fecha en que adquiera caracter publico
y pueda ser consultada la solicitud respectiva y la fecha de concesion de la
patente. El resarcimiento solo procedera con respecto a la materia cubierta por
la patente concedida, y se calculara en funcion de la explotacion efectivamente

realizada por el demandado durante el periodo mencionado.”
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CAPIiTULO V

De las Licencias Obligatorias

5. Las licencias en las patentes
5.1 Obligacién de explotar la invencién

La concesion de una patente conlleva una carga para su titular, estando
obligado a explotar la invencion patentada en cualquier Pais Miembro de la
Comunidad Andina, directamente o a través de alguna persona autorizada por

él.

Atendiendo lo preceptuado por la normativa andina, se entendera por
explotacion, la produccion 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 importacion, junto con la distribucion y
comercializacion del producto patentado, cuando ésta se haga de forma
suficiente para satisfacer la demanda del mercado. Cuando la patente haga
referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto, no seran

exigibles los requisitos de comercializacion y distribucion.

La no explotacion de la invencion patentada podra dar lugar a la llamada licencia

obligatoria.

5.2 Las Licencias Obligatorias

Es menester enunciar que por licencia se entiende el derecho adquirido por un
tercero para explotar con autorizacion del titular, los derechos que éste posee
sobre su propiedad intelectual, limitado a unas condiciones contractuales, sin

que este acto represente transferencia de derechos.
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Como contraprestacién por la licencia, el titular de la patente tiene derecho a una
compensacion, que generalmente corresponde a una regalia, entendiendo por
ésta un determinado porcentaje sobre las ventas del producto o elaborado al

amparo del procedimiento objeto de la patente.

La figura de las licencias obligatorias, la del agotamiento del derecho*' y el
control administrativo a contratos de tecnologia en donde lo que se negocia son
bienes inmateriales, intangibles o incorporales son medios o instrumentos que
sirven para evitar el ejercicio abusivo de derechos protegidos por la propiedad

intelectual.

El articulo 57 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece que el titular de una patente podra conceder licencias a uno o mas
terceros para que éstos efectuen la explotacion de la invencidon patentada. De
conformidad con lo anterior un contrato de licencia es aquel por medio del cual el
titular de una patente autoriza a un tercero para que éste lleve a cabo la

explotacion de la misma.

Conceptualmente tuvo su origen en 1623, en el estatuto Britanico de
Monopolios, asociada desde sus inicios a la obligacidn de explotar la patente en
el pais donde fue concedido el derecho. Constituye una de las instituciones
contenidas en el Derecho de Patente, habilitada como una excepcion y limitada

a los derechos inherentes al titular de la invencidn, prevista para tratar de lograr

41 “E] principio del agotamiento del derecho en los derechos protegidos por la propiedad intelectual surgi6
de la necesidad de conciliar dos intereses aparentemente contrapuestos: el monopolio de explotacion
territorial que conceden los derechos de propiedad intelectual con el principio de la libre circulacion de
productos y servicios que rige en materia de comercio internacional y principalmente en regimenes
econdmicos comunitarios. El tema del agotamiento del derecho en el campo de la propiedad intelectual
(exhaustion of rights) es, en ultimas, un remedio creado por la jurisprudencia inicialmente y después por la
legislacion contra el posible ejercicio abusivo de los derechos de propiedad intelectual que puedan impedir
la libre circulacion de mercancias: una persona que legitimamente coloca en un pais un producto o servicio
protegido por la propiedad intelectual no puede prohibir que ese producto o servicio reingrese al pais
nuevamente de manera legal, ya que, se considera que su derecho se ha agotado en el momento en que
dispuso legalmente del mismo.” Andrés Mauricio Rengifo Garcia, Nombres de dominio y propiedad
industrial, tesis de grado, Bogota, Universidad Externado de Colombia, 2000

98



un equilibrio entre los intereses de éste y el interés publico, o sea, para tratar de

mitigar el efecto de los derechos exclusivos adquiridos por el titular de la patente

La explotacién de la patente a través del licenciatario constituye una explotacion
valida de la misma, que puede invocar el titular de la patente cuando deba
satisfacer ese requerimiento, bajo la condicion de que la licencia se encuentre

debidamente registrada ante la oficina nacional competente.

Es la oficina nacional competente quien otorga la licencia obligatoria a un
tercero, mediante un acto administrativo, después de surtido el procedimiento

que prevea la legislacion nacional para el efecto.

El Acuerdo sobre los ADPIC, si bien no refiere expresamente la institucién de la
Licencia Obligatoria, refiere “Otros usos sin autorizacion del titular de los
derechos”, con la salvedad de que estos usos son diferentes de los permitidos
en virtud del Articulo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC.

Sin embargo, las disposiciones relativas a la concesion de licencias obligatorias
establecen una limitacion segun el Articulo 31 f) del Acuerdo sobre los ADPIC.
Por tanto, los productos fabricados al amparo de una licencia obligatoria, no
podran ser exportados, a menos que la licencia haya sido concedida para poner
fin a practicas anticompetitivas (Articulo 31 K del Acuerdo). A tal efecto, para los
paises en desarrollo con capacidad tecnoldgica insuficiente o nula para producir

medicamentos, tales licencias resultarian inoperantes.

5.2.1 Supuestos para la procedencia de la licencia obligatoria

a) Falta de explotacion de la invencion patentada. Esta licencia se fundamenta

basicamente en consideracion a un interés de tipo social que va envuelto en la

concesiéon de un monopolio. En efecto, es del interés general el fomento de la
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industria en el campo objeto de la patente, que solo se garantiza mediante la

explotacion efectiva de la misma.

Las condiciones normativas para darse la procedencia de la licencia son:

1

Que haya transcurrido un plazo de tres (3) afios contados a partir de la
concesion de la patente o de cuatro afios a partir de la solicitud, el que
resulte mayor;

Que en el momento de solicitarse la licencia, la patente no se haya
explotado donde se solicite la licencia por el titular directamente o por un
tercero autorizado, o si su explotacién ha estado suspendida por mas de
un ano

Que la falta de explotacion no se encuentre justificada por excusas
legitimas, incluyendo razones de fuerza mayor o caso fortuito

Que el interesado, habiéndolo intentado previamente, no haya obtenido
una licencia contractual en termino y condiciones razonables en un plazo

prudencial

En cuanto al procedimiento que debe surtirse para el otorgamiento de la licencia,

en la norma se dispone la notificacion al titular de la patente para que éste se

pronuncie sobre la peticion del interesado para que se le conceda la licencia

obligatoria, en un término de sesenta (60) dias habiles.

Asi también dispone dicha norma que la decision de la oficina nacional

competente debe comprender los siguientes puntos: El alcance y extension de la

licencia en particular, periodo por el cual se concede, objeto de la licencia y el

monto y condiciones del pago de las regalias.

El titular de la patente podra impugnar tanto el otorgamiento de la licencia como

el monto de la compensacion fijados ambos por la oficina nacional competente.
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El monto de la compensacion puede igualmente ser objeto de reclamo por el

beneficiario de la licencia.

Estas impugnaciones y reclamos no se encuentran dilucidados en la Decision
486 lo que hace estrictamente necesaria la aplicacion analégica de las normas
contencioso administrativas en lo que tiene que ver con la via gubernativa y la
via contencioso administrativa. No debe olvidarse el articulo 63 inciso final el
cual estipula que dicha impugnacién no interrumpe la licencia, ni el pago de las

regalias en la parte no reclamada.

Las condiciones de la licencia pueden ser modificadas por la oficina nacional
competente, cuando lo justifiquen nuevos hechos.

A términos finales se resalta la obligacion que recae en el licenciatario de
explotar la licencia dentro de los dos afios siguientes a la concesion, salvo que

existan excusas legitimas. En caso adverso se revocara la licencia.

b) Razones de interés publico. Situaciones excepcionales de interés publico, de
emergencia o de seguridad nacional, previamente declaradas por el gobierno

son las razones para otorgar este tipo de licencias.

En los mencionados eventos, el gobierno podra someter la patente a licencia por
el término que perduren tales situaciones, en cuyo caso cualquier tercero podra

solicitar ante la oficina nacional competente la concesion de la licencia.

Es de recomendar, como algunos tratadistas lo argumentan que si bien la norma
no lo expresa, se infiera I6gicamente que la invencion objeto de la licencia debe
estar relacionada con la crisis declarada. Por las mismas razones de emergencia
se dispone que el titular de la patente sea notificado cuando sea razonablemente

posible.
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c) Como sancion por incurrir el titular en practicas restrictivas de la competencia.
De oficio o a peticion de parte, la oficina nacional competente, en este caso la
oficina nacional competente previa calificacion de la autoridad nacional en
materia de libre competencia, otorgara licencias obligatorias cuando se
presenten practicas que afecten la libre competencia, en particular, cuando
constituyan un abuso de la posicion dominante en el mercado por parte del

titular de la patente.

Sefala la norma que para efectos de fijar la compensacion econdmica a favor
del titular de la patente, se tendra en cuenta la necesidad de corregir las
practicas anticompetitivas. Esto es, que la compensacion que se fije debe
permitir al beneficiario de la licencia ofrecer los productos amparados con la
patente en condiciones que permitan corregir las distorsiones del mercado que

se ha producido.

d) Por dependencia con otra patente. Esta licencia es concedida cuando el titular
de una patente requiere para su explotacién, el empleo de otra de manera

necesaria, cuya licencia contractual no ha podido obtener.

Para que pueda proceder dicha licencia es requisito que la segunda invencion

represente un avance técnico considerable respecto de la primera.

De acuerdo a la normativa andina aplicada es menester referir las normas
comunes, articulos 68 y 69 de la Decision Andina 486 referidas al tema de las

licencias obligatorias de la siguiente manera*?:

a) Las licencias obligatorias no son exclusivas; el beneficiario de la licencia no

podra conceder sublicencias;

2 La Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la resolucion 17585 del 25 de mayo de 2001
reglamento los aspectos procedimentales de las licencias obligatorias.
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d)

La cesidn de las licencias obligatorias debe hacerse conjuntamente con la
parte de la empresa que permite explotacion industrial; deben constar por
escrito y ser ante la oficina nacional competente, oficina nacional

competente para que surtan efectos frente a terceros.

La oficina nacional competente puede revocar la licencia obligatoria, a
reserva de la proteccion adecuada de los intereses legitimos de las
personas que han recibido autorizacion para las mismas, si las
circunstancias que les dieron origen han desaparecido y no es probable

que vuelvan a surgir;

La duracién y el alcance que se fije para la licencia por la oficina nacional
competente debe consultar la finalidad que se persigue con el otorgamiento

de la misma.

Tratandose de patentes de invencidn que protegen tecnologia de
semiconductores, la licencia obligatoria s6lo se autoriza para un uso
publico no comercial o para remediar o rectificar una practica declarada
contraria a la libre competencia por la autoridad nacional competente

conforme a los articulos 65 y 66 de la Decision 486.

Las licencias obligatorias deben ser remuneradas. Para efectos de fijar
dicha remuneracién, la autoridad nacional competente debera tener en
cuenta el valor econdmico que representa la patente y las circunstancias

propias de cada caso en particular.
La licencia obligatoria se concede, especialmente, para abastecer el

mercado interno. Esto no excluye la posibilidad de un mercado exportador

del producto licenciado.
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Las licencias obligatorias no surtiran efectos si no cumplen con las disposiciones
legales comprendidas en la Decision 486. Tal como lo enuncia Ricardo Metke,

seran nulas o mejor aun, el acto administrativo que las concede sera anulable.

La Licencia Obligatoria, como elemento organico dentro del sistema de patente,
tiene como fin responder a los intereses de la sociedad, garantizar el flujo de
tecnologia y actuar como elemento regulador que integra y delimita el derecho
de patentes. Puede definirse como instrumento mediador entre los intereses del
inventor y de la comunidad, en la actualidad resulta una alternativa para acceder

a productos y tecnologias patentadas
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CAPITULO VI

De los Actos Posteriores a la Concesion del Titulo de Patente

6. Actos posteriores a la concesién de la patente

6.1 Actuaciones

El titular de una patente dentro de sus facultades otorgadas por la legislacion
andina podra solicitar a la oficina nacional competente las siguientes

actuaciones:

a) Pedir la modificacion de la patente con el fin de consignar cualquier cambio
en el nombre, direccion, domicilio u otros datos del titular o del inventor o para
modificar o limitar el alcance de una o mas de las reivindicaciones. Asi mismo,

podra pedir la correccion de cualquier error material en la patente.*?

b) Renunciar a una o mas reivindicaciones de la patente o a la patente en su
totalidad, mediante declaracién dirigida a la oficina nacional competente. Dicha
renuncia surtira efectos desde la fecha de recepcidn de la declaracion
respectiva.

c) Dividir la patente en dos 0 mas patentes fraccionarias.

d) Llevar a cabo la fusion de dos o mas patentes.

43 Deber4 diligenciarse el formulario tnico de inscripcién de afectaciones para tal efecto suministrado por
la Superintendencia de Industria y Comercio, oficina nacional competente colombiana.

El cambio de nombre, es un acto de caracter juridico por medio del cual una persona titular de un derecho
de propiedad industrial modifica total o parcialmente su nombre. Cambio de domicilio, es el acto por medio
del cual el titular de un derecho de propiedad industrial modifica el sitio principal de sus negocios o de su
residencia, segun el caso. Cambio de direccion, es el acto por medio del cual el solicitante modifica la
direccién donde debe ser notificado de cualquier acto.
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Las tasas legales para los actos que se llegaren a realizar con posterioridad a la
concesion de la patente podran ser establecidas por la oficina nacional

competente de acuerdo a sus criterios y facultades dadas por la ley.

6.2 Caducidad de la Patente

Para mantener vigente una patente, el titular de la misma debera pagar las tasas
anuales (anualidades) establecidas. Dichas anualidades deberan pagarse por
afios adelantados y seran revisados anualmente por la oficina nacional

competente, la SIC.

La fecha de vencimiento de cada anualidad sera el ultimo dia del mes en que fue
presentada la solicitud. El titular puede pagar dos o mas tasas anuales por

adelantado.

Vencido el plazo podra pagarse la anualidad con un recargo establecido dentro
de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del
periodo anual correspondiente.

La falta del pago de una tasa anual dentro de los plazos establecidos producira

la pérdida o caducidad de la patente.**

4 Decision andina 486, articulo 80.
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TiTULO Il
DE LOS MODELOS DE UTILIDAD
CAPITULO |

Generalidades

1. Patente de modelo de utilidad

1.1 Definicién

Se considera modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuracioén o disposicidon
de elementos, de algun artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro
objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilizaciéon o fabricacion del objeto que le incorpore o que le

proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.*°

En el ordenamiento andino la conceptualizaciéon del modelo de utilidad se
encuentra delimitada horizontal y verticalmente como una invencién menor, en

relacion con las patentes de invencion:

Delimitacion horizontal: Lo dicho ya que la ultima parte del articulo 81 se puede
determinar que el modelo de utilidad es una figura cercana a las patentes de
invencién, porque sirve para proteger pequefos inventos, que constituyen
aportaciones técnicas (mejoras sustanciales) que tienen por objeto obtener

ventajas utiles sobre lo ya conocido.

Delimitacion vertical: En virtud de esta delimitacion legal, el modelo de utilidad
constituye una categoria de la propiedad industrial, semejante a la patente de
invencion, cuya exigencia inventiva, valor cientifico y avance tecnoldgico es
menor, debido a que mas bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se
traduce en una mejora de tipo practico o en una ventaja en su empleo o
fabricacion y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para

satisfacer una necesidad humana.

45 Ibidem, articulo 81.
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1.2 Elementos del Modelo de Utilidad

a) Si bien en un menor grado, el modelo de utilidad es una invencion, por lo que
debe existir novedad, actividad inventiva del autor que se traduce en un
artefacto, instrumento, herramienta o mecanismo que se agrega al objeto ya

existente.

b) El modelo de utilidad debe tener la forma definida de un objeto, es decir debe
tratarse de la forma espacialmente definida de un objeto, no de un procedimiento

0 una sustancia.

c) Esa forma adicional debe reportar una ventaja practica o utilidad nueva que se
manifestara en el empleo o en la manufactura del objeto cuya proteccion se

pretende.

1.3 Objetos no susceptibles de proteccién a través del Modelo de Utilidad

De forma taxativa, el articulo 82 de la Decision 486 enuncia lo siguiente:

-No se consideraran modelos de utilidad: las obras plasticas, las de arquitectura,
ni los objetos que tuvieran unicamente caracter estético.
-No podran ser objeto de una patente de modelo de utilidad, los procedimientos

y las materias excluidas de la proteccién por la patente de invencion.

El Articulo 82 de la Decisidén 486 es una norma de excepcion, que contiene una
delimitacién del concepto por la via negativa, en la que se establece, en primer
lugar, una prohibicion de patentabilidad de los objetos que no pueden ser
protegidos bajo una patente de modelo de utilidad tales como: los
procedimientos y materias excluidas de la proteccion por la patente de

invencion.
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En segundo lugar, se sefialan los objetos que no se consideran como modelos

de utilidad, tales como los objetos de caracter puramente estético, porque no

cumplen con uno de los requisitos primordiales del modelo de utilidad, que es

precisamente su aporte utilitario o uso practico que sirva para cubrir alguna

necesidad o para hacer un trabajo mas facil. Los objetos de caracter puramente

estético, de apariencia, pueden eventualmente ser protegidos bajo otras formas

de proteccion, como los disefos industriales, si para ello reunen los requisitos

que establecen las normas vigentes.

En resumen, ;qué se puede y qué no se puede patentar como modelo de
utilidad?

Los Objetos de patente de modelo de utilidad son:

Artefactos
Herramientas
Instrumentos
Mecanismos

Objetos o alguna parte del mismo

No son objeto de patente de modelo de utilidad:

Los procedimientos
Las obras plasticas

Los objetos con caracter estético

Lo que no se consideran invenciones y lo que no se puede patentar por

ley
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CAPITULO I
De los Requisitos de patentabilidad de Modelo de Utilidad

2. Requisitos para la patente de modelo de utilidad

2.1 Exigencias Legales

Para que una patente de modelo de utilidad sea concedida, la solicitud debe
cumplir con los requisitos de novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de

aplicacién industrial.

En el ordenamiento andino no cabe afirmar que los modelos de utilidad
requieren unicamente la nocién de "novedad relativa", porque no hay norma
expresa, y porque en el supuesto que se contemplara dicha novedad relativa,
afectaria la armonizacién de las politicas aplicables, haciendo surgir el
cuestionamiento de si dicha relatividad debe aplicarse en el interior de cada Pais
Miembro de la Comunidad Andina o en toda la Comunidad, generandose
eventualmente como consecuencia, un problema en la libre circulacion de

productos entre los Paises Andinos.

Por tanto, la novedad, en cuanto a los modelos de utilidad se refiere, para el
ordenamiento juridico andino, en sentir del Tribunal,*® es absoluta o universal; es
decir comprende el estado de la técnica a nivel mundial. Lo contrario, es decir la
novedad relativa, implicaria como eventual consecuencia, surgir el
cuestionamiento si se debe considerar novedad relativa en el interior de cada
Pais Miembro o en toda la Comunidad, pudiendo incluso general un problema en

la libre circulacion de productos entre los paises Andinos.

4 Proceso 43-IP-2001. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO
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En esta interpretacion prejudicial el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,
consagra la diferencia entre la novedad en las patentes de invencion y la

novedad en los modelos de utilidad, al decir que:

“Radica en que, en el primer caso, debe ser el objeto de creacion algo que no ha
existido antes, una solucion a un problema técnico nuevo; en cambio, en los
modelos de utilidad, la novedad es una innovacién a un producto conocido que
hace que se agregue al mismo una ventaja o beneficio que lo haga mas eficiente
o productivo, por lo cual se compara con el objeto existente y se determina cual
ha sido el instrumento, mecanismo, herramienta u objeto que se ha agregado al
objeto original, proporcionandole una nueva forma o configuracion, mejorando su
aplicacion industrial, y que ademas, dicha mejora no esté comprendida dentro

del estado de la técnica’.

Respecto de la aplicabilidad industrial, el Tribunal afirma que:

“La manera de verificar la aplicabilidad industrial del modelo de utilidad es
probando el objeto al cual ha sido incorporado una nueva forma, para ver si esa
nueva forma en verdad le aporta un beneficio adicional al original, lo cual implica
la necesidad de que las oficinas nacionales competentes cuenten con el
concurso de técnicos en la materia, que intervengan para que asi lo determinen,
como también para que conceptuen sobre el nivel inventivo del mismo, de forma
que no resulte obvio el contenido del modelo de utilidad, ni que se hubiese

derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

El Tribunal concluye que los modelos de utilidad son inventos que deben
implicar una actividad creadora que provoque cierta dificultad de deduccion para
el experto en la materia. Por lo minimo, se requerira de un cierto progreso en la
regla técnica que se pretende proteger como modelo de utilidad y no de una

variacion o modalidad insignificante en relacién con lo ya conocido .’

47 Proceso 43-IP-2001. Magistrado Ponente: GUILLERMO CHAHIN LIZCANO
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CAPITULO Il
Del Tramite de la solicitud de Modelo de Utilidad en Colombia

3. La solicitud y su concesién

3.1 Etapas de la solicitud

La solicitud de modelo de utilidad presentada ante la oficina nacional
competente en su momento, obliga el agotamiento de ciertas etapas enunciadas

asi:

1. Presentacion de solicitud.- Se presenta una solicitud similar a la que se
presenta para las patentes de invencion, puede adquirirse a través de la pagina

de Internet www.sic.gov.co o directamente en las oficinas ubicadas en la ciudad

de Bogota. Una vez que la solicitud es admitida a tramite se examinara si
cumple con los requisitos formales y se verificara si su objeto es susceptible de

proteccion como modelo de utilidad.

2. Documentos Adjuntos.- Tales como poderes necesarios en el caso de que el
titular de los derechos sea una persona distinta al solicitante o el solicitante, el
inventor y el titular de los derechos sean personas distintas; copia de la primera
solicitud de modelo de utilidad en el caso de que se requiera expresamente

reivindicar la prioridad en pais diferente al que se pretende.

3. Examen de Forma.- La Oficina Nacional Competente no examinara la
novedad, ni la actividad inventiva, ni tampoco exigira un informe sobre el estado
de la técnica. Si del examen de forma aparecieran defectos formales la Oficina
Nacional Competente formulara las observaciones correspondientes a fin de que
el peticionario presente respuesta a las mismas o realice las complementaciones

del caso. En el caso que no se subsanen se declarara la solicitud abandonada.
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4. Descripcion.- Uno de los requisitos de forma es la presentacion de la
descripcion, cuya importancia radica en que es la via por la que los circulos
interesados pueden recibir informacion suficiente y completa acerca de las
reglas técnicas que constituyen la invencion, y porque constituye un factor
relevante al fijar el ambito del derecho de patente, pues la descripcion debera

ser tenida en cuenta al interpretar las reivindicaciones.

5. Reivindicaciones.- Son las que delimitan el campo de la patente, concretan la
regla técnica que se desea patentar. Deben ser lo suficientemente claras y
concisas. Su fundamento estd en la descripcion con la cual guardan
concordancia, de forma tal que el alcance de las reivindicaciones se justifica por

el contenido de la descripcion.

6. Resumen.- En la que debera expresarse el objeto, la finalidad y la informacion
técnica sustancial del contenido de la solicitud para que sea publicado el aviso

correspondiente.

7. Omision de requisitos.- En el caso que no contengan los requisitos arriba
enunciados la solicitud no debera ser admitida a tramite, y en caso de serlo y de

gue sea concedida el modelo de utilidad éste sera nulo.

8. Publicacion.- Una vez que se han subsanado las irregularidades, y dentro de
los dieciocho meses siguientes, la Oficina Nacional publicara el extracto del

modelo de utilidad en la Gaceta de Propiedad Industrial.
9. Confidencialidad.- Mientras no se publique, el expediente debe estar

guardado bajo confidencialidad, no pudiendo ser consultado por terceros, a

menos que el solicitante autorice expresamente dicha consulta.
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10. Oposicion.- Consecutivamente a la publicacion, quien tenga legitimo interés
puede ejercer su derecho de oposicion, por medio de observaciones

fundamentadas que puedan desvirtuar la patentabilidad de la invencidn.

11. Examen de fondo.- Si no se presenta oposicion, la Oficina Nacional
Competente procedera a realizar el examen de fondo en el que procede analizar
si la solicitud es 0 no patentable, para lo cual se debera determinar si satisface
las exigencias de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial, pudiendo
requerir el informe de expertos o de organismos cientificos o tecnoldgicos e
incluso de otra u otras Oficinas Nacionales Competentes de terceros paises. De
esto se concluye que el informe sobre el estado de la técnica es la pieza mas

importante del procedimiento de concesion de la patente.

12. Concesiéon.- Una vez cumplido el examen definitivo, si el informe es
favorable en su totalidad, se otorgara la patente; si sélo es favorable
parcialmente se otorgara el titulo por aquellas reivindicaciones aceptadas y si
fuere desfavorable se denegara dicho titulo.

3.2 Duracién de la proteccion

La patente de modelo de utilidad se concede por un término de diez (10) afios,
contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud.

3.3 Ejemplos Finales

Para entender un poco mejor esta clase de patente, veamos algunos ejemplos:
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Ejemplo 1. Armario para Cepillos de Dientes

Este modelo de utilidad tiene su aplicacion dentro de la industria dedicada a la
fabricacion de articulos de higiene. Se trata de un Armario para cepillos de
dientes que permite guardar los cepillos de la familia y otros objetos de higiene
bucal de una manera ordenada y limpia. En efecto se trata de disponer de un
pequefio armario de uso especifico para contener los cepillos de dientes
clasificados, y separados entre si, y que cuente con espacios adecuados para

guardar otros elementos como vasos, dentifrico, seda dental, etc.

Ejemplo 2. Carro multiuso

Este modelo de utilidad se refiere a un carro multiuso, que resulta especialmente
idéneo para ser utilizado como un accesorio de jardineria, que permite al usuario
del mismo mantener debidamente recogidas y clasificadas las diferentes
herramientas para la puesta en practica de su trabajo, asi como en su momento
recolectar todos aquellos residuos generados en el jardin, tales como hojas,

hierba, etc.

Con ligeras modificaciones de detalle el carro es aplicable en otros usos
diferentes, como por ejemplo un carro de limpieza, un carro portaherramientas
para taller, etc, que ademas de las herramientas necesarias para que una
persona o equipo pueda desarrollar su trabajo, es capaz de recoger también los
residuos generados en tales operaciones. De forma mas general, el carro es
utilizable en cualquier otro supuesto practico en el que se requiera de unas
prestaciones similares, sin mas que adecuar sus elementos estructurales a las

exigencias especificas de cada caso.
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Ejemplo 3. Disposicion de megafonia aplicable sobre farolas de

iluminacion o apoyos verticales de aplicaciéon similar.

Su evidente finalidad estriba en configurarse como una farola para la iluminacién
puntual de una zona de las calles donde se instala o bien para soportar tendidos
eléctricos o similares, constituyendo, con la colaboracion de un altavoz acoplado
sobre la estructura del cuerpo de soporte vertical, un elemento emisor de
mensajes, informacion publica, composiciones musicales o cualquier informacion
de algun evento, estando conectados los elementos emisores a una central
instalada tal y como puede ser en un centro publico, por ejemplo, en un

ayuntamiento o similar.
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TiTULO Il
DE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES

CAPITULO |

Interpretaciones Prejudiciales

1. Hermenéutica andina

1.1 Introduccién

Es obligado conocer la interpretacion del Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina en relacién con los requisitos de patentabilidad establecidos en la
normativa comunitaria, teniendo en cuenta que dicha hermenéutica es de

obligatoria acogida por los jueces de los paises miembros.

Para el caso de Colombia, es el Consejo de Estado el que presenta en mayor
medida solicitudes de interpretaciones prejudiciales, en relacion con otros
Tribunales y Cortes nacionales, toda vez que es el competente para conocer de
las acciones de nulidad y reestablecimiento del derecho contra los actos
administrativos emitidos por la Superintendencia de Industria y Comercio SIC,
una vez se agote la via gubernativa, que conceden o niegan una patente, bien

sea de invencion o de modelo de utilidad.

Por esta razén, consideramos relevante conocer la interpretacién que debemos
aplicar en Colombia, de manera que podamos advertir que efectivamente habra
una unica interpretacion en los paises miembros de la Comunidad, y lo cual
soportara el analisis que hemos realizado anteriormente de los requisitos que se

exigen para obtener la patente.
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Asi las cosas, procederemos a transcribir algunos apartes que consideramos
pertinentes y fundamentales de algunas sentencias de interpretacion prejudicial
emitidas por el Tribunal Comunitario, para reafirmar el estudio que se ha venido

haciendo hasta el momento.

1.2 PROCESO 11- IP- 95 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA

Interpretacion Prejudicial de los articulos 1, 3, 4, 5 y 20 de la Decision 85 de la
Comision del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los articulos 1, 5, 6, 7, y
29 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el
Doctor Rafael Ariza Muioz, Consejero de Estado de la Republica de Colombia,
Seccion Primera. Expediente Nacional N. 1979. Solicitud de Patente para

“Procedimiento y Composicion para modificar el crecimiento del pelo”.

Se formula esta solicitud en razén del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho instaurado por el Sefior JOSEPH H. HANDELMAN, mediante agente
oficioso, en el que se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones N°. 3868 de
15 de mayo de 1990 y 06730 de 12 de septiembre de 1991, expedidas por la

Superintendencia de Industria y Comercio.

El Consejo de Estado considera relevantes para proceder a esta interpretacion, los

siguientes hechos:

“1.- Mediante memorial de 11 de octubre de 1985 se presenta ante la
Division de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y
Comercio, solicitud de patente de invencién para "PROCEDIMIENTO Y
COMPOSICION PARA MODIFICAR EL CRECIMIENTO DEL PELO", a
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nombre del sefior JOSEPH H. HANDELMAN, ciudadano

estadounidense, domiciliado en New York, Estados Unidos de América.

“2.- Después de cumplir con los requisitos exigidos por la Divisidon de
Propiedad Industrial, el solicitante, mediante memorial del 4 de marzo
de 1986 presenta la descripcidn, las reivindicaciones, el extracto para la
publicacion en la Gaceta de Propiedad Industrial, el documento de
traspaso del inventor al solicitante y la copia legalizada de la solicitud
estadounidense N°. 661.019, primera presentada en el exterior para el
mismo invento, junto con la traduccién oficial N°. 12.290, que incluia las

reivindicaciones de esa solicitud.

“3.- El extracto de la solicitud fue publicada en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N°. 355 de 26 de junio de 1987, bajo el N°. de
orden 0026. El término de 90 dias para presentar observaciones que
desvirtuaran la patentabilidad de la invencién, vencié el 9 de noviembre

del mismo afio sin observacion alguna.

“4.- El 1 de noviembre de 1989 la Oficina Técnica de Patentes rinde el
Concepto Técnico no. 789 en relaciéon con la invencion. De dicho
concepto no se le dio traslado al peticionario, quien lo conoce por
primera vez cuando se notifica la Resolucion no. 3868 de 15 de mayo
de 1990, que niega la patente, dado que en la misma aparece

transcrito.

Dice este Concepto Técnico de Fondo:

"...La invencién es un procedimiento y composicion para modificar el
crecimiento del pelo, dicho procedimiento comprende las etapas de
aplicar a la piel una composicidon que contiene un material capaz de

inhibir la accion de la enzima descarboxilasa ornitina. Este
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procedimiento es netamente terapéutico o sea de tratamiento, en el cual
ademas especifica la cantidad en microgramos que se debe aplicar por
centimetro de piel. “Por otra parte la invencién carece de aplicacion
industrial, ya que el procedimiento en mencién esta reservado para uso
estrictamente personal. Las reivindicaciones 8-9-10 de los folios 20 a
29, tratan de la composicion en si o de sustancias terapéuticamente
activas que son las que actuan inhibiendo el crecimiento del pelo, estas
sustancias y el producto en su forma de presentacién definitiva estan

exentos (sic) de patente”.

5.- Contra la resolucion citada se interpusieron los recursos de
reposicion y subsidiario de apelacion, decidiéndose desfavorablemente
mediante las Resoluciones numeros 3868 de 15 de mayo de 1990,
06730 de 12 de Septiembre de 1991 que declara agotada la via

gubernativa...”.

COMPETENCIA DEL TRIBUNAL:

Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretacion prejudicial

requerida por el Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo

Contencioso Administrativo, de conformidad con los articulos 28 y 29 del Tratado

de Creacion del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

2.

NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS:

Las normas solicitadas para interpretacion prejudicial son las siguientes:

Decision 85:
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"Articulo 1: Se otorgara patente de invencion a las nuevas creaciones
susceptibles de aplicacion industrial y a las que perfeccionen dichas

creaciones".

"Articulo 3: Una invencidn sera susceptible de aplicacion industrial si su

objeto se puede fabricar o utilizar en cualquier clase de industria”.

"Articulo 4: No se consideraran invenciones:

()

d) Los métodos terapéuticos o quirurgicos para tratamiento humano o

animal y los métodos de diagndstico; y,

()

"Articulo 5: No se otorgaran patentes para:

()

c) Los productos farmacéuticos, los medicamentos, las sustancias
terapéuticamente activas, las bebidas y los alimentos para el uso

humano, animal o vegetal;

()

"Articulo 20.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgara el

titulo de la patente.

“Si fuere parcialmente favorable podra otorgarse el titulo por resoluciéon

motivada incluyendo solamente las reivindicaciones aceptadas.

“Si fuere desfavorable se lo negara por resolucién debidamente

motivada".
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2.1. NORMAS APLICABLES:

En la fecha de expedicion de las Resoluciones materia de este proceso, se
encontraba vigente la Decisién 85, la cual es la aplicable a esta solicitud de

interpretacion prejudicial.

El Tribunal sobre este punto ha sefalado:

"Las normas del ordenamiento juridico comunitario andino que se
encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas
que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para
juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de
aquellas". (Sentencia emitida el 15 de diciembre de 1996, en el proceso
4-1P-95).

Como se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones N°. 3868 de 15 de mayo
de 1990 y 06730 de 12 de septiembre de 1991, expedidas cuando se encontraba
vigente la Decision 85, de la Comision del Acuerdo de Cartagena, es a esta norma
a la que el Tribunal contraera su interpretacion, sin perjuicio de advertir que esa
Decisién fue reemplazada por la Decision 311 y ésta sustituida por la Decision 313,

a su vez derogada por la Decision 344 actualmente vigente.

NOVEDAD DE LA PATENTE

Interpretacion del articulo 1° de la Decision 85

Sobre el articulo 1 de la Decisidon 85, en sentencia del proceso 15-IP-95 el Tribunal

ha sostenido:

"El articulo 1 de la Decision 85 establece que se otorgara patente de

invencion 'a las nuevas creaciones susceptibles de aplicacion industrial,
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y a las que perfeccionen dichas creaciones'. Esto supone la
manifestacion inventiva del hombre que crea algo nuevo o que
perfecciona lo que ya existe, todo en beneficio de la humanidad,
logrando l6gicamente una compensacion legitima por su invento. Esta
es la que deriva de su patente, la cual le otorga derechos propios sobre

el invento".

Como requisitos para otorgar patentes se establecen dos: novedad vy

susceptibilidad de aplicacion industrial.

La Decision 344 exige ademas como requisito el que tengan un nivel inventivo, que
no sefalaba la Decision 85, que coincide con el concepto de actividad inventiva, es
decir "Cuando para un técnico en la materia, la invencion no se hubiera derivado
de manera evidente del estado de la técnica" (Régimen Andino de Propiedad
Industrial, Manuel Pachén y Zoraida Sanchez Avila, pag. 61, Ed. Gustavo Ibafiez.

1995). Esto es lo que se conoce la "no evidencia" o la "no obviedad".

Sobre la novedad en la sentencia arriba mencionada se expresa:

"El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda
conceder patente a una invencion. La novedad debe ser entendida en
un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado;
por tanto, no interesa cuanto empefio o inversion haya requerido el
invento de ese producto o procedimiento. Por otra parte, la accesibilidad
al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de
territorialidad o numero de personas que hayan llegado a conocer esa
invencién. Basta con que esa técnica haya sido accesible al publico, asi
sea a un numero limitado de personas, en cualquier parte del mundo,
de cualquier manera, para que la invencion no pueda ser considerada

como nueva".
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Desde la sentencia en el proceso 6-IP-89 el Tribunal se ocupd de la novedad de la

invencion en los siguientes términos:

“1.2. El articulo 1 ordena que solamente se otorgue patente de
invencién “a las nuevas creaciones susceptibles de aplicacion industrial
y a las que perfeccionan dichas creaciones”. Este articulo exige como
presupuesto de patentabilidad que la creacion sea nueva, esto es, que
no se concibe creacion si no hay novedad. Para determinar cuando una
creacion es novedosa hay que acudir a los criterios establecidos por la
legislacidn respectiva, o0 sea, en el caso que se analiza, la Decision 85.
El articulo 2 de esta Decision dice que una invencion no es nueva “si
esta comprendida en el estado de la técnica”, puesto que quien se limita
a aplicar los conocimientos cientificos y técnicos no innova ni crea nada
nuevo. Sin embargo, hay que advertir que toda creacion es, en cierta
forma, producto del estado de la técnica existente, en el sentido de que
el inventor ha de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos
que le permitan crear nuevos procedimientos aplicables a la industria. El
verdadero inventor no puede limitarse a la aplicacion de esos principios
cientificos y técnicos sino que, con miras a solucionar problemas o
deficiencias que presenta el proceso industrial, debe crear nuevos

productos o procesos, o perfeccionar 0 mejorar los existentes.

“1.3. El articulo 2 combina los criterios de que lo novedoso es lo que no
esta comprendido en el estado de la técnica (divulgacion cualificada) o
lo que no ha sido divulgado o hecho accesible al publico en cualquier
lugar (divulgacion simple y novedad absoluta). La divulgacion puede ser
oral o escrita, puede resultar del uso o explotacion, o producirse por
cualquier otro medio. Esta divulgacién debe ser detallada y, en todo
caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa
informacion para ejecutar o explotar la invencion. Por otra parte, cuando

un invento esta en uso o explotacion es porque ya fue patentado o
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porque es del dominio publico. En estos casos el invento objetivamente

perdioé su novedad.

“1.4. En el articulo 1 esta prevista las patentes de invencion, ya sea de
productos o de procesos, que protegen “las nuevas invenciones”, y las
patentes de perfeccionamiento o de mejora. La novedad requerida para
una y otra clase de patente de invencién, hay que apreciarla de manera
diferente. En el caso de las patentes de invencion, se supone que la
creacion cientifica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que
el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer. En el caso
de las patentes de perfeccionamiento o de mejoras, en cambio la
creacion cientifica o técnica no es tan radical, ya que el inventor parte
de algo conocido para tan sélo mejorarlo. El inventor puede, en este
caso, reunir varios elementos ya patentados o conocidos, los que a

partir de la mejora introducida han de funcionar conjuntamente...”.

Adicionalmente, en la sentencia del proceso 6-IP-94, el Tribunal ha hecho una
sintesis de la evolucion legislativa en materia de novedad en el régimen comun de
propiedad industrial hasta las normas vigentes de la Decision 344, (Gaceta Oficial
N° 170 de 23 de enero de 1995).

APLICACION INDUSTRIAL

Interpretacion del articulo 3° de la Decision 85

La doctrina relacionada con la aplicacion industrial, aplicable a lo establecido sobre
la materia en el articulo 3° de la Decision 85 se refiere a que “habra aplicacion
industrial cuando el efecto de la invencion induzca a la obtencion de un resultado o
de un producto industrial” entendiendo por industria “la actividad que persigue por

medio de una actuacion consciente de los hombres, hacer util las fuerzas naturales
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para la satisfaccion de las necesidades humanas” (Carlos Correa, “Derecho de

Patentes, pags. 22 y 23).

La identificacion de una invencion se basa en que con ella se obtenga un resultado

util, en cuanto a su objeto, a su aplicacién y a los resultados:

“...El objeto de la invencién debe consistir en un medio para que el
hombre opere sobre la naturaleza o la materia. En cuanto a su
aplicacion, es necesario que la cosa inventada pueda ser fabricada o
utilizada. Por ultimo, la invencion ha de conducir a la obtencién de un

resultado industrial...”.

El profesor Carlos Fernandez Novoa en su obra “La Modernizacion del Derecho
Espafiol de Patentes” se concreta a las razones de la patentabilidad como
estimulos al desarrollo de la industria y de la tecnologia. Entiende por el término
“industrias” la acepcion del término en el sentido mas amplio, comprensivo de
cualquier actividad, catalogandose dentro de ésta, tanto la fabricacion vy
distribucion de bienes como de servicios no solamente en el sector industrial
propiamente dicho sino en las actividades primarias (agricultura, mineria pesca,

etc.).

En el articulo 3° del Convenio de Estrasburgo se considera que una invencion es
susceptible de aplicacién industrial si su objetivo puede ser fabricado o utilizado en
cualquier clase de industria, es decir se refiere no solamente al origen del producto
sino a su utilizacién para asignarle la calidad de industria.

El profesor Hermenegildo Baylos Corraza en su “Tratado de Derecho Industrial”
pag. 742 enfoca este requisito de patentabilidad (caracter industrial) como la

“aptitud objetiva” para que su aplicacién se constituya en una actividad industrial.
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A contrario sensu la doctrina sefiala que no se consideran de aplicacion industrial,

los métodos de tratamiento quirurgico o terapéutico del cuerpo humano o animal.

"La invencion para ser patentable debe poderse producir (invenciones
de producto) o utilizar (invenciones de procedimiento) en cualquier tipo
de industria. La palabra industria, agrega el articulo que comentamos
(art. 4 de la Decision 344), debe entenderse en el sentido mas amplio
posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los

Servicios.

"Al decir de GOMEZ SEGADE el requisito es perfectamente légico y
razonable. La concesidon de la patente debe constituir un estimulo para
el desarrollo de la industria y de la tecnologia. En consecuencia, sélo

deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la practica.

"Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicacién industrial se
esta poniendo de relieve que no es preciso que la invencion tenga
caracter industrial en su conjunto..., sélo se requiere que la aplicacion
tenga caracter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o

resultado" (Manuel Pachén, Zoraida Sanchez. Ob. cit. pag. 63).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA:

CONCLUYE:

1. Dentro del régimen de la Decisién 85, era posible otorgar patentes de
invencidon a las reivindicaciones que reunieran los requisitos de novedad y

susceptibilidad de aplicacion industrial, para lo cual deberia acudirse a los

criterios establecidos por la ley comunitaria, de manera que no se
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consideraba nueva una invencion si estaba comprendida en el estado de la

técnica.

De acuerdo con el articulo 3° de la Decision 85, la invencion debia tener
aplicabilidad industrial, es decir la capacidad para inducir a la obtencién de un
resultado o de un producto industrial, entendiéndose por industria el sentido
mas amplio de la palabra, referido tanto a la fabricacion y distribucion de

bienes como de servicios en los distintos sectores de la produccion.

Segun el articulo 4°, literal c) de la Decision 85 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena, no eran patentables los métodos terapéuticos o quirdrgicos
relativos al tratamiento de una enfermedad o a un tratamiento curativo, asi

como el alivio de los sintomas de dolor o sufrimiento.

Puede darse el caso de productos cuya invencion se refiera a la vez, a la
obtencion de finalidades terapéuticas o cosméticas, caso en el cual solo seria
patentable la reivindicacién relativa a la naturaleza cosmética del producto,
dependiendo claro esta del riesgo que sobre la salud de las personas pueda

tener el invento, a criterio del juzgador.

En vigencia del articulo 5°, literal c) de la Decisién 85 no se permitia el
otorgamiento de patentes para productos farmacéuticos, medicamentos o
sustancias terapéuticamente activas, entendiéndose por tales las sustancias
dirigidas al tratamiento, prevencion o diagnéstico de enfermedades. La norma
actualmente vigente es el articulo 7° de la Decision 344, que Unicamente
limita la prohibicion de patentamiento a los productos farmacéuticos que
figuran en la lista de medicamentos esenciales de la Organizacion Mundial de
la Salud.

La legislacion comunitaria, articulos 25 de la Decision 85 y 31 de la Decision
344, hacen obligatoria para los paises la Clasificacion Internacional de
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Patentes de Invencion de la OMPI, la que es de aplicacién directa e
inmediata y prevalente sobre la legislacion interna de los Paises Miembros.
Los cosméticos estan definidos en dicha Clasificacion en el grupo A.61.K. 7-
06 y a ellos deberan cefiirse las oficinas nacionales competentes con

preeminencia sobre la ley interna.

7. El examen definitivo sobre una solicitud de patente, a que se refiere el
articulo 20 de la Decisién 85, puede o no estar precedido de un informe o
concepto técnico que solicite la oficina nacional competente. La ley
comunitaria no establece obligacion para dicha oficina de dar traslado de los

informes correspondientes a las partes en el proceso administrativo interno.

1.3 PROCESO 39- IP- 98 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD
ANDINA

Interpretacion prejudicial de los articulos 1 al 7 de la Seccion | “De los Requisitos
de Patentabilidad” de la Decisién 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena
y del articulo 143 ibidem, solicitada por el Presidente del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, Distrito de Quito. Actor: ALAFAR sobre patente de
‘DERIVADOS N-SUSTITUIDOS DE VALIENAMINA, PROCESO PARA LA
PRODUCCION Y USO DE LOS MISMOS”. Expediente Interno N° 3381.

HECHOS

1. ElI 29 de diciembre de 1994, la Sociedad TAKEDA CHEMICAL
INDUSTRIES LTD., presentd a través de mandatario ante la Direccion
Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio,
Integracién y Pesca una solicitud para que se le conceda el titulo de
patente para la Invencion “DERIVADOS N-SUSTITUIDOS DE
VALIENAMINA”.
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2. La solicitud antedicha fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial

N° 359 de diciembre de 1994 puesta en circulacion el 21 de junio de 1995.

3. Con fecha 3 de julio de 1995 el representante legal de la Asociacion de
Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR presenté observaciones contra la
patentabilidad de la supuesta invencion alegando que el producto y el
procedimiento cuya patente se pretendia no era protegible segun el

derecho interno ecuatoriano.

4. El Director Nacional de Propiedad Industrial dicto el 7 de agosto de 1996 la
resolucion N° 0956497 por la que se rechazan las observaciones
presentadas y se concede para todas las reivindicaciones el titulo de
patente conforme a lo dispuesto en la Disposicion Transitoria Primera del
Decreto Ejecutivo 1344-A y su reforma contenido en el Decreto Ejecutivo
1738.

5. La representante legal de la Asociacion de Laboratorios Farmacéuticos
ALAFAR ante la resolucion arriba referida presentoé al Tribunal Contencioso
Administrativo, Distrito de Quito, una accién subjetiva de plena jurisdiccion
en contra del Director Nacional de Propiedad Industrial, a fin de que el
Tribunal en sentencia “declare la ilegalidad y nulidad de la resolucién
0956497 y declare la nulidad del titulo de la patente otorgada en favor de
TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. y en consecuencia ordene el

archivo de la solicitud”.

El texto de las normas a interpretarse es el siguiente:

DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
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“Articulo 1.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel

inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.

“Articulo 2.- Una invencion es nueva cuando no esta comprendida en

el estado de la técnica.

“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible
al publico, por una descripcién escrita u oral, por una utilizaciéon o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud

de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se
considerara, dentro del estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente,
cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,

siempre que dicho contenido se publique.

“Articulo 3.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se
tomara en consideracion la divulgacion del contenido de la patente
dentro del afio precedente a la fecha de la presentacion de la solicitud
en el pais o dentro del afo precedente a la fecha de prioridad si ésta
ha sido reivindicada, siempre que tal divulgacion hubiese provenido
de:

a) “Elinventor o su causahabiente;
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b) “Una oficina nacional competente que, en contravencién de la
norma que rige la materia, publique el contenido de la solicitud de

patente presentada por el inventor o su causahabiente;

c) “Un tercero que hubiese obtenido la informacion directa o

indirectamente del inventor o su causahabiente;

d) “Un abuso evidente frente al inventor o su causahabiente; o,

e) “Del hecho que el solicitante o su causahabiente hubieren
exhibido la invencién en exposiciones o ferias reconocidas
oficialmente o, cuando para fines académicos o de investigacion,
hubieren necesitado hacerla publica para continuar con su
desarrollo. En este caso, el interesado debera consignar, al
momento de presentar su solicitud, una declaracion en la cual
sefale que la invencién ha sido realmente exhibida y presentar el

correspondiente certificado.

“Articulo 4.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si
para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se

hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

“Articulo 5.- Se considerara que una invencién es susceptible de
aplicacién industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado
en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a

cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.

“Articulo 6.- No se consideraran invenciones:
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a) “Los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos

d)

matematicos;

‘Los que tengan por objeto materias que ya existen en la

naturaleza o una réplica de las mismas;

“Las obras literarias y artisticas o cualquier otra creacion estética,

asi como las obras cientificas;

‘Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, para juegos o para actividades econdémico-
comerciales, asi como los programas de ordenadores o el soporte

l6gico;

“Las formas de presentar informacion; vy,

‘Los métodos terapéuticos o quirurgicos para el tratamiento

humano o animal, asi como los métodos de diagndstico.

Articulo 7.- No seran patentables:

a)

“Las invenciones contrarias al orden publico, a la moral o a las

buenas costumbres;

“Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o
a la vida de las personas o de los animales; a la preservacion de

los vegetales; o, a la preservaciéon del medio ambiente;

‘Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente

biolégicos para su obtencién;
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d) “Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo

humano y sobre la identidad genética del mismo; v,

e) “Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren
en la lista de medicamentos esenciales de la Organizacion
Mundial de la Salud.”

LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
La Seccidén | del Capitulo 1 de la Decisién 344 de Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial contiene las normas basicas referentes al otorgamiento de

patentes.

El articulo 1 de la Decision 344 senala los requisitos esenciales para el
otorgamiento de patentes ya sea de productos o de procedimientos en el amplio
campo de la tecnologia exigiendo que tales invenciones sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion, requisitos prescritos en la
mayoria de las legislaciones nacionales y unanimemente aceptados por la

doctrina y la jurisprudencia internacionales.

El nucleo central de este articulo se encuentra en el concepto de la novedad que
es el factor esencial para que pueda ser otorgada una patente de invento al que
se anade el llamado nivel inventivo y la susceptibilidad de su aplicaciéon

industrial.

El Tribunal al interpretar el articulo 1° de la Decisidon 344, y refiriéndose a sus

antecedentes decia en la sentencia del Proceso 6-1P-94, lo siguiente:
“Esto quiere decir que con variantes de la primera Decision (85) a la

actualmente vigente (344), se ha mantenido el requisito de la
novedad, como factor esencial para ser otorgada una patente de
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invento, afadiéndole ademas,: el nivel inventivo y la posibilidad de
aplicarlo industrialmente. Tres requisitos de suyo importantes que
hacen viable la concesion de la patente y que suponen que todo lo
que sea contrario a esta norma comunitaria, NO ES SUSCEPTIBLE

de otorgamiento de patente”.

EL ESTADO DE LA TECNICA
Para determinar la novedad el articulo 2 de la Decisién 344 sefala que una

invenciéon es nueva cuando ella no esta comprendida en el estado de la técnica.

Segun este Tribunal:

“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible
al publico, por una descripcidon escrita u oral, por una utilizaciéon o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud

de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se
considerara, dentro del estado de la técnica, el contenido de una
solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente,
cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido se publique.” (Proceso 1-1P-96, G.O. N°
257 de 14 de abril de 1997)

La parte demandante, Asociacion de Laboratorios Farmacéuticos ALAFAR
aduce que la patente otorgada por la Direccion Nacional de Propiedad Industrial
a favor de TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD. carece del requisito de
novedad, no es susceptible de aplicacién industrial y ademas incurre en las

categorias de patentabilidad prohibida.
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NIVEL INVENTIVO

Entre los requisitos fundamentales para la patentabilidad se exige que la
invencion tenga nivel inventivo y la norma del articulo 4 de la Decision 344
expresa que para considerar que la invencion tiene tal nivel inventivo se requiere
que una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, la invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado

del estado de la técnica.

Desde la Decision 85 hasta la actualmente vigente 344 se ha mantenido el
requisito de la novedad como factor esencial para ser otorgada una patente de
invento afadiéndole ademas el nivel inventivo y la posibilidad de su aplicacion
industrial. Tres requisitos de suma importancia que hace viable la concesion de
la patente y que suponen que todo lo que sea contrario a esa norma no es

susceptible de otorgamiento de patente.

En la sentencia dentro del Proceso 06-1P-94, G.O. N° 170 de 23 de enero de
1995, el Tribunal expresaba que: “correlativamente a la novedad, la Decisién
344 habla del “nivel inventivo” conocido también como la “altura inventiva”. Al
respecto vale la pena recoger el criterio del articulo 4 de la misma Decision que
dice: “se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente,
esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera

evidente del estado de la técnica”.

LA APLICACION INDUSTRIAL

El articulo 5 de la Decision 344 dice con referencia a la “aplicacion industrial”
que una invencion es susceptible de aplicacion industrial cuando su objeto

puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por

industria la referida a cualquiera actividad productiva, incluidos los servicios.
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Ya el Tribunal expresaba en la citada sentencia 6-1P-94 que: “Esto supone que el
establecimiento de los tres requisitos de los que habla el articulo 1° de la Decision
344 del Acuerdo de Cartagena tiene el caracter de absolutamente necesarios e
imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrian
concederse si faltare cualesquiera de ellos, donde "LA NOVEDAD" tiene el
caracter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien
puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, manana si),
es un concepto absoluto en apreciacion (se conoce o no se conoce) y el articulo 2°
de la misma Decision deja sin lugar a dudas cuando establece: "Una invencion es

nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica".

Por ello es que, "La Patente es el derecho temporario a excluir a otros de utilizar
una invencion nueva y util" (Robert M. Shewiid-Propiedad Intelectual, Desarrollo

Econdmico).

LAS EXCLUSIONES COMO INVENCIONES Y LA NO PATENTABILIDAD

El Tribunal peticionario solicita también la interpretacion de los articulos 6 y 7 de
la Decision 344, respecto a la posibilidad de patentar inventos excluidos por la

norma comunitaria especialmente las relativas a productos farmacéuticos.

Los articulos mencionados estan correlacionados entre si y con el resto de la
Decisidon 344. El primero (art. 6) establece que no se consideraran invenciones,
mientras que el segundo (art. 7) se refiere a los inventos que no seran

patentables.

El articulo 6 considera la excepcién a las reglas generales de patentabilidad

indicando un listado de lo que “no se consideran invenciones”.
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El Tribunal ha dicho en la sentencia 6-IP-94 que: “La interpretacion sistematica,
funcional y teleoldgica del articulo 6° nos lleva a la clara conclusién, de que el
listado en él establecido es lo que no se considera como "invenciones", o sea es
una norma de calificacion, por la que se establece las excepciones a la calidad de
inventos. Por tanto, si se consideraran invenciones, por légica consecuencia, todo
lo demas que no esté taxativamente dentro de las prohibiciones establecidas en él,
cuando la creacion observe los tres requisitos ya mencionados anteriormente. El
invento, no solo se limitara a la novedad, la altura inventiva y la aplicacién
industrial, sino sobre todo al beneficio colectivo y el bien comun, que es el espiritu

y la filosofia de la propiedad industrial y del Acuerdo Subregional.

El articulo 7 ingresa en otra materia, pues define qué inventos a pesar de tener
la calidad de tales “no seran patentables”, aspecto diferente al anterior que
establecia reglas para calificar qué es lo que se consideraba como inventos y

qué es lo que no se considera como tales. Este articulo a |la letra dice:

No seran patentables;

a) Las invenciones que sean contrarias al orden publico, o a la moral o a las

buenas costumbres;
b) Las invenciones que sean evidentemente contrarias a la salud o a la vida de
las personas o de los animales; a la preservacion de los vegetales; o, a la

preservacion del medio ambiente;

c) Las especies y razas animales y procedimientos esencialmente bioldgicos

para su obtencion;

d) Las invenciones sobre las materias que componen el cuerpo humano y sobre

la identidad genética del mismo; vy,
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e) Las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la lista

de medicamentos esenciales de la Organizacion Mundial de la Salud."

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
CONCLUYE:

1. Conforme al Ordenamiento Comunitario el derecho a presentar
observaciones deriva para las personas individuales o colectivas del interés
legitimo al verse afectado por una concesién de patentes. Esto resultaria
evidente para el caso de una Asociacion de Empresas Farmacéuticas

respecto a la concesion de una patente farmacéutica.

2. La Decision 344 de la Comision del Acuerdo de Cartagena relativa al
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial contempla en el Capitulo I,
Seccioén | “Los Requisitos de Patentabilidad” sefialando claramente en el
articulo 1° que los Paises Miembros otorgaran patentes para invenciones
“de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnologia”,
siempre que sean “nuevas”, “tengan nivel inventivo”, y “susceptibles de
aplicacion industrial”. En consecuencia, la falta de cualesquiera de ellos
hace improcedente la solicitud de patente y en su caso nulo el
otorgamiento de la misma, por ser vicio de nulidad absoluta, por tanto con
efectos retroactivos, debera ser declarada de oficio por la autoridad

nacional competente.

3. La misma Decisién, en su articulo 2° establece que se considera como
novedoso un invento cuando no esta comprendido en el “estado de la
técnica”, estado que comprende el conjunto de conocimientos existentes y
de dominio publico que son accesibles por descripcidn escrita u oral, o por
la utilizacidon de cualquier otro medio que lo divulgue antes de la fecha de
presentacion de la solicitud. Los articulos 4° y 5° sefialan claramente qué
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se considerara como “nivel inventivo” y que se considera “susceptible de

aplicacién industrial”.

Por imperio del articulo 6° de la misma Decisién, no tienen calidad de
inventos los contenidos taxativamente en dicho dispositivo, entendiéndose
que todo lo no establecido en el mismo, si puede ser considerado invento

siempre que cumpla con los requisitos establecidos en la Decision.

Quedan al margen del derecho de patentes, conforme al articulo 7 de la
Decision 344, las invenciones contrarias al orden publico, la moral, las
buenas costumbres; las especies y razas animales; las contrarias a la salud o
a la vida de las personas o de los animales; la preservacion de los vegetales
y la preservacion del medio ambiente; las especies y razas animales y
procedimientos biolégicos para su obtencion; las invenciones sobre las
materias que componen el cuerpo humano y sobre la identidad genética del
mismo Y las invenciones relativas a productos farmacéuticos que figuren en la
Lista N° 7 de Drogas Esenciales de la Organizacién Mundial de la Salud,

aprobada en noviembre de 1991 y vigente desde 1992.

El fortalecimiento de los derechos de propiedad industrial a que se refiere
el art. 143 de la Decision 344, debera estar inscrito en la interrelacion,
complementariedad y armonia juridica que para ser aplicables deben
guardar las normas nacionales o acuerdos con el ordenamiento juridico del
Acuerdo de Cartagena y las medidas adoptadas en tal sentido deben ser

informadas a la Comision.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, del Distrito de

Quito, debera adoptar la presente interpretacion en la sentencia a dictar en el

Proceso Interno N° 3381, conforme lo establecido por el articulo 31 del Tratado

de creacion del Tribunal Comunitario.
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1.4 PROCESO 81- IP- 06 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA

Interpretacion Prejudicial de oficio de los articulos 1 y 4 de la Decisidén 344 de la
Comisién del Acuerdo de Cartagena y de la Disposicion Transitoria Primera de
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, con base a lo
solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, del
Consejo de Estado de la Republica de Colombia. Proceso Interno N° 2002-
00353. Patente: “COMPOSICION PARA TABLETA DE PESO REDUCIDO’.
Actor: NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTDA.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, San Francisco de

Quito, a los dos dias del mes de agosto del afio dos mil seis.

Mediante Oficio N° 0492, de 17 de abril de 2006, la Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccion Primera, del Consejo de Estado de la Republica de
Colombia, remite la solicitud de interpretacién prejudicial de los articulos 14 y 18
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, con motivo del
proceso interno N° 2002-0353.

Las partes.

La parte actora es NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD.

Se demanda a la Nacién colombiana, representada por la Superintendente de

Industria y Comercio, Dra. Ménica Murcia Paez.

HECHOS.
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Con fecha 16 de enero de 1997, Smithkline Beecham PLC., presentd la solicitud
para obtener la patente de invencion para una “Composicion para Tableta de
Peso Reducido” (productos farmaceéuticos). Efectuado el examen de forma en
cuanto a los requisitos que debe completar la solicitud y cumplidas las
exigencias legales, se ordend publicar el extracto, sin que se hubieran

presentado observaciones por parte de terceros.

El dia 2 de mayo de 1997, Smithkline Beecham Plc, modifico el titulo de su

invencion a Composicion para tableta de peso reducido.

Realizado el examen de patentabilidad se estimé que la invencién no debia
acceder a ser patentada, y con fundamento a lo dispuesto en el articulo 45 de la
Decisidn 486, se requirio al peticionario mediante oficio No.1936, por fijacion en
lista el 28 de junio de 2001, que presentara los argumentos y aclaraciones que
considerara pertinentes con respecto al “concepto de fondo sobre patentabilidad
del invento emitido por el examinador técnico.”; estableciendo un término de 60

dias para dar contestacion al requerimiento formulado.

Smithkline Beecham PLC., solicitdé la anotacién de traspaso de la invencion, a
nombre de NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL y, mediante
escrito de 12 de setiembre de 2001, atendié oportunamente el requerimiento
formulado; presentd argumentos y aclaraciones, y se desistidé de la
Reivindicacion N° 7. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio,
mediante Resolucion N° 40936, de fecha 30 de noviembre de 2001, denegé la
patente por considerar que las reivindicaciones 1 a 6, no cumplen con el

requisito de nivel inventivo.

Con fecha 5 de febrero de 2002, la solicitante interpuso recurso de reposicion
contra la Resolucion N° 40936, la cual fue confirmada por medio de la
Resolucion N° 10727, de 5 de abril de 2002, quedando asi agotada la via

administrativa.
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Con fecha 13 de setiembre de 2002, NOVARTIS INTERNATIONAL
PHARMACEUTICAL, presenté accion de nulidad y de reestablecimiento de
derecho, en contra de las resoluciones administrativas que deniegan la

concesion de la patente.

2.2. Fundamentos de la demanda.

NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD., solicité la nulidad de

las resoluciones administrativas arriba citadas con base en que éstas:

e Han violado el articulo 14 de la Decisién 486, ya que la administracion
debid otorgar la patente a su solicitud, por ser nueva, poseer nivel

inventivo y ser susceptible de aplicacion industrial.

e Han violado igualmente, el articulo 18 de dicha Decisidon, ya que la
invencion presentada posee altura inventiva. Estima que aunque pueden
existir algunas similitudes en la técnica que utiliza el invento de la
sociedad NOVARTIS INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL LTD., y
aquella contenida en los antecedentes citados por la administracion, se
tiene que recordar que por tratarse de objetos que se encuentran dentro
del mismo campo tecnoldgico, es evidente que tendran que apoyarse en
conocimientos comunmente utilizados en dicho campo, lo que no
significa que el compuesto carezca de nivel inventivo, ya que para nadie
hubiera sido obvio, al utilizar técnicas similares, la creacion de un

comprimido inédito.

Contestacion a la demanda.

Superintendencia de Industria y Comercio.
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Sefala, que la administracion realizé un analisis de patentabilidad de acuerdo
con el articulo 18 de la Decision 486, y que teniendo en cuenta los argumentos
técnicos elaborados, quedaba absolutamente clara la falta de nivel inventivo de
la invencidén en analisis, lo cual ratifica que no existié violacién a norma alguna
de la Decision 486, y corrobora nuevamente los motivos por los cuales no se

concedio el privilegio de patente.

El texto de las normas objeto de la interpretacién prejudicial se transcribe a

continuacion:

DECISION 344

“Articulo 1.- Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel

inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.

(...)

Articulo 4.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si
para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni

se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.
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Disposicion Transitoria Primera.- Todo derecho de propiedad
industrial validamente concedido de conformidad con la legislaciéon
comunitaria anterior a la presente Decision, se regira por las
disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento salvo en lo
que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de
propiedad industrial preexistentes se adecuaran a lo previsto en esta

Decision.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y

prérrogas se aplicaran las normas contenidas en esta Decision.

Para el caso de procedimientos en tramite, la presente Decisién regira
en las etapas que aun no se hubiesen cumplido a la fecha de su

entrada en vigencia.

(.Y

En principio, y con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad
juridica y de confianza legitima, la norma comunitaria de caracter sustancial no
surte efectos retroactivos, lo que significa que las situaciones juridicas
disciplinadas en ella se encuentran sometidas, en si y en sus efectos, a la norma
vigente al tiempo de su constitucidn. Por tanto, la norma comunitaria posterior no
es aplicable, salvo prevision expresa, a las situaciones juridicas nacidas con
anterioridad a su entrada en vigencia. Sin embargo, en materia de propiedad
industrial, procede su aplicacion inmediata a los plazos de vigencia y a los

efectos futuros de la situacién nacida bajo el imperio de la norma anterior.

En efecto, el régimen comun en materia de propiedad industrial se ha apoyado
en la irretroactividad de la norma sustancial, puesto que, desde la vigencia de la
Decision 85 (articulo 85), y a través de las Decisiones 311 (Disposicion
Transitoria Cuarta), 313 (Disposicion Transitoria Cuarta) y 344 (Disposicion
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Transitoria Primera), tiene establecido que todo derecho de propiedad industrial,
validamente otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir

por el tiempo de su concesion.

No obstante, las disposiciones citadas han contemplado la aplicabilidad
inmediata de la norma sustancial posterior a los efectos futuros del derecho
nacido bajo la vigencia de la norma anterior, pues tiene establecido que la nueva
Decisién es la aplicable al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones vy

prérrogas del derecho validamente concedido.

A la vez, si el ius superveniens se halla constituido por una norma de caracter
procesal, ésta se aplicara, a partir de su entrada en vigencia, a los
procedimientos por iniciarse o en curso. De ser este el caso, la nueva norma se
aplicara inmediatamente a la actividad procesal pendiente, y no, salvo prevision
expresa, a la ya cumplida. Por tanto, en tutela del principio de seguridad juridica,
si la norma sustancial, vigente para la fecha de la solicitud de patente de
invencion, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del
procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma sera la aplicable a
los efectos de determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se
exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal
posterior sera la aplicable al procedimiento en curso, en aquellas de sus etapas

que aun no se hubiesen cumplido.

En el caso de autos, la solicitud de patente de invencion fue presentada el 16 de
enero de 1997, por lo que la norma sustancial aplicable, a los efectos de verificar
el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la invencion en referencia,
es la vigente para la fecha de la solicitud, esto es, la Decision 344 de la

Comisién del Acuerdo de Cartagena.

. REQUISITOS ESENCIALES DE PATENTABILIDAD.
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En el ambito de la doctrina, la invencion ha sido considerada como “la solucion
de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad
de obtener un cierto resultado util” (BAYLOS CORROZA, Hermenegildo: Tratado
de Derecho Industrial, segunda edicién, Editorial Civitas, 1993, p. 695). También
ha sido definida la invencion como una regla para el obrar humano que contiene
la solucion a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de
manera insatisfactoria (OTERO LASTRES, José Manuel: Seminario sobre
patentes en la Comunidad Andina: “La invencion y las excepciones a la
patentabilidad en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina”.
Quito, 9 de mayo de 2001, CORPIC).

La invencion puede recaer sobre una entidad fisica (producto, dispositivo,
maquina, sustancia, composicién) o sobre una actividad (procedimiento, método,

utilizacion).

En el caso de la invencién de producto, el objeto inventivo se halla constituido por
un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la
técnica no ha podido satisfacer. En cambio, en el caso de la invencion de
procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por una serie o sucesion de
operaciones que inciden sobre una materia que se encamina a la obtencidon de

una cosa o de un resultado.

Por su parte, el Tribunal ha dicho que “el concepto de invencion, a efectos de ser
objeto de una concesion de patentes, comprende todos aquellos nuevos
productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del
hombre, impliquen un avance tecnologico —y por tanto no se deriven de manera
evidente del ‘estado de la técnica’'—, y ademas sean susceptibles de ser
producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”. (Proceso 21-IP-2000,
caso “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 631,
del 10 de enero de 2001).
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A propdsito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por
precisar, en los articulos 1 a 5 de la Decision 344 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos
negativos, en los articulos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. En efecto, en
lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el articulo 1
de la citada Decision ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a
los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicacion

industrial.

Novedad

La invencion, de producto o de procedimiento, carecera de novedad si, antes de
la fecha de presentacion de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida,
se ha encontrado al acceso del publico por cualquier medio, con independencia
del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del numero de
personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan
obtenido, salvo que la divulgacion se haya llevado a cabo en los términos
excepcionales previstos en el articulo 3 de la Decision 344. Tampoco sera
novedosa la invencion si el contenido de la solicitud de patente en tramite, de
fecha de presentacion o de prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que

se examina, ha sido publicado.

Cuando la invencion se encuentre integrada por una serie de elementos, cada
uno de los cuales pudiera ser conocido en el estado de la técnica, no se exigira
la novedad en cada uno de ellos sino en su combinacién, caso de ser ésta la

que dé lugar a la modificacion esencial en que ha de consistir aquélla.

Segun el criterio de las Camaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes
(OEP), la falta de novedad de una invencidn se configurara si su objeto deriva
clara, precisa y directamente del estado de la técnica, y si en éste son conocidas
todas las caracteristicas de aquélla. En lo que concierne a la interpretacion del
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estado de la técnica, las Camaras han desarrollado algunos principios: “(i)
Reglas generales de interpretacidon; (ii) Combinaciones en un documento
anterior; (iii) Apreciacion de caracteristicas implicitas; (iv) Apreciacion de
caracteristicas intrinsecas; (v) Apreciacion de lo equivalente; (vi) Apreciacién de
dibujos; (vii) Apreciacion de ejemplos; (viii) Apreciacion de usos anteriores; (ix)
Grandes reivindicaciones; (x) Divulgacion defectuosa; (xi) Divulgacion fortuita;
(xii) Posibilidad de puesta en practica”. En cuanto al principio relativo a las
“‘combinaciones en un documento anterior”, las Camaras han precisado que
“‘cuando un documento comprendido en el estado de la técnica hace referencia a
una ‘manera habitual’ de preparar un producto, estara permitido consultar
documentos de referencia tales como manuales, enciclopedias o diccionarios, a
fin de determinar lo que el experto en la materia hubiese comprendido a la fecha
de presentacién de la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida”. (Office
européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de recours, CD

interactivo “Special Edition - Espace Legal”, DG 3 (Recours), 42 edicion, 2001).

Nivel inventivo

De conformidad con el articulo 4 de la Decision 344, una invencién tendra nivel
inventivo si no resulta obvia para una persona del oficio normalmente versada en
la materia técnica, y si no deriva de manera evidente del estado de la técnica. El
experto medio debera poseer experiencia y estar provisto de un saber general
en la materia técnica correspondiente, asi como de una serie de conocimientos

en el campo especifico de la invencidn.

A objeto de establecer si el requisito de nivel inventivo se encuentra cumplido,
sera necesario determinar si, a juicio del experto medio, los conocimientos
integrantes del estado de la técnica pueden conducir a la invencion, es decir, si,
con tales conocimientos, él habria alcanzado la solucion reivindicada para el
problema técnico de que se trate. Sin embargo, no podra exigirsele que tenga en
cuenta la totalidad de los documentos o de las solicitudes de patentes anteriores
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que no hayan sido publicadas, o que se publiquen con posterioridad a su
examen. La doctrina ha sefnalado que, “si bien dichas solicitudes se asimilan al
estado de la técnica para enjuiciar la novedad, esta asimilacion no debe llevarse
a cabo para apreciar el nivel inventivo”. (FERNANDEZ NOVOA, Carlos; GOMEZ
SEGADE, José Antonio: “La modernizacién del Derecho Espafiol de patentes”.
Editorial Montecorvo S.A., Madrid, p. 87). El Tribunal ha manifestado sobre el
particular que “uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la
novedad y otro el que se efectua con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y
otro se utiliza como parametro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el
primero, se coteja la invencion con las anterioridades existentes dentro de
aquélla, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel
inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del
conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el
cotejo comparativo con su apreciacion de conjunto, determinando si con tales
conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invenciéon”.
(Proceso N° 12-IP-98, PATENTE DE INVENCION: "COMPOSICIONES
DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA", publicado
en la Gaceta Oficial N° 428, del 16 de abril de 1999).

Para analizar la existencia de nivel inventivo, procede hacer referencia ilustrativa
al método adoptado por las Camaras de Recursos, llamado “acercamiento
problema-solucion” (problem and solution approach), consistente, en lo esencial,
en: “a) identificar ‘el estado de la técnica mas proximo a la invencion
reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la
invencion reivindicada en relacion con el ‘estado de la técnica mas proximo’; c)
examinar si, de conformidad con el estado de la técnica mas préximo, el experto
en la materia habria o no propuesto las caracteristicas técnicas que distinguen la
invencion reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella
obtenidos”. (Office européen des brevets, La Jurisprudence des chambres de
recours, CD interactivo “Special Edition - Espace Legal’, DG 3 (Recours), 42
edicion, 2001).
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A partir de la decision adoptada en el caso T-506/95, las Camaras han
establecido que el estado de la técnica mas préximo es aquel que resulte mas
apropiado para alcanzar el objetivo logrado por la invencién, y no unicamente

aquel que contenga parecidos estructurales a la solucion dada por la invencion.

A su juicio, el estado de la técnica puesto en consideracion para apreciar el nivel
inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un
objeto concebido en el mismo campo, o que esta dirigido a alcanzar el mismo
objetivo de la invencidn reivindicada y que presenta, en lo esencial,
caracteristicas técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de
estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica mas proximo, el
hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo,

un criterio a ser tomado en consideracion.

Las Camaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica mas
proximo a la invencién reivindicada, conviene examinar si el experto en la
materia, sobre la base de toda la informacién disponible acerca del contexto
técnico de aquélla, habria tenido suficientes razones para escoger ese estado de

la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, ob.cit.).

Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya
resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente
resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invencion reproduce, en lo
sustancial, la funcion, los medios y el resultado de otro que forma parte del
estado de la técnica, aquél no tendra nivel inventivo. Tampoco lo tendra, dicen
las Camaras citadas, siempre a titulo referencial, una nueva combinaciéon que
busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o
materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo
efecto inesperado, no bastara la simple sustitucién de un elemento por otro
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cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto. (Office

européen des brevets, ob.cit.).

En definitiva, lo que se pretende con el requisito del nivel inventivo es “dotar al
examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invencion
objeto de estudio no se habria podido llegar a partir de los conocimientos
técnicos que existian en ese momento dentro del estado de la técnica (...)".

(Sentencia dictada en el expediente N° 12-1P-98, ya citada).

Susceptibilidad de aplicacién industrial

La norma comunitaria también exige que la invencién sea susceptible de
aplicacion industrial, es decir, que su objeto pueda ser producido o utilizado en
cualquier actividad productiva o en los servicios. (Proceso N° 13-1P-2004, caso:
SOLICITUD DE  PATENTE: “TRIHIDRATO DE  (2R.3S)-3-TERT-
BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-
2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13-
ILO, publicado en Gaceta Oficial N° 1061, de 29 de abril de 2004).

II. LAOBVIEDAD

En cuanto a esta caracteristica, la jurisprudencia de este Tribunal ha establecido

lo siguiente:

“‘Ante ello, es preciso definir lo que se entiende por “obvio” y por
“‘evidente”. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y
directa; lo que se encuentra o pone delante de los 0jos 0 que no tiene
dificultad. Mientras que lo evidente es algo tan cierto y claro que nadie

puede dudar racionalmente de ello; se presenta de manera tan

152



perceptible y manifiesta que muestra certeza y claridad*®. Como se
podra ver, la diferencia radica en lo “tan”, de forma que algo que
resulte obvio no es necesariamente evidente; empero lo que es

evidente, es también obvio.

Otros autores hacen la distincion entre lo evidente que se utiliza para
denegar las patentes de invencién y lo “muy” evidente para el caso
del analisis de concesion de las patentes de modelos de utilidad; lo
cual no hace mas que afirmar la exigencia de un nivel inventivo menor
para éstas.” (PROCESO: 07-IP-2006, Caso: Envase Oval Rodonado,
publicado en Gaceta Oficial N° 1057, de 21 de marzo de 2004).

. EXAMEN DE FONDO EN LA SOLICITUD DE PATENTES CONFORME A
LA DECISION 344.

El analisis de todos los requisitos antes mencionados, se realiza por medio del
Examen de Fondo, al que esta obligado a efectuar la administracion, a fin de
obtener la certeza sobre la concesion de la patente. Este constituye “(...) una de
las etapas de mayor importancia en el procedimiento de patentes, pues de los
resultados que de aquel se desprendan la Oficina Nacional Competente podra
decidir sobre la concesiéon o denegacion del privilegio. En esta oportunidad
procesal, caracterizada por el dialogo y cooperacion entre la autoridad
administrativa y el solicitante de la patente, debe verificarse si la invencién
cumple los requisitos para ser considerada como tal y si reune las condiciones
de patentabilidad, lo cual debera concretarse en un informe fundamentado, en el
que aparezcan las observaciones u objeciones que prima facie impidan la
concesion de la patente, o, en su defecto, que explique las razones por las

cuales procede el otorgamiento de la misma”. (Proceso 21-IP-2000, caso

4 Diccionario de la Lengua Espafiola. Vigésima Primera Edicion. Madrid — Espafia. 1992. Definiciones de

evidente, evidencia y obvio. Pp. 655y 1036.
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“‘DERIVADOS DE BILIS HUMANA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 631, del 10
de enero de 2001).

‘De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, debera
concederse la patente de invencion; si fuere parcialmente desfavorable, se
otorgara el titulo de patente para las reivindicaciones que hayan pasado
favorablemente dicho examen vy si por el contrario, luego de revisar todos esos
elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se
negara la patente de invencion para la solicitud que se estudie; en el caso de
que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor analisis, dentro del
plazo de tres meses, se declarara abandonada la solicitud, precisamente sin que
exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los
requisitos establecidos por el articulo 27”. (Ver entre otros: Proceso 39-1P-2000,
Patente: “NUEVOS ESTEROIDES”, publicado en Gaceta Oficial N° 592, de 17
de agosto de 2000; Proceso 42-IP-98. Patente: “CONSTRUCCION DE BASE DE
RECIPIENTE PARTICULARMENTE DE UN POTE PARA ENVASAR
COSMETICOS”, publicado en Gaceta Oficial N° 455, de 2 de julio de 1999;
Proceso 28-IP-98. Patente: “ADHESIVO DE ALMIDON-HEMICELULOSA PARA
CORRUGADO A GRAN VELOCIDAD”, publicado en Gaceta Oficial N° 398, de
22 de diciembre de 1998; Proceso 12-IP-98. Patente: "COMPOSICIONES
DETERGENTES COMPACTAS CON ALTA ACTIVIDAD CELULASA", publicado
en Gaceta Oficial N° 428, de 16 abril de 1999).

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:

Primero: De acuerdo con el principio de irretroactividad, con el fin de

garantizar la seguridad juridica y la confianza legitima, la norma

comunitaria sustantiva no surte efectos retroactivos.
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Segundo:

Tercero:

La norma sustancial que se encontrare vigente al momento de
presentarse la solicitud de privilegio de una patente, sera la

aplicable para resolver sobre la concesién o denegatoria del mismo.

Si la norma sustancial vigente en la fecha de la solicitud fuere
derogada y reemplazada por otra antes de haberse concluido el
procedimiento correspondiente a dicha solicitud, sera aquella la
aplicable para determinar si se han cumplido o no los requisitos de
concesion de la patente, mientras que la norma procesal posterior

sera la aplicable al procedimiento en curso.

La invencion, de producto o de procedimiento, constituye una obra
creadora que provee solucion a un problema técnico, y que, al ser
aplicada en el ambito de la industria, procura la obtencion de un
resultado util. La invencién de producto se materializa en un cuerpo
cierto destinado a dar satisfaccion a una necesidad industrial que el
estado de la técnica no ha podido cubrir, mientras que la invencion
de procedimiento consiste en una serie de operaciones que inciden
sobre una materia y se encaminan a la obtencion de un objeto o de
un resultado. En todo caso, la invencion debera constituir un avance

técnico significativo en el desarrollo de la industria.

La invencion, de producto o de procedimiento, carecera de novedad
si, antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o de
la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del publico por
cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso
haya sido posible o se haya producido, del numero de personas a
que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan
obtenido, salvo que la divulgaciéon se haya llevado a cabo en los
términos excepcionales previstos en el articulo 3 de la Decision

344. Tampoco sera novedosa la invencion si el contenido de la
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Cuarto:

solicitud de patente en tramite, de fecha de presentacion o de
prioridad anterior a la de prioridad de la solicitud que se examina,
ha sido publicado.

Cuando la invencidn se encuentre integrada por una serie de
elementos, cada uno de los cuales pudiera ser conocido en el
estado de la técnica, no se exigira la novedad en cada uno de ellos
sino en su combinacion, caso de ser ésta la que dé lugar a la

modificacion esencial en que ha de consistir aquélla.

La norma comunitaria también exige que la invencion sea
susceptible de aplicacion industrial, es decir, que su objeto pueda

ser producido o utilizado en la actividad productiva o de servicios.

La invencion tendra nivel inventivo si no resulta obvia para un
experto medio, y si no deriva de manera evidente del estado de la
técnica. El experto medio debera hallarse provisto de experiencia,
de un saber general en la materia técnica de que se trate, y de una

serie de conocimientos en el campo especifico de la invencion.

A los efectos de establecer si el requisito del nivel inventivo se
encuentra cumplido, sera necesario determinar si, con los
conocimientos integrantes del estado de la técnica, el experto
medio habria alcanzado la solucion reivindicada para el problema

técnico de que se trate.

No tendra nivel inventivo el objeto de la invencion que reproduzca,
en lo sustancial, la funcion, los medios y el resultado de otro que
forme parte del estado de la técnica. Tampoco lo tendra la
combinacién que busque obtener un efecto conocido, sobre la base
de materiales, propiedades o procedimientos también conocidos,
toda vez que no bastara la sustitucion de un elemento por otro
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cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel

efecto.

Quinto: A la oficina nacional competente, de acuerdo con el articulo 27 de
la Decisidon 344, le corresponde analizar segun su criterio, durante
la etapa procedimental del examen de fondo, si existe la posible
vulneracion total o parcial de derechos adquiridos por terceros o si
se necesitan datos o documentos adicionales o complementarios,
relacionados con el contenido de la invencién, para que ésta
alcance la patente solicitada, y de ser éste el caso, dirigird un
requerimiento escrito al solicitante para que, segun corresponda, y
dentro del plazo maximo de tres meses desde su notificacion, éste
haga valer los alegatos que considere pertinentes o presente los
datos o la informacién exigidos, el mismo que de no ser cumplido,

causara la declaracion de abandono del procedimiento.

De conformidad con el articulo 35 del Tratado de Creacién del Tribunal, el Juez
Nacional Consultante, al emitir el respectivo fallo, debera adoptar la presente
interpretacion dictada con fundamento en las sefialadas normas del
ordenamiento juridico comunitario. Debera asimismo, dar cumplimiento a las
prescripciones contenidas en el parrafo tercero del articulo 128 del vigente

Estatuto.

157



CONCLUSIONES

Para Colombia la normativa que reglamenta a las patentes esta dada por
una norma supranacional Decision 486 de 2000 que tiene plena
aplicacién en el territorios nacional al ser considerada o acogida como
norma interna, y por otras normas internacionales como el Acuerdo
sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
por el Comercio, que forman el anexo C del tratado de creacion de la
Organizacién Mundial del Comercio OMC ADPIC, debiendo cumplir
igualmente con los lineamientos que establece la Organizacion Mundial
de Propiedad Intelectual OMPI.

Para acceder a una patente de invencidon sobre un producto o
procedimiento es obligatorio dar cumplimiento a los requisitos objetivos,

subjetivos y formales.

Los requisitos objetivos de novedad, altura inventiva y aplicacion
industrial se encuentran claramente definidos en la normativa
comunitaria Decision 486 de 2000, por criterios que podriamos
considerar objetivos desde el punto de vista juridico. Sin embargo,
teniendo en cuenta que para el caso de Colombia es la Superintendencia
de Industria y Comercio quien realiza a través de sus examinadores de
patentes el estudio y cumplimiento de tales requisitos, consideramos que
tiene en un escaso porcentaje de componente subjetivo, y mas
concretamente refiriéndonos a la altura inventiva, requisito por medio del
cual una persona versada en la materia determinara si el objeto o

proceso que se pretende patentar es algo obvio o no.

La novedad requerida para una y otra clase de patente de invencion, hay
que apreciarla de manera diferente. En el caso de las patentes de
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invencion, se supone que la creacion cientifica o técnica viene a llenar
una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en
capacidad de satisfacer. En el caso de las patentes de
perfeccionamiento o de mejoras, en cambio la creacion cientifica o
técnica no es tan radical, ya que el inventor parte de algo conocido para

tan sélo mejorarlo.

La invencion, de producto o de procedimiento, carecera de novedad si,
antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o de la
prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del publico por
cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya
sido posible o se haya producido, del numero de personas a que haya
alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo
que la divulgacion se haya llevado a cabo en los términos

excepcionales previstos en la Ley.

Es claro que con el pasar del tiempo, de los avances tecnoldgicos y
teniendo presente las necesidades de cada época, la normativa
relacionada con las patentes se ha ido ajustando de una manera
adecuada, buscando satisfacer las necesidades y requerimientos

legales propios de cada momento y circunstancia especifica.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones CAN ha
mantenido unificada su interpretacion prejudicial en relaciéon con los
requisitos objetivos de la patente, haciendo claridad que mientras la
Decision 85 establecia 2 requisitos para la patente: novedad y
aplicaciéon industrial, con la Decision 311 se establecieron los 3
requisitos vigentes y que aparecen en la D. 486 de 2000: novedad,
altura inventiva y aplicacion industrial. La normativa comunitaria aplica
de igual manera para los paises miembros, a saber: Colombia, Peru,

Ecuador y Bolivia. Venezuela actualmente es considerado como un
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10.

tercero frente a la CAN y por tal razén el Tribunal de Justicia de la
Comunidad no tiene competencia ni obligaciones con este Estado.
Importante resaltar que la interpretacion prejudicial que hace el
Tribunal de Justicia es la misma para los cuatro (4) paises y de
obligatoria acogida por los jueces y tribunales nacionales de cada pais
miembro que solicitd la interpretacién. Para el caso de Colombia,
cuando la Superintendencia de Industria y Comercio SIC concede o
niega una patente por medio de un acto administrativo en firme con el
cual se pone fin a la via gubernativa, éste es susceptible de demanda
por accién de nulidad o de nulidad y reestablecimiento del derecho
ante la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativa, la cual
frecuentemente solicita la interpretacion prejudicial al Tribunal Andino
de justicia a través del Consejo de Estado, quien es el competente

para conocer de asuntos de esta naturaleza.

En las Decisiones 85 (articulo 85), que rigié hasta 1991, 311
(Disposicion Transitoria Cuarta), 313 (Disposicion Transitoria Cuarta),
344 (Disposicién Transitoria Primera), y 486 del afno 2000 se ha
establecido que todo derecho de propiedad industrial, validamente
otorgado de conformidad con la normativa anterior, debe subsistir por

el tiempo de su concesion.

La patente otorga el derecho al titular, no al uso del producto o
procedimiento patentado, sino un derecho de excluir o impedir a terceras

personas que utilicen el objeto o proceso patentado.

El titular de la patente aparte de tener ciertos derechos también contrae
ciertas obligaciones con la sociedad, como por ejemplo la obligacion de
explotar el objeto o procedimiento patentado so pena de que el Estado
otorgue licencias obligatorias solicitadas por terceras personas.
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11. Si bien es cierto la mayoria de legislaciones dentro de las cuales esta la
nuestra no definen que es una invencién con la finalidad de no restringir
o limitar la inventiva humana, si establece taxativamente que elementos
u objetos no se consideran invenciones y que invenciones no seran

patentables en Colombia.
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RECOMENDACIONES

Aparentemente los requisitos de patentabilidad no requieren una mayor
interpretacion o analisis, pero lo cierto es que no solo se debe dar
cumplimiento a los requisitos objetivos, sino también a las subjetivos y
formales, por lo cual recomendamos a los lectores e inventores que antes
de iniciar un tramite de patente se documenten lo suficiente y se asesoren
de una persona experta en la materia con la finalidad de que el proceso

sea manejado de una manera técnica.

A nuestros colegas abogados aconsejamos que en el evento de intentar
un tramite de patente se asesoren de un técnico especialista segun el
producto o procedimiento que se vaya a patentar, ya que al ser la
redaccion de las reivindicaciones la parte mas importante y trascendental
de la solicitud de patentes, debe estar lo suficientemente explicita y clara,

que para lograrlo necesitaremos el apoyo de los ingenieros.

Si consideramos que estamos en presencia de un producto o
procedimiento que pueda catalogarse como invencion, debemos realizar
las busquedas preliminares para determinar que efectivamente este
producto o procedimiento no existe en ninguna parte del universo y que

por consiguiente es susceptible de patente.

Si tenemos una invencién que deseamos patentar no debemos divulgarla
ni hacerla accesible al publico antes de presentar la solicitud de patente
respectiva, porque perderiamos la novedad requerida en el proceso de

patentabilidad.

Consideramos que a pesar de que el tramite se puede hacer directamente

por cualquier persona, es importante que quien se encargue del proceso

162



sea un abogado, especialmente en el evento en que se presenten
oposiciones en el tramite respectivo por terceras personas que se

consideran con mejor derecho que el del solicitante.
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