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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogoté D.C. RAD: 12-120699- -1-0 FECHA: 2012-09-03 17:22:12
DEP: 10 OFICINA ASESORA EVE: SINEVENTO
JURIDICA
TRA: 113 DP-CONSULTAS FOLIOS: 05
ACT: 440 RESPUESTA

10

Sefiora

GLORIA SANTOFIMIO

Carrera 70 No. 63 10 Bosque Popular
BOGOTA D.C.--COLOMBIA

Asunto: Radicacién: 12-120699- -1-0
Tramite: 113
Actuacion: 440
Folios: 05

Con el alcance previsto en el articulo 25 del Cédigo Contencioso Administrativo,
damos respuesta a su consulta radicada en esta Oficina con el nimero sefialado en el
asunto, en los siguientes términos.

1. Objeto de la consulta

Se solicita respuesta a las siguientes preguntas: (i) si en virtud del TLC con Estados
Unidos las patentes concedidas allad tienen aplicacion y validez en Colombia, e
igualmente si las patentes otorgadas en Colombia tienen aplicaciéon y validez en
Estados Unidos; (ii) si en virtud del TLC una idea o plan de negocios que es
patentable en Estados Unidos puede ser patentable y protegida en Colombia, y (iii) si

esa idea o plan de negocios se puede patentar desde Colombia para que tenga
aplicacion en Estados Unidos, también en Colombia.

2. Materia objeto de la consulta

Absolveremos su consuita dentro del marco de nuestra competencia en materia de
propiedad industrial, fijada mediante Decreto 4886 de 2011 y el articulo 24 de la Ley
1564 de 2012, como (i) entidad administradora del sistema nacional de la propiedad
industrial y ante la cual se tramitan y deciden solicitudes de concesion de patentes de
invencion y de modelo de utilidad, registros de disefios industriales, esquemas de
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trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depdsitos de nombres y ensefias
comerciales, declaracion y autorizaciones de uso de denominaciones de origen, e
inscripcion de los actos que afecten la titularidad de los derechos de propiedad
industrial sobre estos bienes intelectuales, y (ii) entidad que ejerce funciones
jurisdiccionales frente a procesos de infraccion de derechos de propiedad industrial.

Por lo tanto, en nuestro concepto le brindaremos pautas de caracter general que
sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan sus inquietudes,
desde el punto de vista de la normativa que rige tal materia, y le permitan tomar la
decision que se adapte a sus intereses, sin que en ninglin momento comprometa las

decisiones de las dependencias competentes de la Superintendencia de Industria y
Comercio en casos concretos.

3. Principios que rigen la aplicacion de normas, en el Tratado de Libre Comercio
Colombia- Estados Unidos

En el texto final del Tratado de Libre Comercio Colombia- Estados Unidos, se
encuentra en el Capitulo 1 las disposiciones generales de aplicacion del mismo y en el
Capitulo 16 las especiales sobre aplicacion del tratado en materia de derechos de
propiedad intelectual. Transcribimos los pertinentes a la consulta:

Capitulo 1-Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales. Seccién A:
Disposiciones Iniciales.

"Articulo 1.2: Relacién con otros Acuerdos Internacionales. Las partes
confirman los derechos y obligaciones existentes entre ellas conforme al
Acuerdo sobre la OMC y otros acuerdos de los que sean parte."

Capitulo 16-Derechos de Propiedad Intelectual. Articulo 16.1: Disposiciones
Generales '

*(...) 6. En adicién al Articulo 1.2 (Relacién con otros Acuerdos Internacionales),
las Partes afirman sus derechos y obligaciones existentes bajo el Acuerdo de
los ADPIC y los acuerdos de propiedad intelectual concluidos o administrados

bajo los auspicios de la Organizacion Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI)
de los cuales son parte.

Proteccién y Observancia mas amplias.

7. Una Parte podra, pero no estara obligada a, implementar en su legislacion
proteccion y observancia mas amplias que las requeridas bajo este Capitulo
con respecto a los derechos de propiedad intelectual, siempre que dicha
proteccion y observancia no contravenga las disposiciones de este Capitulo.
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Trato Nacional.

8. Con respecto a todas las categorias de propiedad intelectual cubiertas por
este Capitulo, cada Parte debera otorgar a los nacionales [Para propésitos de
los Articulos 16.1.8, 16.1.9, 16.3.1 y 16.6.4 un nacional de una Parte también
significard, respecto al derecho relevante, una entidad ubicada en dicha Parte
que cumpla con los criterios de elegibilidad para la proteccion establecida en los
acuerdos listados en los Articulos 16.1.2 al 16.1.4 y el Acuerdo de los ADPIC]
de otras Partes un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios
nacionales con respecto a la proteccion [Para propdsitos de este parrafo,
"proteccion” incluira aspectos que afecten la disponibilidad, adquisicion,
alcance, mantenimiento y observancia de los derechos de propiedad intelectual,
asi como otros aspectos que afecten el uso de los derechos de propiedad
intelectual  especificamente cubiertos por este Capitulo. Ademas para
propositos de este parrafo "proteccion” incluira también la prohibicion de evadir
las medidas tecnoldgicas efectivas, establecidas en el Articulo 16.7.4 y los
derechos y obligaciones relacionadas con la informacién sobre gestién de
derechos, establecida en el Articulo 16.7.5] y goce de dichos derechos de
propiedad intelectual y cualquier otro beneficio derivado de dichos derechos.

9. Una parte podra no aplicar el parrafo 8 en relaciéon con sus procedimientos
judiciales y administrativos, incluyendo el requerir que un nacional de la otra
Parte designe un domicilio legal o el nombramiento de un agente dentro de su
territorio, siempre que dicha no aplicacién sea necesaria para asegurar la
observancia de leyes y reglamentos que no sean incompatibles con este

Capitulo y cuando no se realice de manera que constituya una restriccion
encubierta al comercio.

10. El parrafo 8 no se aplica a los procedimientos estipulados en los convenios
multilaterales de los cuales las Partes son parte, concluidos bajo los auspicios

de la OMPI, respecto a la adquisicion o mantenimiento de los derechos de
propiedad intelectual.

11. Salvo que disponga algo distinto, incluyendo el Articulo 16.7.2, este Capitulo
genera obligaciones respecto de toda materia existente a la fecha de entrada en
vigor de este Acuerdo, que esté protegida en dicha fecha en el territorio de la
Parte en donde se reclama esa proteccion, o que cumpla en ese entonces o
después, con los criterios de proteccion bajo los términos de este Capitulo.

12. Salvo que se disponga algo distinto en este Capitulo, incluyendo el Articulo
16.7.2, no se requerira que una Parte restaure la protecciéon a una materia que
a la entrada en vigor de este Acuerdo hubiera entrado en el dominio publico en
la Parte en donde se reclama la proteccion.
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13. Este Capitulo no genera obligaciones relativas a actos que ocurrieron antes
de la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo.". (Subrayas nuestras)

4. Requisitos de patentabilidad antes y después de la entrada en vigencia del
Tratado de Libre Comercio Colombia- Estados Unidos

4.1 Requisitos de patentabilidad exigidos actualmente

En nuestro ordenamiento juridico el tema de patentes, mecanismo de proteccion de
las invenciones de productos o de procedimientos esta regulado por las normas
contenidas en la Decision 486 dé la Comision de la Comunidad Andina, Régimen
Comun sobre Propiedad Industrial, que rige para los paises pertenecientes a la
Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 del 2000 y la Circular Unica de
la_Superintendencia de Industria y Comercio, Titulo X. Igualmente, Colombia esta
sujeta a los compromisos adquiridos a través de la aprobacion de tratados
internacionales especificos como el Convenio de Paris (aprobado por la Ley 178 de
1994), Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y el Tratado
de Cooperacion en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998).
Igualmente, por remision expresa del articulo 49 la Decision 486 Andina, se aplica el
Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificacién Internacional de Patentes de 1971.

Para obtener una patente de invencion se requiere que esta sea nueva, tenga nivel
inventivo y sea susceptible de aplicacién industrial, conceptos éstos (requisitos de
patentabilidad) desarrollados en los articulos 16 a 19 de la Decision 486 Andina:

"Articulo 16.- Una invenci6n 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, utilizacion, comercializacién 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 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.
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Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en
consideracion la divulgacién ocurrida dentro del aiio precedente a la fecha de la
presentacion de la solicitud en el Pais Miembro o dentro del afo precedente a la
fecha de prioridad, si ésta hubiese sido invocada, siempre que tal divulgacién
hubiese provenido de:

a) el inventor o su causahabiente;
b) una oficina nacional competente que, en contravencion de la norma que rige

la materia, publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el
inventor o su causahabiente; o,

¢) un tercero que hubiese obtenido la informacién directa o indirectamente del
inventor o su causahabiente.

Articulo 18.- Se considerara que una invencidn 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 19.- Se considerard que una invencién es susceptible de aplicacién
industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de

industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad
productiva, incluidos los servicios.".

4.2. Requisitos de patentabilidad exigidos en el Tratado de Libre Comercio
Colombia- Estados Unidos

El siguiente es el texto final del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Colombia,
relacionado con la patentabilidad:

"Articulo 16.9: Patentes

1. Cada Parte permitira la obtencién de patentes para cualquier invencion, sea
de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre
que sea nueva, entrafie una actividad inventiva y sea susceptible de aplicacion
industrial. Para efectos de este Articulo, una Parte podra considerar las
expresiones "actividad inventiva" y "susceptible de aplicacién industrial® como
sindnimos de las expresiones "no evidentes" y "utiles", respectivamente. (...)".

Como puede observarse, se mantienen los mismos criterios de patentabilidad
(novedad, altura inventiva y aplicacion industrial) que actualmente se aplican en
Colombia, sefalados en el articulo 14 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina.
Siendo esto asi y no habiendo en el texto del tratado una disposicion que diga lo
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contrario, consideramos que también se mantendran las exclusiones a la misma,
entre las cuales esta la de los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, juegos o actividades econémico-comerciales.

5. Principios de independencia y territorialidad de las patentes

En virtud del numeral 1 del articulo 4 bis del Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial, que es uno de los tratados administrados por la OMPI,
mencionados en el articulo 16.1-6 del Tratado de Libre Comercio, por el cual se
establece la independencia de las patentes obtenidas para la misma invencién en
diferentes paises: ‘flJas patentes solicitadas en los diferentes paises de la Union por
los nacionales de paises de la Union seran independientes de las patentes obtenidas
para la misma invencion en los otros paises adheridos o no a la Unién.”, lo cual
significa que el otorgamiento de una patente en un pais no obliga a otro a concederla
para la misma invencion, y que la invalidaciéon o denegacion de la patente en un pais
no implica la invalidacién o negaci6n en otro.

El ordenamiento andino vigente es concordante con este principio de independencia y
es asi como el otorgamiento, denegacién o invalidacién de derechos sobre una
patente de invencidén en otro pais o en los paises de la Comunidad Andina (Perq,

Bolivia, Ecuador y Colombia) no compromete la patentabilidad del invento en
Colombia.

Ahora, esta independencia es fundamento del principio de territorialidad de la patente,
que genera una limitacion geografica del jus prohibendi, o derecho del titular de la
patente que le impone a los terceros el deber correlativo de abstenerse de explotar el
derecho concedido sin su autorizacion, y de pagar los perjuicios que genere la
infraccién a dicho deber de abstencion. La territorialidad de Ja patente esta reconocida
por el propio articulo 4 bis, numerales 1y 2, del Convenio de Paris, segtn el cual ante

cada Estado debe tramitarse la respectiva solicitud de patente y cada uno la
concedera o negara autdbnomamente.

6. Respuesta al cuestionario

6.1 ¢Podria el titular de una patente de un método de negocio otorgada y
protegida por el ordenamiento americano hacer valer los derechos que dicha
patente confiere, en el territorio colombiano?

Respuesta: No. Aplicando la normativa actual en materia de patentes y previendo lo
que sera la aplicacién del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Colombia
cuando entre en vigor, tenemos que en virtud del principio de independencia de las
patentes el otorgamiento de una en Estados Unidos no obliga a Colombia a
concederla, ni a negarla cuando es negada en ese pais, y de conformidad con el
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principio de territorialidad los derechos conferidos por las patentes concedidas en
Estados Unidos solo pueden ejercerse en ese pais. De tal manera que si se quisieran
ejercer en Colombia los derechos conferidos por una patente, esta debera obtenerse
en este pais, lo que no seria posible frente a los métodos de negocios, que de acuerdo
con la normativa aplicable, articulo 15 de la Decisién 486 Andina, no son patentables.

6.2 Si en virtud del TLC una idea o plan de negocios que es patentable en
Estados Unidos puede ser patentable y protegida en Colombia, y si esa idea o
plan de negocios se puede patentar desde Colombia para que tenga aplicacion
en Estados Unidos, también en Colombia.

Respuesta: No. De acuerdo con el texto final del tratado, las condiciones de
patentabilidad y las exclusiones consagradas en la Decisién 486 Andina se mantienen,
razén por la cual los métodos de negocio contintian siendo materia no patentable.

Por otra parte, aplicando la normativa actual en materia de patentes vigente en
Colombia, tenemos que en virtud del principio de independencia de las patentes el
otorgamiento de una en Estados Unidos no obliga a Colombia a concederla, ni a
negarla cuando es negada en ese pais, y de conformidad con el principio de
territorialidad los derechos conferidos por las patentes concedidas en Estados Unidos
solo pueden ejercerse-en ese pais y los derechos conferidos por las patentes
concedidas en Colombia solo pueden ejercerse en Colombia. De tal manera que si se
quisieran ejercer en Colombia los derechos conferidos por una patente, esta debera
obtenerse en este pais, asi haya sido concedida en otro.

Para mayor informacion sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas

objeto de aplicaciéon por parte de esta entidad, puede consultar nuestra pagina en
Internet, www.sj -€O"

RGOS DURANGO
—defé Asesor de la Oficina Juridica

Elaboré: Claudia Bohorquez
Revis6: William Burgos
Aprobé: William Burgos
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