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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA
fabian.diaz@camara.gov.co

Ciudad

Referencia: Respuesta Proposicion No. 13 de 2020

Honorable Representante Diaz:

En atencion a la comunicacion por usted remitida e identificada con el numero 20-330543,

por medio de la cual pone en conocimiento la Proposicién No 13 de 2020 en relacién con

‘el riesgo que corren los campesinos y pequefios productores en razén a la solicitud de
patente NC2020/00024285 presentada por Jorge Enrique Ulloa, socio de Riopaila, en
tramite actualmente ante la SIC.” damos respuesta a los interrogantes formulados en 1
atencion al cuestionario propuesto, como sigue: '

1. ¢De qué manera se ha evaluado la concesion de una patente del proceso de
produccioén al sefior Enrique Gonzalez Ulloa, teniendo en cuenta que dentro de
sus 14 reivindicaciones hay practicas que ya estan desarrollando el sector
panelero?

Respuesta: Sea lo primero indicar que esta Superintendencia, en su calidad de
Oficina Nacional Competente en materia de Propiedad Industrial para la Republica
de Colombia, es la encargada de dar tramite a las solicitudes de concesiéon de una
patente.

Dicho tramite se adelanta de conformidad con las reglas de procedimiento
administrativo que de manera especial se encuentran comprendidas en la Decision
486 de la Comision de Decisiéon de la Comunidad Andina, por medio de la cual se
establece el régimen comun de propiedad industrial aplicable para Colombia, en
concomitancia con el Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia como
expresion del principio de complemento indispensable autorizado por la misma
norma comunitaria ya citada.

wwwsicgovco ~ Teléfono enBogota: 5920400 ~  Linea gratuits a nivel nacionat: 018000910165

Direccién: Cra. 134 27 - 00pisos 1,3,4,5,6,7Y 10, Bogota D.C.- Colombia N\ El progreso Mincomercio

Sefor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canates:
Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co ) es de todos

@ Nuestro aporte es fundamental,
&= al usar menos papel contribuimas con el medic ambiente



www.sic.goxco

Sehor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Asi las cosas, debemos poner de presente que segun lo establecido en Ia Decisién
Andina ya indicada, dicho tramite se compone de las siguientes etapas:

« Verificacion de los requisitos minimos de una solicitud de patente (articulo 33
ibidem).

 Examen de Forma de la solicitud de pafente (articulos 38 y 39 ibidem).
» Publicacién de la solicitud (articulos 40 y 41 ibidem).

« Oposiciones a la solicitud (articulos 42 y 43 ibidem).

» Pago de examen de patentabilidad (articulo 44 ibidem).

« Examen de Patentabilidad (articulos 45, 46, 47 y 48 ibiderh).

Actuaimente la solicitud de patente objeto de su interés, se encuentra pendiente de
la solicitud y pago del examen de patentabilidad en los términos del articulo 44 de
la Decision 486, obligaciéon que es de resorte del solicitante, en consecuencia esta
Superintendencia no puede proceder a efectuar un examen de patentabilidad (etapa
en donde se estudian los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial contemplados en el articulo 14 ibidem).

Asi las cosas, sera durante el estudio de patentabilidad en donde se determinara el
estado de la técnica, el cual comprende toda divulgaciéon que haya sido realizada
de manera escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio antes
de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida (art. 16 ibidem), lo cual sera el punto de partida para determinar el
cumplimiento de los requisitos de patentabilidad establecidos en el articulo 14
ibidem.

En conclusién, sin perjuicio, de que a la fecha se han agotado las etapas
contempladas desde el articulo 33 hasta el articulo 43 ibidem, las cuales se
relacionan con requisitos y etapas formales del tramite, de conformidad con el
estado actual de aquel alin no se puede realizar la evaluacion de fondo.

Es importante aclarar que este procedimiento debe hacerse a todas las solicitudes

de patentes que se presenten y solo hasta que culmine se puede decidir si se
concede o no la patente solicitada
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2. ¢De qué manera la SIC protege el acervo cultural y conocimiento ancestral ante
intentos de patentes que presentan e incluyen este conocimiento tradicional?

Respuesta: En temas de propiedad industrial, esta Superintendencia cumple las
disposiciones de la Decision 486 y dicha norma establece que la proteccién
conferida a los elementos de la propiedad industrial se concedera salvaguardando
y respetando el patrimonio biolégico y genético de los paises miembros, asi como
los conocimientos tradicionales de sus comunidades indigenas, afroamericanas o
locales.

En tal virtud, la concesién de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas
a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos, estara
supeditada a que ese material o acceso a tales conocimientos hayan sido adquiridos
de conformidad con el ordenamiento juridico internacional, comunitario y nacional.
(art. 3 ibidem)

La puesta en practica de este principio normativo, se materializa mediante la
peticiéon de 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 es pais de origen.

3. ¢Sirvase al Superintendente de Industria y Comercio explicar cuales son las
caracteristicas necesarias para la aprobacion de la patente de un invento en
Colombia?

Respuesta: Durante la etapa de examen de patentabilidad, la Superintendencia
analiza el alcance de las reivindicaciones, realiza una busqueda en bases de datos
con informacion patente y no patente para establecer el estado de la técnica
pertinente, determina si la invencién corresponde a una de las excepciones a la
patentabilidad y efectua el analisis de los requisitos de claridad, unidad de invencién,
novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial (articulos 14 a 21, 25y 28 a 31 de
la Decisién 486).

El analisis para determinar el cumplimiento de los requisitos de claridad, suficiencia
en la divulgacion y unidad de invencion, los cuales aplican a todas las solicitudes de
patentes radicadas antes esta Oficina, independiente del sector técnico al cual
pertenezca la invencion para la cual se pretende la proteccion, se efectua de
acuerdo a los parametros establecidos en los articulos 25 y 28 a 31 y verifica que la
solicitud se refiere a un Unico concepto inventivo, evalta que la invencién haya sido
divulgada de manera suficiente para que un tercero versado en el campo técnico
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pueda reproducirla y que el alcance de las reivindicaciones sea claro, conciso y esté
sustentado en la informacion incluida en la descripcion.

Adicional a los requisitos ya mencionados, sera necesario comprobar que el objeto
reivindicado no cae dentro la materia considerada no invencién, esto es, que las
reivindicaciones no versen sobre descubrimientos, teorias cientificas y métodos
matematicos; todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza,
procesos bioldégicos naturales y el material biolégico existente en la naturaleza;
obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; planes,
reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades
econdémico-comerciales; programas de ordenadores o el soporte ldgico, como tales;
o, formas de presentar informacién (art. 15 ibidem).

De igual manera, se debe corroborar que la invenciéon para la que se solicita
proteccion no se encuentra dentro del listado de excepciones que establece la
Decisién Andina, el cual sefiala que nos seran patentables las invenciones
contrarias al orden publico o la moral, las invenciones contrarias a la salud o la vida
de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio
ambiente, las plantas, los animales, los procedimientos esencialmente biolégicos
para la produccién de plantas o animales, y los métodos terapéuticos o quirdargicos
para el tratamiento humano o animal, asi como los métodos de diagndstico
aplicados a los seres humanos o a animales (art. 20 ibidem).

Una vez se verificado que la invencién para que la se solicita la protecciéon no
corresponde a las excepciones de los articulo 15 y 20 ibidem, se procedera con el
analisis de cada uno de los requisitos de patentabilidad, los cuales se encuentran
definidos en los articulo 16, 18 y 19 de la Decisién Andina y ellos conllevan los
siguientes pasos:

Verificacién del cumplimiento del requisito de novedad, el cual estara sujeto a la
determinacién del estado de la técnica, que comprende toda divulgacion que haya
sido realizada de manera escrita u oral, utilizaciéon, comercializacién o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de
la prioridad reconocida (art. 16 ibidem). Esta informacién sera el punto de partida
para efectuar un analisis comparativo con las caracteristicas esenciales de la
invencion reivindicada. Si como resultado de dicho cotejo se estable que existen
diferencias entre la informacién contenida en el estado de la técnica y las
caracteristicas que definen la invencién para la cual se solicita proteccion, se
reconocera que el objeto reclamado es nuevo y se dara por cumplido el primer
requisito de patentabilidad establecido en el articulo 14 ibidem. En caso contrario,
la solicitud sera negada por falta de novedad.
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De ser superado el requisito de novedad, se establecera si la invencion reclamada
tiene nivel inventivo. Para ello, una persona del oficio normalmente versada en la
materia técnica correspondiente analizara si la invencion es obvia o se hubiese
derivado de manera evidente de la informacién contenida en el estado de la técnica.
Si la conclusion de dicho analisis es que la invenciéon reclamada no es obvia, se
reconocera que el objeto reivindicado es inventivo. En caso contrario, la solicitud de
patente sera rechazada por carecer de nivel inventivo.

Una vez se haya reconocido el cumplimiento de los requisitos ya mencionados, se
verificara que la invenciéon también es susceptible de aplicaciéon industrial, para lo
cual se verificara que el producto o el procedimiento reclamado puede ser producido
o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a
cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. Si la invencién no puede ser
producida o utilizada a escala industrial, la Superintendencia de Industria y
Comercio denegara la patente.

En conclusién, para que una solicitud de patente sea otorgada es necesario que la
solicitud sea clara, que la invenciéon haya sido divulgada de forma suficiente para
que cualquier persona del campo técnico pueda reproducirla, que sea considerada
una invencion a la luz del articulo 15 ibidem, que no sea materia exceptuada de
patentabilidad por el articulo 20 ibidem y que reuna los requisitos de patentabilidad
establecidos en el articulo 14 ibidem.

4. Teniendo en cuenta el Art. 17 de la ley 2005 del 2019 la cual dice: “Cualquier
modificacion a la regulacion referente a los requerimientos fisico-quimicos
necesarios para la elaboracion de panela en Colombia, debera hacerse previo
estudio cientifico y agotar todos los mecanismos de participaciéon pablica amplios
y suficientes en los términos previstos en el numeral 8 del articulo 8 de Ia Ley
1437 de 2011 o de las normas que la modifiquen o sustituyan” ;Cémo se estan y
Sse garantizaran la participacion plena y efectiva a todos los paneleros del pais
que no cuenta con los medios tecnolégicos para dar sequimiento a la solicitud de
patente presentada por el sefior Gonzalez Ulloa, la cual influye directamente en la
vida de los productores?

Respuesta: En relacién con la manera en. la que se garantiza la participacion plena y
efectiva a todos los ciudadanos para hacer seguimiento a la solicitud de patente, conviene
poner de presente que esta Superintendencia como entidad encargada de la administracion
del registro publico de la propiedad industrial en Colombia (signos distintivos y nuevas
creaciones), tiene a disposiciéon por medio de la Oficina Virtual para la Propiedad Industrial
-SIPI-', todos los tramites de registro.

1 https://sipi.sic.gov.co/sipi/Extra/Default.aspx?sid=637342553574491230
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Asi mismo, esta Superintendencia mediante el programa de Centro de Apoyo a la
Tecnologia y a la Innovacién -CATI-?, pone a disposicion de los usuarios del sistema de
propiedad industrial de Colombia, los equipos y el personal de apoyo para orientar a las
ciudadanos en el acceso a la informacién contenida en los documentos de patente.

En igual medida, el acceso también se encuentra garantizado en virtud del derecho
constitucional que le asiste a toda persona de presentar peticiones respetuosas ante las
Autoridades en los términos establecidos por el articulo 23 de la Constitucién Politica 1991
y la Ley 1755 de 2015.

En suma a lo expuesto, el sistema de patentes establece que |a totalidad de una solicitud
sera publicada en los términos del articulo 40 de la Decisién 486 y en consecuencia
cualquier tercero interesado en el tramite podra tener acceso al expediente respectivo, asi
como, si lo considera pertinente formular oposicion a la solicitud en los términos
establecidos por el articulo 42 de la citada norma comunitaria.

5. ¢Sirvase explicar la relacion que tiene las patentes en Colombia con las patentes
adquiridas en el exterior y si estas ultimas son validas para importar hacia
Colombia por los tratados de Libre comercio?

Respuesta: Sea lo primero indicar que a partir del Convenio de Paris para la
Proteccion de la Propiedad Industrial (1883), del cual hace parte la Republica de
Colombia, se desprende el principio de territorialidad, entendido como la ausencia
de una protecciéon universal o mundial de derechos derivados de propiedad
industrial, por lo tanto, el hecho de que un producto o procedimiento haya sido
patentado en un Estado extranjero, no implica su extension al territorio nacional,
pues la decisién sobre la concesion del privilegio de patente sera una atribucion
discrecional de cada pais a partir de la observancia por parte de la solicitud de los
requisitos establecidos por la normatividad pertinente para tales efectos.

En otras palabras, un derecho de patente otorgado en un pais diferente a Colombia
solo tiene efecto en dicho pais y no afectara el comercio de este producto en
jurisdicciones a las que han concedido el derecho, por tanto no existe ninguna
relacién entre ellas.

Viene del todo poner de presente que en aplicaciéon al ya citado principio de
territorialidad, el hecho de que exista un Tratado de Libre Comercio, no extiende los
derechos de propiedad industrial de una patente entre los territorios contratantes de
tal instrumento internacional, pues como ya se dijo la proteccion es solo segun la
concesioén del derecho dentro de la jurisdiccion de cada pais.

2 https://www.sic.gov.co/propiedad-industrial/centros-de-apoyo
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6. ¢Coémo las mas de 350.000 familias que hacen parte de la cadena de produccién
panelera en el territorio Colombiano pueden evidenciar que el personal técnico
encargado de revisar, verificar y analizar los documentos y soportes recibidos
dentro del tramite de otorgamiento de la patente, tiene la competencia técnica
suficiente para determinar y aprobar que el proceso que proyecta patentar el
senor Gonzalez Ulloa es diferente al que se emplea actual y rutinariamente por los
productores de panela del pais?

Respuesta: El estudio y analisis de cualquier solicitud de patente requiere de una
experticia no solo en el campo técnico al cual pertenece la solicitud, sino
conocimiento del sistema de patentes y practica en la comprension del documento
de patente, en especial del alcance de las reivindicaciones, la realizacién de una
busqueda del estado de la técnica en bases de datos con informacién patentes y no
patente, la determinacién de las excepciones a la patentabilidad y el analisis de los
requisitos de claridad, unidad de invencién, novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial (articulos 14 a 21, 25 y 28 a 31 de la Decision 486).

Asi las cosas, el equipo de examinadores de patentes de la Direccion de Nuevas
Creaciones de esta Superintendencia cuentan con las mas altas capacidades,
experiencia y competencias para el desarrollo de tales actividades, los perfiles en
cuanto a formacién, conocimientos y experiencia de los diferentes profesionales que
conforman el equipo de trabajo de aquella, asi como las competencias, funciones y
labores a realizar con ocasion de la examinacioén y tramite de patentes, han sido
establecidos en el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de
esta Entidad.

7. Teniendo en cuenta que la Federacion Nacional Panelera es la entidad de orden
privada idonea para evaluar la solicitud de la patente presentada ya que cuenta
con el recurso humano técnico competente, ;Por qué la Superintendencia de
Industria y Comercio no ha solicitado un concepto a esta entidad?

Respuesta: Sea lo primero indicar que la objetividad e imparcialidad en el marco de una
actuacion administrativa constituye una de las garantias en favor del solicitante, asi como,
de los terceros interesados, en atencién a los principios del orden constitucional (articulo
209 CP) y del orden legal (articulo 3 Ley 1437 de 2011).

En el presente caso, la Federacion Nacional de Productores de Panela (FEDEPANELA)
interpuso oposicién contra la concesién del derecho de patentes de la solicitud
NC2020/0004285, partiendo de este hecho, FEDEPANELA es parte de este proceso, y
como cualquier tercero interesado en el tema, tuvo ya la oportunidad de presentar
documentacion e informacién sobre el contenido de la solicitud.

De igual forma, conviene poner de presente que el estudio de patentabilidad en atencién a
las explicacion esbozadas en lineas anteriores debe ser adelantado por personal no solo

Sedor ciudad. para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:
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con conocimientos técnicos en el area de la invencion sometida a estudio, sino que debe
ser adelantado por una persona con conocimientos técnicos en el sistema de patentes, asi
como, en el contenido de la informacién de los documentos de patentes, a partir de la
definicion adoptada tanto por el Consejo de Estado (Autoridad Nacional Competente) y el
Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el concepto de persona
estandar/versada en la materia para realizar el estudio de patente.

En este orden de ideas, en el momento procedimental oportuno, es decir durante el examen
de patentabilidad se adelantara, como ya se indicé en precedencia, la revisién de la solicitud
de patente con base la informacién recolectada con ocasion de la busqueda tecnologica
para la determinacion del estado de la técnica y se tendra en cuenta la informacion aportada
por los opositores, entre ellos, los documentos y el escrito de oposicion radicado por
FEDEPANELA; que en el caso referido en su comunicado sélo se dara una vez el
interesado haya cancelado el examen de patentabilidad tal como lo requiere el articulo 44
de la Decisién 486 de 2000.

8. El sector panelero genera aproximadamente 379 mil empleos directos y 500 mil
empleos indirectos anualmente en 29 departamentos del pais, empleos que estarian
en peligro con la aprobacién de la patente solicitada por el sefior Jorge Enrique
Gonzalez Ulloa teniendo en cuenta que el documento de la patente expresa que su
elaboracion saldria por un costo muy bajo, impidiendo materializar el Art. 21 de la ley
2005 del 2019 sobre aumento de competitividad en la produccién panelera. ; Qué
puede decir usted respecto a esto?

Respuesta: Dada las facultades legales otorgadas a esta Superintendencia en materia de
propiedad industrial establecidas en el Decreto 4886 de 2011, solo le corresponde a esta
entidad determinar si la solicitud de patentabilidad cumple o no con los requisitos legales
establecidos en la Decision 486.

8. La cana de azucar llegé a Colombia en el siglo XVI y dos afios después en
Buenaventura empezaron los primeros trapiches para la produccion panelera, el
proceso de produccion de panela ha sido significativo a lo largo de la historia
para la cultura colombiana por el legado que ha dejado de generacién en
generacion. Teniendo en cuenta lo anterior,  esta patente estaria desconociendo
y subestimando los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas,
afroamericanas y locales del pais que se dedican a la produccién panelera?

Respuesta: Sea lo primero indicar que en lo referente al concepto de conocimientos
tradicionales de las comunidades indigenas, afroamericanas y locales del pais, en
materia de patentes se debe tener de presente el alcance y respuesta que fue
suministrada con ocasién de la segunda pregunta de este cuestionario.
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Debemos poner de presente que una vez nos encontremos en la etapa del examen de
patentabilidad de conformidad con las etapas del procedimiento de estudio y concesién de
una patente, tal como se indicé en la respuesta a la primera pregunta de este cuestionario,
se procedera a determinar el estado de la técnica mediante una bisqueda tecnolégica que
debera efectuarse a partir de la fecha de presentaciéon de la solicitud o de la prioridad
validamente invocada, segun lo prescrito en el articulos 16 de la Decision 486.

De ocurrir el pago del examen de patentabilidad, la Superintendencia adelantara el
estudio de conformidad con los articulos 45, 47 y 48 ibidem y sélo en dicho
momento, cuando se haya efectuado el estudio de fondo, podra estabiecerse si el
objeto reivindicado en la solicitud NC2020/0004285 es idéntico al proceso de la
produccion de panela o a cualquier otro existente en el estado de la técnica y, a
partir de dicho estudio, se podra concluir si la invencién cumple o no con los
requisitos de novedad y nivel inventivo a los que se refieren el articulo 14 de la
Decision 486.

De esta manera esperamos haber resuelto satisfactoriamente su solicitud, no sin
antes recordarle que cualquier informacién adicional que requiera, con gusto sera
atendida.

Cordialmente,

/

i

ANDRES BARRETQ GONZALEZ
Superintendente de Industria y Comercio
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