Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 36654
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. No. 04-088188

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 60646 del 31 de octubre de 2011, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd patente de invencién a la creacién
denominada “JUEGO DE PRIMERS ARTIFICIALES SINTETICOS Y PROCEDIMIENTO
PARA DETECTAR UN MARCADOR DE SEXO MASCULINO EN PLANTAS DE
BORQJQ", con fundamento en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, al estimar que la invencién en estudio no cumplié con los requisitos
previstos en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de diciembre de 2011
con el No. 04-088188 00019 0000, encontrandose dentro del término establecido para
el efecto, el doctor Carlos Orlando Maya Rodriguez, en su calidad de apoderado de
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, interpuso recurso de reposicion contra
la citada Resolucién, con fundamento en los argumentos que a continuacidon se
sintetizan:

Manifiesta el recurrente, luego de transcribir apartes de los articulos 26, 38 y 39 de la
Decision 486, que “De las anteriores consideraciones facticas y normativas podemos
inferir en primer lugar que fa oficina nacional competente (Superintendencia de Industria
y Comercio) contaba con un término taxativo de treinta (30) dias para examinar el
cumplimiento de los requisitos de forma previstos en los articulos 26 y 27, respecto a lo
que debemos recordar que la solicitud del contrato de acceso a recursos genéticos esta
contenida en el literal h del articulo 26 de la Decision 486 de 2000. Pero alejados de
los lineamientos del Régimen comun sobre Propiedad Industrial, fa Oficina Nacional
Competente... realizé la solicitud del requisito de forma 'del contrato de acceso a
recursos genélicos' a traves del Oficio No. 13716 notificado el 30 de octubre de 2008,
es decir, cuatro (4) afios después del término legal concedido por la normativa
supranacional de la Comision de la Comunidad Andina para la solicitud de este tipo de
requisftos.”

En este orden de ideas, agrega: ‘(...) los treinta (30} dias del examen de forma al que
se refiere ef articulo 38 de fa Decisién..., se vencieron en cualquier caso dentro del afio
2004, por lo que cualquier falencia en cuanto a requisitos de forma quedé
automaticamente subsanada ante ef silencio de fa autoridad nacional competente en el
transcurso de los citados 30 dias reglamentarios para este fipo de solicitudes. Es de
anotar que el oficio No. 13716 de 2008 corresponde al cuarto examen de fondo y no al
examen de forma tal como lo ordena la normativa supranacional de la Decision 486... a
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través de su articulo 38. De este modo, en el caso sub lite no se realizé en ningtn
momento ef aludido examen de forma. Entendiéndose que la totafidad de los requisitos
para fa solicitud de patente se encontraban al dia.

Manifiesta, luego de transcribir apartes de los articulos 40 y 45 de la Decision 486, que
de la lectura de los mismos se puede determinar con claridad que esta Oficina “dio
continuidad normal al proceso de solicitud de patente tal y como lo establece el
Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, por lo que queda una vez mas demostrado
que el término para solicitar requisitos de forma estaba mas que fenecido, y que el
requerimiento de permiso de Acceso a Recurso Genético se solicité en el cuarto
examen de patentabilidad, el 30 de octubre de 2008, cuando habia pasado ya el primer
examen de forma, y tres examenes de fondo. De este modo podemos establecer que
al ser un hecho, conducta o circunstancia que no fue notificada por parte de la
Superintendencia... en debida forma y en el término de 30 dias establecido por la
Decision 486 de 2000, solicitamos muy amablemente que su despacho le de solucion al
presente caso, aplicando el principio de legalidad, el principio del debido proceso y el
principio del in dubio pro administrado en materia administrativa, principios que tienen
fundamento en la Constitucion Politica.”

Concluye esta parte del recurso sefalando que “ef requisito motivo de negacion de la
presente patente de invencion, no fue notificado por la Superintendencia de Industria y
Comercio a mi prohifado en el tiempo reglamentado por fa Decisién 486 de 2000, y si
existe la duda, de si el actuar de la Superintendencia... se desarrollé conforme a
derecho, por lo tanto al existir la duda, debe aplicarse la favorabilidad y del in dubio pro
administrado en beneficio de mi representada.”

Sefiala mas adelante el recurrente, al hacer un recuento de lo actuado, que “‘una vez
notificados del oficio 13716 de 2008 se inicié el proceso de solicitud de permiso de
ACCeso a recursos genéticos ante fa autoridad competente, a tiempo dentro de los
términos. Después de reunir todos los requisitos solicitados por el Ministerio de
Defensa Nacional, el ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente Vivienda y
Desarrollo Territorial, y después de dos afios de tramites se fogro presentar la soficitud
de permiso de Acceso el 18 de noviembre de 2010 tal como consta en el documento
adjunto. A dicha solicitud de permiso de Acceso se le hace un requerimiento el 28 de
enero de 2011, dentro de los términos de respuesta permitidos...” (Folio...)

Luego de reseiiar que tras haberse realizado al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial en sucesivas ocasiones la solicitud de conceptos acerca de la
necesidad de solicitar el permiso de acceso, “Ef 19 de julio de 2011 el Dr Lozano nos
manifiesta... que el proceso se encuentra en tramite... y la respuesta a nuestra
consulta se brindara oportunamente...”
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Concluye el recurrente que de lo expuesto se puede inferir que “el proceder de mi
representada la UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, se apegd en todo
momento a fos lineamientos y disposiciones contenidas en la Decisién 486..., ya que
desde el afio 2004 que se inicid el proceso de solicitud de patente hasta el ano 2008
que se efectud fa solicitud del Contrato de Acceso a recursos geneéticos se realizaron
todos los examenes y solicitudes realizadas por la Superintendencia de Industria y
Comercio con la finalidad de llevar a feliz término dicho proceso de registro...”

Po lo anterior, pide se revoque la resolucidon que impugna y, como consecuencia, se
conceda el privilegio de patente solicitado.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicién interpuesto en los siguientes términos:

Sefala el recurrente que del contenido de los articulos 26, 38 y 39 de la Decisidon 486,
se puede inferir que ‘la oficina nacional competente (Superintendencia de Industria y
Comercio) contaba con un término taxativo de treinta (30) dias para examinar el
cumplimiento de los requisitos de forma previstos en los articulos 26 y 27, respecto a fo
que debemos recordar que la solicitud del contrato de acceso a recursos genéticos esta
contenida en el literal h del articulo 26 de fa Decision 486 de 2000." Pero que alejada
de los lineamientos del Régimen comuin sobre Propiedad Industrial, la Oficina Nacional
Competente “realizé fa solicitud del requisito de forma ‘del contrato de acceso a
recursos geneticos’ a través del Oficio No. 13716 notificado el 30 de octubre de 2008,
es decir, cuatro (4) anos después del término legal concedido por la normativa
supranacional de la Comision de la Comunidad Andina para la solicitud de este tipo de
requisitos.”

Esta Oficina considera pertinente precisar al respecto que si bien es cierto que al no
presentarse desde un comienzo, con los documentos gque conforman la solicitud, la
copia del contrato de acceso a recursos genéticos, segun prevé el articulo 26, literal h),
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, ha debido requerirse al
interesado dentro del término que fija el articulo 39 de la Decisién 486; también lo es
gue segin la misma Decision 486, articulo 45, la Oficina puede notificar al solicitante
cuando encuentre que ‘“fa invencion no es patentable 0 no cumple con alguno de fos
requisitos establecidos en esta Decision para la concesién de la patente” con el fin de
adecuar la solicitud, como en efecto se requirio mediante Oficio No. 13716 notificado el
30 de octubre de 2008.

Adicionalmente se tiene que el contrato de acceso constituye no sélo un requisito de
forma a cumplir desde el inicio del tramite sino una condicién a satisfacer previamente a
la concesion de la patente. En efecto, de acuerdo con la Disposicion Complementaria
Tercera de la Decision 391 de 1996 de la Comision de la Comunidad Andina “Las

oficinas nacionales competentes en materia de Pl exigirdn al solicitante la indicacion def
numero _del registro del contr e opia del mismo, como requisito previg.
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ara fa concesion del respectivo derecho,...” (Subrayas fuera de texto).

En el mismo sentido se emitié concepto por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial dirigido al Vicerrector de Investigaciones, Innovacion y Extension
de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, al concluir que para este caso especifico y
teniendo en cuenta “este tipo de investigacion si debié adelantar el procedimiento de
acceso.” (Anexo del recurrente, folios 199 y 200)

Resulta, por otra parte, cuando menos contradictoric que el recurrente cuestione que no
se haya requerido al comienzo del tramite la presentacion de la referida copia del
contrato de acceso, pero transcurridos casi siete afios, desde la ocurrencia de dicha
omision y hasta la fecha de hoy, no se ha allegado la misma por parte de la interesada
solicitante.

En este orden de ideas, agrega: “(...) fos treinta (30) dias del examen de forma al que
se refiere el articulo 38 de fa Decision..., se vencieron en cualquier caso dentro del afio
2004, por lo que cualquier falencia en cuanto a requisitos de forma quedo
automaticamente subsanada ante el silencio de la autoridad nacional competente en el
transcurso de los citados 30 dias reglamentarios para este tipo de solicitudes. Es de
anotar que el oficio No. 13716 de 2008 corresponde al cuarto examen de fondo y no al
examen de forma tal como lo ordena la normativa supranacional de la Decision 486... a
traves de su articulo 38..."

Censura el recurrente que la Oficina no haya requerido la mencionada copia del
contrato al momento de efectuarse el examen formal de la solicitud, el cual se dio el 29
de octubre de 2004, pero requerida en oportunidad posterior para dicho fin no la allega
argumentando ahora falta de respuesta por parte del hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible.

En efecto, con motivo del examen de fondo de la solicitud efectuado el 30 de octubre de
2008 se notificé al solicitante que “Dado el caracter de la invencion, que trata de un
procedimiento que requiere la utilizacion de primers que fueron aislados del genoma de
la planta endémica del Chocd Borojoa patinoi cuatrecasas, y de acuerdo con el articulo
25, literal h), de la D. 486, se solicita adjuntar el contrato de acceso a recursos
genéticos expedido por la entidad ambiental competente.” (Folio 77)

No se puede pretender gue la falta de requerimiento inicial frente a un requisito que es
esencial para la solicitud deba, por ese sélo hecho, restarle importancia a éste en lo que
queda del tramite administrativo a punto de convertirlo en innecesario por el mero
transcurso del tiempo. Como se vio, su cumplimiento puede exigirse aun con
posterioridad a la publicacién de la solicitud y iejos de afectarse el procedimiento
aplicable y el derecho del administrado, lo gue entrafia es, como en este caso, una
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nueva oportunidad para que éste complemente dicha solicitud.

Tampoco es de recibo asumir que por vencido el plazo para completar requisitos
formales, entre ellos el de “la copia del contrato de acceso”, esta condicién de
patentabilidad no deba satisfacerse y por el contrario quede subsanada como pretende
el recurrente.

Por lo anterior, no es ciernto que se hayan desconocido por parte de esta Oficina los
principios orientadores de las actuaciones administrativas que menciona la recurrente.

Ahora bien, efectuado el requerimiento para completar los requisitos en cuanto a la
patentabilidad con fundamento en el articulo 45 de la Decision 486, la consecuencia del
incumplimiento de lo alli previsto la fija esta misma disposicion y es que “Si el solicitante
no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefialado, o si a pesar de /a respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional competente
denegara la patente.”

Asi las cosas, a partir de la normativa aplicable, es posible la negacion de la patente
aun con posterioridad a la oportunidad para examinar los requisitos de forma a que se
refieren los articulos 38 y 39 de la Decision 486, si en tal oportunidad posterior no se
han allegado los complementos necesarios que determinan la patentabilidad de la
materia reclamada.

En conclusién, la negacion de la patente puede producirse por no darse respuesta a la
notificacion de que habla el articulo 45 de la misma Decisidén o0 si a pesar de la
respuesta subsisten los impedimentos para la concesién de la patente. Lo anterior por
cuanto mal podria hablarse de un examen definitivo de la solicitud, a que se refiere el
articulo 48, cuando no ha sido posible adelantar el examen de patentabilidad que es
previo, debido a que no se dispone de todos los documentos relevantes que podrian
relacionarse con la materia de la invencién.

En el presente caso se observa que para llevar a cabo la invencion en estudio se
desarrollaron primers a partir del genoma de la planta endémica del Choco: Borojoa
patinoi cuatrecasas, por lo que se requirié al solicitante con el fin de que allegara el
correspondiente contrato de acceso a recursos genéticos o de sus productos derivados
(literal h, del articulo 26 de la Decision 486), a lo que no se atendié en ningin momento
por el interesado solicitante.

Al respecto considera pertinente sefialar esta Oficina que el contrato de acceso a
recursos genéticos o de sus productos derivados, documento a que se refiere el
recurrente y cuya inexistencia fue finalmente la causa determinante de la negacién de la
patente, constituye uno de los apartes que debe contener la solicitud al momento de su
radicacion de suerte que es deber del solicitante no solo conocer de su existencia sino

ponerlo a disposicion de |la Oficina nacional desde antes de solicitarse la patente.
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Asi las cosas, si es el contrato de acceso un prerrequisito para presentar la solicitud de
patente tratindose de recursos genéticos, con mayer razén para el otorgamiento de la
patente, no puede advertirse culpa de otro que del solicitante ante la falta de dicho
contrato, el cual bien sabe debe obtener previamente a la presentacion de la solicitud.

El contrato de acceso, en este caso, no es otra cosa que el acuerdo que suscriben el
solicitante (Universidad Tecnol6gica de Pereira) y el gobierno nacional a través del
Ministerio de Ambiente, que permite el acceso a los recursos genéticos (RG) o sus
productos derivados para la aplicacion industrial, aprovechamiento comercial o el
estudio de la diversidad biologica o practica docente universitaria con fines de
investigacion.

En consecuencia, no es posible suponer que aun a pesar de la falta de dicho contrato
esta Superintendencia deba pronunciarse sobre el fondo de la solicitud y menos
conceder la patente, pues claramente se advierte que la ausencia de documentos que
resultan relevantes para el examen de patentabilidad inhiben a la Administracion de una
decisién en tal sentido.

Es clara la normativa aplicable en especificar los documentos que deben integrar la
solicitud (Art. 26 de la Decision 486), de suerte que si por cualquier razén el solicitante
no los allega no puede trasladarse la carga de su ausencia a la Oficina nacional
encargada del tramite y otorgamiento de las patentes cuya funcidn se regula
integramente por el ordenamiento comunitario.

En ese orden de ideas, dado que no se completaron los requisitos que hacen posible la
continuacién del trAmite, comoquiera que el contrato de acceso a recursos genéticos
constituye un instrumento necesario para la valoracion de la patentabilidad de la
materia reivindicada y, finalmente, para el reconocimiento del privilegio solicitado, no
encuentra viable esta Superintendencia revocar la decisién impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y
Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decision contenida en la Resolucion No.
60646 del 31 de octubre de 2011, por medio de la cual se negd una patente de
invencién.

Paginab6de 7
Al contestar favor indique el nimero S Sede Centro; Carrera 13 No, 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX; 5870000
de radicacidon que se indica a continuacién; Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55Int, 2 Tel 5737020
Cod Verificacion: 1469229243 Call Center 5920400, Linea gratuita Nacional 01800-910165

Web: www.Sic.qov.co e-mail: gontactenos@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ReEsoLUCION NO: 36654
Por la cual se resuelve un recurso de reposicién

Rad. No. 04-088188

ARTICULO SEGUNDO: Noatificar personalmente el contenido de la presente resolucién
al doctor Carlos Orlando Maya Rodriguez, en su calidad de apoderado de
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA, 0 a quien haga sus veces, entregandole
copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por
encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D. C., el 15 Jun 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO (E),

%%ﬂm@}/
ARMEN |4GIA VALDERRAMA ROJAS

Dactor

Carlos Orlando Maya Rodriguez

Carrera 13 A No, 28 - 38, Manzana 2, Bufete 230
Bogota D. C.

Elabor¢: Jesus Fernet Garcia Garcia ”
Revisé: Jose Luis Salazar Lopez ~
Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez ¥
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