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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numerai 54 del articulo 3 del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 19617 de! 16 de abril de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio negé patente de invencion a la creacién
denominada “BIOPOLIMERO CON BASE EN LACTOCOCCUS LACTIS NRRL B-
30656, EL. PROCESO PARA EL CULTIVO DE LACTOCOCCUS LACTIS NRRL Y
EL PROCESO PARA LA PRODUCCION DEL BIOPOLIMERQ”, con fundamento
en el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, al
estimar que la invencion en estudio no cumplié con los requisitos previstos en la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de mayo de
2010 con el No. 03-112173 00010 0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Paez, en su calidad de
apoderada de UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, interpuso recurso de
reposicion contra la citada Resolucién, con fundamento en los argumentos que a
continuacion se sintetizan:

Manifiesta la recurrente, luego de transcribir apartes de los articulos 26, 38 y 39 de
la Decision 486, que “De acuerdo con la lectura de los articulos anteriores, es
claro que la oportunidad para requerir la presentacion del contralo de acceso, era
al momento del estudio de forma de la solicitud y no ahora, con fundamento en el
articulo 45 de la Decisibn 486, como lo sefiala esa Administracion en la
Resolucion No. 19617 de 2010, causando en este caso, graves perjuicios a mi
representada, dado que en este momento del tramite la confidencialidad de la
solicitud se ha perdido.”

Continla la recurrente:

“[...] mediante la Resolucion No 19617 la Superinftendencia de
Industria y Comercio deniega la solicitud sin hacer mencion expresa
al (i) examen definitivo y obligatoric de patentabilidad como lo
obligan los articulos 45 y 48 de la Decision 486, y procede a (ii)
denegar la misma porque ‘no se allegé el contrato de acceso de

Pagina1de 9 Sede Centro: Car. 13 No 27-00 Pisos 3, 4, 5y 10 Conm. 5870000

Sede CAN: Tr. 40A No 38-50 Conm. 5880234

- Fax: 5870284. Linea 018000-910165

Web: www sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co

Bogota D.C. -Colombia-

b£
i 19‘:5



J ¢

Industria y Comerrcio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONN® ¥2936 0
Por la cual se resuelve un recurso de reposicién

Rad. 03-112173

recursos genéticos o productos derivados al presente tramite,
requisito sine qua non para la obtencion del privilegio, dado que la
invencion se refiere a un producto derivado de un microorganismo
originarioc de suelos colombianos, el cual fue requerido en la
oportunidad establecida por el articulo 45 de la Decision Andina’ y
sin tener en cuenta que (iif) el solicitante sf respondi¢ integralmente a
los requerimientos de la Administracion con la informacién por él
disponible. (iv) Una vez revisada la informacién proporcionada por
parte de la Superintendencia de Industria y Comercio y
posteriormente como lo ordena la ley, (v) una vez realizado el
analisis obligatorio, definitivo y de fondo de patentabilidad, la
Administracion, tenia suficientes argumenfos para conceder la
patente solicitada.

En caso contrario, al tenor de los articulos mencionados la
Administracién lenia la facultad legal de (a) requerir nueva
informacién o en su defecto (b) realizar el examen definitivo y
obligatorio de patentabilidad y (¢} proceder a aceptar o denegar la
solicitud de patente mediante resolucion motivada y fundamentada
en el resultado de su examen de patentabilidad, y no como lo hizo
con un formalismo técnico juridico, ajeno a la actividad del solicitante
y a los postulados definidos por nuesfra doctrina y jurisprudencia,
que obligan a la Administracién a motivar y a sustentar sus
actuaciones.”

Considera la recurrente que no resulta valido que esta Oficina resuelva denegar la
patente solicitada en este momento del tramite “con fundamento en la ausencia de
un requisito formal, obligacién de ese Despacho que debié surtirse ‘dentro de los
treinta dias contados a partir de la fecha de presentacion de la solicitud’ de
acuerdo con el articulo 28 de la Decision y no con fundamento en el articulo 45.”

Segun la recurrente, la obligacion del Despacho en este momento del tramite es
practicar el examen de fondo con el fin de verificar si la invencion es o no
patentable, para luego proceder con el otorgamiento de patente o, por el contrario,
para denegario.

Asi, sefala la recurrente, “una decision de denegatoria de la patente pude ser
proferida solamente como consecuencia de un examen de fondo de la solicitud, y
no con fundamento en la ausencia de un requisito formal, pues, al tener por objeto
la verificacion de la patentabifidad de la invencién solicitada, es decir, si la
invencién propuesta cumple con los requisitos de novedad, nivel inventivo y
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aplicacion industrial, se convierte en la etapa principal del trémite de una solicitud
de patente.”

Como consecuencia de lo anterior, la recurrente estima violadas las disposiciones
de los articulos 3, inciso 5, 10 y 35 del Cédigo Contencioso Administrativo, cuya
aplicacion resulta procedente por remisién del articulo 276 de la Decision 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina.

Sefiala que los principios orientadores de las actuaciones administrativas
contemplados en el Cddigo Contencioso Administrativo, que son también
principios constitucionales como los de economia, celeridad eficacia e
imparcialidad “son aplicables al presente caso en concordancia con el principio
constitucional consagrado en el articulo 228, que establece 'Las actuaciones seran
publicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en eflas
prevalecera el derecho sustancial’, por lo que la administracion deberd remover
obstaculos formales, dando aplicacion al derecho sustancial de los administrados.”

En su opinién, con la decisidn adoptada mediante la Resolucion No. 19617 de! 16
de abril de 2010, este Despacho se aparta del mencionado principio constitucional,
“pues resulta injustificado y excesivo denegar el privilegio de patente en este
momento del tramite por un requisito formal que debid ser examinado en el tramite
de forma de la misma, y exigido en este momento del tramite solo causa un grave
perjuicio a mi representada, esto es la pérdida de confidencialidad.”

Considera la recurrente, por otfra parte, que el incumplimiento del requisito formal
se debié a fuerza mayor y agrega que ante el requerimiento oficial para “adjuntar
el contralo de acceso a recursos genélicos expedido por la entidad ambiental
competente. El 8 de octubre de 2008, dentro del término legal correspondiente y
una vez solicitado un plazo adicional de 30 dias para responder al requerimiento
de fa Division de Nuevas Creaciones, se informé a ese Despacho que ‘el 27 de
agosto de 2001 el (sic) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA solicité el
permiso respectivo’ ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarroflo
Territorial ‘sin que hasta la fecha se haya suscrito el correspondiente contrato de
acceso”.

Continda la recurrente:

“lqualmente se inform¢ que este tramilte se adelanta ante dicho Ministerio
bajo el expediente No. LAM2571 y puede ser consuftado por cualquier
autoridad administrativa, a efecto de verificar la manera como se ha
adelantado dicho tramite.
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La anterior informacion simplemente demuestra que a pesar de los esfuerzos
realizados por mi representada, para obtener el contrato de acceso por parte
del Ministerio de Ambiente,... el resultado no ha sido positivo, presentandose
asi un suceso que escapa a las previsiones normales y que ante una
conducta prudente era imposible preverlo, constituyéndose asi un evento de
fuerza mayor...”

Concluye la recurrente exponiendo que en el presente caso es claro que

‘(...) los elementos de imprevisibilidad e irresistibilidad para que se configure
la fuerza mayor se han demostrado, pues el primero se presenta cuando la
firma del contrato de acceso se escapa a las previsiones normales, que ante
la conducta prudente que ha adoptado mi representada, como es la
presentacion de una solicitud con tiempo suficiente ante fa autoridad
administrativa correspondiente, cumpliendo con los requisitos legales
exigidos y respondiendo a los requerimientos de fa Administracion, no se ha
fogrado la firma del mencionado contrato de acceso, después de transcurrir
nueve (9) afios, situacién que no resulta normal.

En cuanto al segundo elemento, esto es la irresistibilidad se tiene también
como probada, pues mi representada no ha podido evitar el hecho de que a
fa fecha no se tenga el contrato de acceso, pues es una situacion que ya no
es de su potestad, sino que depende del Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarroflo Territorial.”

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

Sefala la recurrente que de acuerdo con los articulos 26, 38 y 39 de la Decisién
486, es claro que “fa oportunidad para requerir la presentacion del contrato de
acceso, era al momento del estudio de forma de la solicitud y no ahora, con
fundamento en el articulo 45 de la Decision 486, como lo sefala esa
Administracion en la Resolucién No. 19617 de 2010, causando en este caso,
graves perjuicios a mi representada, dado que en este momento del tramite la
confidencialidad de la soficitud se ha perdido.”

Esta Oficina considera pertinente precisar al respecto que si bien es cierto, a la luz
de lo previsto por el articulo 26, literal h), de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, la copia del contrato de acceso constituye un requisito formal
que debe contener la solicitud al momento de su presentacion “cuando fos
productos o procedimientos cuya patente se solicita han sido obtenidos o
desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados...”,
también lo es que en este caso no se manifestd por el solicitante que se estaba
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frente a una invencién de esta naturaleza, pues de ello depende su exigencia con
motivo del requerimiento de forma previsto en el mencionado articulo 39. Es claro,
de acuerdo con la misma disposicion, que depende del solicitante la manifestacién
de que los productos o procedimientos reivindicados ‘han sido obtenidos ¢
desarrollados a partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los
que cualquiera de los Paises Miembros es pais de origen;...”. De no hacerlo asi el
solicitante, como sucedié en este caso, la Oficina competente soélo puede detectar
que se trata de una invencion de este tipo hasta la etapa de fondo, esto es, al
momento de practicar el andlisis de patentabilidad.

No obstante lo anterior, la misma Decisién 486 en el articulo 45 prevé que la
Oficina puede notificar al solicitante cuando encuentre que “a invencién no es
patentable o no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisién
para la concesion de fa patente” con el fin de adecuar la solicitud, como en efecto
se requirid mediante Oficio No. 7252 notificado el 12 de junio 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 sustancial para la
concesion de la patente. En efecto, de acuerdo con la Disposicion
Complementaria Tercera de la Decisidon 391 de 1996 de la Comisidn de la
Comunidad Andina ‘Las oficinas nacionales competentes en maleria de Pl
exigiran al solicitante la indicacion del numero del registro del contrato de acceso y
copia_del _mismo, como requisito previo para la concesion _del respectivo
derecho,...” (Subrayas fuera de texto).

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

Censura la recurrente que la Oficina no haya requerido la mencionada copia del
contrato al momento de efectuarse el examen formal de la solicitud, e! cual se dio
el 05 de febrero de 2004, pero requerida posteriormente para el mismo fin, para lo
cual se concedié un plazo de sesenta dias (Art. 45 de la Decision 486), no la
allega el interesado argumentando entonces razones de fuerza mayor. De lo
anterior se concluye que lo que menos puede argumentar la recurrente es
violacion o desconocimiento de su derecho a completar la solicitud.

En efecto, con motivo del examen de fondo de la solicitud efectuado el 05 de junio
de 2008 se notificod al solicitante mediante Oficio No. 7252 que “dado el caracter
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de la invencion, que trata de un producto derivado de un microorganismo originario
de suelos colombianos 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 61)

No se puede pretender que la falta de requerimiento inicial frente a un requisito
gque 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 tiempe. Como se vio, su cumplimiento
puede exigirse aun con posterioridad a la publicacion de la solicitud y lejos de
afectarse el procedimiento aplicable y el derecho del administrado lo que entrana
£s, como en este caso, una nueva oportunidad para que éste complemente dicha
solicitud lo que finaimente no sucedié.

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

Ahora bien, la consecuencia del incumplimiento de lo previsto en el articulo 45
citado la fija esta misma disposicidén y es que “Si el solicitante no respondiera a la
notificacién dentro del plazo sefialado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesién, la oficina nacional competente denegara la
patente.”

De lo anterior se desprende, que tampoco constituye la publicacién una limitante
para adecuar la solicitud posteriormente y cuando quiera que la misma no cumple
con alguno de los requisitos previstos para la concesién de la patente. Asi las
cosas, a partir de la normativa aplicable, es posible la negacién de la patente aun
con posterioridad a la publicaciéon de la solicitud y por razones distintas a las que
contempla el articulo 48 de la Decision 486.

Manifiesta la recurrente que esta Superintendencia, mediante la resolucion que
ahora impugna, denegé la patente solicitada “sin hacer mencion expresa al (i)
examen definitivo y obligatorio de patentabilidad como lo obligan los arficulos 45 y
48 de la Decision 486, y procede a (i) denegar la misma porque ‘no se allego el
contrato de acceso de recursos genéticos o productos derivados al presente
tramite, requisito sine qua non para la obtencion del privilegio, dado que la
invencion se refiere a un producto derivado de un microorganismo originario de
suelos colombianos,...”

Al respecto vale recordar que en este caso la denegacion de la patente no se dio

PaginaGde9 Sede Centro; Car. 13 No 27-00 Pisos 3, 4, 5y 10 Conm. 5870000
Sede CAN: Tr. 40A No 38-50 Conm. 5880234
Fax: 5870284, Linea 018000-910165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info{@sic.gov.co
Bogota D.C. -Colombia-

L



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONN® ¥ 2936 0
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 03-112173

como consecuencia de la aplicacioén del articulo 48 de la Decisién 486, sino por no
atenderse a la notificacion efectuada en virtud de lo previsto en el articulo 45 de la
misma Decision, por lo tanto no habia lugar a una mencion del examen definitivo
en la resolucion de negacion.

Insiste la recurrente en que no resulta valido que esta Oficina resuelva denegar la
patente solicitada en este momento del tramite “con fundamento en la ausencia de
un requisito formal, obligacién de ese Despacho que debié surtirse ‘dentro de los
treinta dias conlados a partir de la fecha de presentacién de la solicitud’ de
acuerdo con el articulo 28 de la Decision y no con fundamento en el articulo 45.”

Complementa lo anterior sefalando que “una decisién de denegatoria de la
patente pude ser proferida solamente como consecuencia de un examen de fondo
de fa solicitud, y no con fundamento en la ausencia de un requisito formal, pues, al
tener por objeto la verificacion de la patentabilidad de la invencién solicitada, es
decir, si la invencion propuesta cumple con los requisitos de novedad, nivel
inventivo y aplicacion industrial, se convierte en la etapa pnincipal del tramite de
una solicitud de patente.”

Como se vio la negacién no sélo es factible como resultado de la aplicacién del
articulo 48 de la Decision 486 sino que, ademas, lo es por no darse respuesta a la
notificacién de que habla el articulo 45 de la misma Decisién o si a pesar de |la
respuesta subsisten los impedimentos para la concesién de la patente. 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”, como se dijo por parte de esta
Superintendencia y ahora se reitera.

Considera la recurrente, ademas, que el incumplimiento del requisito formal se
debi6é a fuerza mayor y agrega que ante el requerimiento oficial para “adjuntar el
contrato de acceso a recursos genéticos expedido por la entidad ambiental
competente. El 8 de octubre de 2008, dentro del termino legal correspondiente y
una vez solicitado un plazo adicional de 30 dias para responder al requerimiento
de la Divisién de Nuevas Creaciones, se informé a ese Despacho que ‘el 27 de
agosto de 2001 el (sic) UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA solicité el
permiso respective’ ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrolio
Territorial ‘sin que hasta la fecha se haya suscrito el correspondiente contrato de
acceso”.

Al respecto considera pertinente sefalar esta Oficina que el contrato de acceso a
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recursos genéticos o de sus productos derivados, documento a que se refiere la
recurrente y cuya inexistencia fue finalmente la causa determinante de la negacion
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 disposicién de la Oficina nacional desde antes de
solicitarse la patente.

Asi las cosas, si es el contrato de acceso un requisito para presentar la solicitud
de patente tratandose de recursos genéticos, con mayor razon para el
otorgamiento de la patente no puede alegarse fuerza mayor con el fin de justificar
la falta de dicho contrato, el cual el solicitante debe obtener previamente a la
presentacién de la solicitud.

E! contrato de acceso no es otra cosa que el acuerdo que suscriben el solicitante
(Universidad Nacional de Colombia) y el gobierno nacional a través del Ministerio
de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 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.

Ahora bien, en este caso, es al momento de efectuarse el examen de
_patentabilidad, a que se refiere el mencionado articulo 45, cuando la Oficina
advierte la presencia de un recurso genético del cual no se anexa contrato, razon
por la cual lo requiere. De tal suerte, no es posible suponer que, a pesar de tal
requerimiento, aun persista la falta de dicho contrato y que no obstante ello la
Superintendencia deba conceder la soficitud; es mas, aun si la materia fuera
patentable la Oficina no podria conceder la patente justamente por la falta de
dicho contrato.

Es clara la normativa aplicable en especificar los documentos que deben integrar
la solicitud (Art. 26 de la Decisi6n 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 funcion se
regula integramente por el ordenamiento comunitario.

En ese orden de ideas, dado que no se completaron los requisitos que hacen
posible la continuacion 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 decision
impugnada.
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Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decisién contenida en la Resolucién No.
19617 del 16 de abril de 2010, por medio de la cual se negd una patente de
invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion a la doctora Luz Clemencia de Paez, en su calidad de apoderada de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, o a quien haga sus veces,
entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra elia no procede recurso
alguno, por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
DadaenBogotaD.C.,alos 30 W0 201

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

JOSE M@&%}{A\ ALLE RESTREPO

Doctora

Luz Clemencia de Paez
Carrera4 No. 72 - 35, piso 5
Bogeta D. C.

202006

\
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