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Resumen

Este es un ejercicio de derecho comparado
en materia de patentes entre Colombia,
Europa y Estados Unidos. Para ello, se
hizo una revisiéon del marco normativo y se
compard en lo referente a: materia patentable,
procedimiento para patentar, tipos de patente
y nivel de capacitacién de los examinadores.
Finalmente, se contrastaron los hallazgos y
se presentaron oportunidades de mejora para
Colombia en lo relativo a la patentabilidad
de plantas genéticamente modificadas,
software, métodos de tratamiento de seres
vivos, segundos usos médicos de productos

semillero Derecho, Sociedad y Gobierno, adscrito a
la Escuela de Derecho y Gobierno de la Institucién
Universitaria Politécnico Grancolombiano.
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farmacéuticos ya existentes, procedimientos
de oposicion posteriores a la concesion de
patentes y fortalecimiento de instituciones
que patentan.

Palabras clave:

sistema de patentes colombiano, sistema de
patentes europeo, patentes.

Abstract

This is an exercise in comparative patent
law between Colombia, Europe and the
United States. To this end, a review of the
comparative regulatory framework was made
in relation to patentable matter; patent
procedure; patent types; and level of training
of examiners. Finally, the findings were
compared and improvement opportunities
for Colombia were presented regarding the
patentability of genetically modified plants;
software; methods of treatment of living
beings; second medical uses of existing
pharmaceuticals; opposition procedures after
the granting of patents and strengthening of
patenting institutions.

Keywords:

Colombian patent system, European patent
system, patents.

Resumo

Este é um exercicio de direito comparado
em matéria de patentes entre a Colémbia,
a FEuropa e os Estados Unidos. Para isso,
foi feita uma revisao do quadro normativo
e comparou-se o que se refere a: matéria
patenteavel, procedimento para patentear,
tipos de patente e nivel de capacitagao
dos examinadores. Por fim, os resultados
foram comparados e foram apresentadas
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oportunidades de melhoria para a Colombia
no que se refere a patenteabilidade
de plantas geneticamente modificadas,
software, métodos de tratamento de seres
vivos, segundos usos médicos de produtos
farmacéuticos ja existentes, procedimentos
de oposicao apds a concessao de patentes
e fortalecimento das instituicoes que
patenteiam.

Palavras-chave:

sistema de patentes colombiano, sistema de
patentes europeu, patentes.

Introduccion

Las invenciones surgen como soluciones
a problemas técnicos y pueden ser o no
protegibles mediante patentes. Las patentes
son derechos de propiedad industrial que
permiten a su titular impedir que terceros
repliquen lo que la patente reivindica —ya
sean productos o procedimientos— y, en este
sentido, son derechos de exclusién que se
derivan de un acuerdo entre el Estado y
el titular del derecho. En este acuerdo, el
titular de la patente accede a hacer publico
su invento para que el Estado verifique si este
cumple con los requisitos establecidos en la
jurisdiccion relacionada para ser patentable
(Varela Pezzano, 2017). Los requisitos que
son comunes a varias jurisdicciones para que
se conceda el derecho de patente sobre una
invencién consisten en que esta sea nueva y
tenga nivel inventivo.

Una vez una patente es concedida y
esta reivindique un producto, conferira
a su titular el derecho de impedir que
terceros fabriquen, usen, ofrezcan en venta,
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vendan o importen dicho articulo; y cuando
la patente reivindique un procedimiento,
conferird a su titular el derecho de impedir
que terceros empleen dicho procedimiento
o ejecuten cualquiera de las actividades
anteriormente mencionadas con respecto
a un producto obtenido mediante dicho
procedimiento (Comisién de la Comunidad
Andina, 2000). De esta manera, las patentes
no confieren el derecho de usar la invencion,
como erréneamente se cree, sino que, por el
contrario, confieren un derecho negativo para
excluir a terceros la comercializacién de un
invento (Varela Pezzano, 2017).

Es importante tener en cuenta que
los derechos que confiere una patente son
territoriales, por lo que cada Estado, a través
de su oficina de propiedad industrial, debera
evaluar si una solicitud de patente cumple
con los requisitos que se han determinado
para que esta pueda ser concedida en su
jurisdiccion. En este orden de ideas, los
derechos concedidos estardan circunscritos
al territorio particular de dicho Estado
(Varela Pezzano, 2017). Adicionalmente, por
politicas publicas, las diferentes oficinas de
propiedad industrial optan por establecer
que determinadas invenciones no pueden ser
protegidas por medio de patentes. De manera
que, aunque algunos inventos sean nuevos
y tengan nivel inventivo, podrian no llegar
a ser patentables al estar contenidos dentro
de la definicién de materia no patentable en
alguna jurisdiccion particular.

También vale la pena considerar que
existen diferentes tipos de patentes para la
proteccion de productos y procedimientos
en las diferentes jurisdicciones. En el caso
particular de la Comunidad Andina, los
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productos pueden ser protegidos mediante
patentes de invencion o de modelo de utilidad.
Estas tultimas hacen referencia a nuevas
formas, configuraciones o disposiciones de
elementos, de algin artefacto, herramienta,
instrumento, mecanismo y otro objeto que
permite un mejor o diferente funcionamiento,
utilizacion o fabricacion del objeto, que
le incorpora o le proporciona una ventaja
técnica (Comision de la Comunidad Andina,
2000). De esta manera, los diferentes tipos
de patentes proporcionan proteccién para
diversos tipos de tecnologias y, en este sentido,
implican el cumplimiento de diferentes
requisitos para su concesion.

De acuerdo con lo anterior, cada Estado
puede determinar qué materia considera
como patentable en su territorio, qué tipos
de patente ofrecera para la proteccion de
invenciones y los requisitos para concederla,
el procedimiento para tramitar y evaluar si
las solicitudes de patente cumplen con los
requisitos, lo que incluye capacidades técnicas
y juridicas de los examinadores de patentes
que estaran encargados de esta evaluacion.
Estos aspectos resultan de especial interés
para determinar qué tan eficiente esta siendo
el sistema de patentes de un Estado, en
tanto demuestran si este verdaderamente
garantiza a sus usuarios la proteccion efectiva
de sus derechos de propiedad industrial
mediante la concesiéon de patentes fuertes,
exigibles y que tengan una alta probabilidad
de ser explotadas, en rangos de tiempo
razonables y que permitan la proteccién
de desarrollos tecnolégicos pertenecientes a
diferentes campos técnicos.

En los ultimos 20 anos, el sistema de
un

patentes colombiano ha presentado
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crecimiento significativo, siendo empleado
tanto por compafias extranjeras como por
empresas, universidades y personas naturales
locales, para proteger sus desarrollos
tecnolégicos (Cifuentes, 2019). Teniendo en
cuenta esta creciente demanda, es de suma
importancia realizar un ejercicio de derecho
comparado para establecer en qué condiciones
se encuentra el sistema nacional con respecto
a otras jurisdicciones que presentan un
mayor nivel de avance en estos temas y
tienen sistemas mas complejos en cuanto a
numero de solicitudes tramitadas a través
de ellos, particularmente Estados Unidos y
Europa.

De esta manera, este articulo pretende
confrontar los siguientes aspectos: i) materia
patentable; ii) etapas del tramite para obtener
una patente; iii) tipos de patente (modelo
de utilidad, invencién, plantas, diseno); iv)
nivel de capacitacién de los examinadores de
patentes. Se compararan estos aspectos pues,
como se menciond, reflejan la eficiencia del
sistema en general. Con base en los hallazgos
se determinardn oportunidades de mejora
para la normativa vigente en materia de
patentes en el pais —la Decision 486 de 2000
de la Comunidad Andina— y para la préactica
que actualmente ejerce la Superintendencia
de Industria y Comercio —en adelante SIC—
, particularmente la Delegatura para la
Propiedad Industrial y la Direccién de Nuevas
Creaciones. Asi pues, se pretende determinar
cuales son las falencias del sistema de patentes
colombiano y cudles son sus repercusiones
en el aseguramiento y explotaciéon de los
derechos de propiedad industrial de sus
usuarios, para finalmente proponer soluciones
basadas en las experiencias de Estados Unidos
y Europa.
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Para lo anterior, se identificaran las
fuentes del derecho nacional que regulan
los asuntos de patentes en cada una de las
tres jurisdicciones, para extraer de estas las
disposiciones relativas a cada uno de los
cuatro aspectos mencionados anteriormente.
De manera similar, se revisaran articulos
cientificos, literatura gris, informes de
investigacion y literatura relacionados con
estos cuatro temas para extraer informacion
que complemente las disposiciones legales,
con el fin de lograr un entendimiento mas
integral de estas. Una vez se comprendan
estas normas, se compararan para generar las
respectivas conclusiones.

El sistema de patentes
colombiano

Normas aplicables en materia de
patentes

La mayoria de la legislacion aplicable en
materia de patentes en Colombia se deriva de
la adhesion del pais a tratados internacionales
(Varela Pezzano, 2017), y la mayoria de ella
no es aplicable de manera directa a los cuatros
aspectos de interés de este articulo, por lo
que tunicamente se enfatizara en la normativa
que efectivamente esta relacionada de forma
directa con las tematicas de este estudio.

Una de las disposiciones de caracter
nacional més importantes en temas de

propiedad industrial es el Decreto 2153 de
1992, mediante el cual se reestructuré la SIC
y se le otorgd la funcion de administrar el
Sistema Nacional de Propiedad Industrial,
asi como tramitar y decidir los asuntos
relacionados con la misma. Este decreto,
cred

ademas de definir estas funciones,
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el despacho del superintendente delegado
para la Propiedad Industrial, con una
Division de Signos Distintivos y otra de
Nuevas Creaciones (Decreto 2153 de 1992,
Col.). De esta manera, la SIC actia como
oficina de propiedad industrial en Colombia,
particularmente para temas de patentes, a
través de la Direccion de Nuevas Creaciones,
cuyas funciones son:

1. Tramitar las solicitudes de
patentes de invencién y de modelos
de utilidad. 2. Tramitar las
solicitudes de licencias obligatorias
y de prérroga en los casos previstos
en la ley. 3. Tramitar las licencias
de explotaciéon, traspasos, cambios
de nombres y domicilio y prérrogas
relacionadas con los modelos de
utilidad. 4. Estudiar la procedencia
de la caducidad de los derechos
conferidos por las patentes vy
modelos de utilidad. 5. Llevar
los archivos y registros de las
patentes y modelos de utilidad.
6. Absolver las consultas de los
asuntos atinentes a las funciones de
la division. 7. Preparar el material
para elaboracion de la Gaceta de
Propiedad Industrial en lo referente
al area a su cargo. 8. Las demas
que se le asignen de acuerdo con
la naturaleza de la dependencia.
(Decreto 2153 de 1992, Col.)

Téngase presente que las resoluciones
por medio de las cuales la SIC concede o
niega solicitudes de patente son susceptibles
de acciones de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho ante el Consejo
de Estado.
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En los anos noventa, Colombia se adhiri6
al Convenio de Paris para la Proteccion de
la Propiedad Industrial de 1883!, cuyo efecto
principal era reivindicar la prioridad? de
solicitudes en los paises miembros dentro del
término de un ano después de la presentacion
de la solicitud inicial. De forma paralela,
Colombia entr6 a la Organizacion Mundial
del Comercio, lo que implic6 su adhesion
al Acuerdo sobre Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual relacionados con

el Comercio de 1994 (ADPIC)?. Este,
posteriormente, sirvi6 como fundamento
juridico para el Régimen de Propiedad

Industrial de la Comunidad Andina, por lo
que en el ano 2000 se adoptd la Decision
486 de 2000, implementando el Régimen
Andino de Propiedad Industrial como
norma supranacional. Este régimen, ademas
de incorporar el ADPIC, implementa las
excepciones a la patentabilidad, que son de
extrema relevancia para efectos del presente
documento.

Para el ano 2000, Colombia ya se
habia adherido también al Tratado de
Cooperacion de Washington en materia
de Patentes de 1970 (PCT)?* con lo que
pudieron ingresar al pais no solo solicitudes
de patente que reivindicaban prioridad bajo
el Convenio de Paris, sino también solicitudes

!Entra al bloque de constitucionalidad mediante la
Ley 178 de 1994 (SIC).

2La reivindicacién de prioridad permite valerse de la
fecha de solicitud inicial en un primer territorio como
fecha de presentacién en otro pais, sin que se afecten
los requisitos de patentabilidad con base en la primera
solicitud (Varela Pezzano, 2017).

3Entra al bloque de constitucionalidad mediante la
Ley 463 de 1998 (SIC).

4Entra al bloque de constitucionalidad mediante la
Ley 170 de 1994 (SIC).
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tramitadas en oficinas de propiedad industrial
internacionales. El PCT también extendid
el término para reivindicar prioridad de
12 meses hasta 31 meses a partir de la
presentacion de la solicitud inicial.

A partir del 2006, Colombia ha suscrito
diversos Tratados de Libre Comercio (TLC)
relacionados con patentes, por ejemplo, el
TLC suscrito con los Estados Unidos y la
Unién Europea. Estos tratados definieron
ciertas  modificaciones  introducidas al
Régimen de la Decision 486 de 2000, mediante
la Decision 689 de 2008 y la Decisiéon 632
de 2006. Ademads, en anos recientes, la SIC
ha suscrito acuerdos de cooperacion con
otras oficinas de propiedad industrial del
mundo, entre las que se encuentran las
oficinas japonesa, espafnola, estadounidense
y europea, que tienen como objetivo agilizar
el estudio de solicitudes de patente teniendo
en cuenta las opiniones previamente emitidas
por las oficinas participantes en los acuerdos
(Varela Pezzano, 2017).

Es de suma importancia tener en cuenta
que la SIC emiti6 en 2014 una version
actualizada de la Guia para Examen de
Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo
de Utilidad, mediante la cual se aterrizan las
disposiciones de la Decision 486 de 2000 a la
practica, plasmando asi la interpretacion local
del Régimen Andino de Propiedad Industrial
en temas de patentes (SIC, 2014).

Materia patentable y no patentable

Al hablar de lo que no es patentable en
Colombia, se debe prestar especial atencion
a los articulos 15 y 20 de la Decision 486 de
2000 en lo que se refiere a aquello que no es
considerado invencién o invento, por ejemplo:
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a) los  descubrimientos, las
teorias cientificas y los métodos
matematicos; b) el todo o parte de
seres vivos tal como se encuentran
en la naturaleza, los procesos
bioloégicos naturales, el material
biolégico existente en la naturaleza
o aquel que pueda ser aislado,
inclusive genoma o germoplasma
de cualquier ser vivo natural; c)
las obras literarias y artisticas o
cualquier otra protegida por el
derecho de autor; d) los planes,
reglas y métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, juegos o
actividades econdmico-comerciales;
e) los programas de ordenadores o
el soporte logico, como tales; y, f)
las formas de presentar informacion.
(Comision de la Comunidad Andina,
2000)

Por su parte, el articulo 20 de la Decision
486 menciona que no seran patentables:

a) las invenciones cuya explotacion

comercial en el territorio del
Pais Miembro respectivo deba
impedirse  necesariamente  para

proteger el orden publico o la
moral..; 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..;
c) las plantas, los animales vy
los procedimientos esencialmente
biolégicos para la produccién de
plantas o animales que no sean
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procedimientos no bioldgicos o
microbioldgicos; y d) los métodos
terapéuticos o quirdrgicos para el
tratamiento humano o animal, asi
como los métodos de diagnostico
aplicados a los seres humanos

o a animales. (Comisiéon de la
Comunidad Andina, 2000)

Ademaés de estos dos articulos, también
cobra relevancia el articulo 21 de la Decision
486, mediante el cual se determina que los
segundos usos de productos o procedimientos
ya existentes tampoco seran objeto de nueva
patente en Colombia, al mencionar que:

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. (Comisiéon de la
Comunidad Andina, 2000)

De las  exclusiones  anteriormente
mencionadas, se debe prestar especial
atencion a la imposibilidad expresa que
existe en la norma para proteger via patente:
i) las plantas tal como se encuentran en la
naturaleza y modificadas mediante ingenieria
genética; ii) los programas de ordenador; iii)
los métodos terapéuticos para el tratamiento
humano o animal; y, iv) los segundos usos
médicos de productos ya existentes. En
cuanto a la imposibilidad de proteger plantas
tal como se encuentran en la naturaleza, se
estd excluyendo la posibilidad de solicitar
proteccion sobre variedades de plantas que
no habian sido descubiertas con anterioridad,
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cuyo trasfondo es la Decision 486 que
determina que los descubrimientos no son
patentables, sino que, por ser un producto
del intelecto humano, solo las invenciones
pueden acceder a patente.

En este sentido, la Decision 345 de la
Comunidad Andina, referente a la Protecciéon
de los Derechos de los Obtentores de
Variedades Vegetales, menciona en su art.
4 que “Los Paises Miembros otorgaran
certificados de obtentor a las personas
que hayan creado variedades vegetales,
cuando éstas sean nuevas, homogéneas,
distinguibles y estables y se le hubiese
asignado una denominacién que constituya
su designacion genérica” (Comisiéon del
Acuerdo de Cartagena, 1993). De acuerdo
con lo anterior, las variedades de plantas
creadas por el intelecto humano mediante
técnicas de fitomejoramiento, aunque no
pueden ser protegidas por medio de patentes,
si son susceptibles de protecciéon por medio
de los Derechos de Obtentores de Variedades
Vegetales.

Sin embargo, en la normativa vigente en
Colombia no existen disposiciones para la
proteccion de nuevas variedades de plantas
obtenidas mediante procedimientos técnicos,
tales como la ingenieria genética. En este
sentido, la legislacion actual desconoce

los esfuerzos de investigacion —tanto
intelectuales como econdémicos— que se
realicen para desarrollar nuevas plantas

mediante ingenieria genética, ya que los
inventores de esta materia no podran proteger
sus hallazgos para explotarlos de manera
exclusiva en el territorio colombiano. Es
probable que la decision de exceptuar de
patentabilidad las plantas, en general, se
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tomara para evitar que privados se apropien
de lo que en esencia es de todos los habitantes
del territorio: los recursos naturales.

Ahora, con respecto a los programas de
ordenador, en Colombia, estos se protegen
por medio del derecho de autor ante la
Direcciéon Nacional de Derechos de Autor
(Sarmiento, 2016). Este tipo de proteccién
es bastante limitado, ya que esta restringido
a proteger la literalidad del cédigo fuente,
entonces, cualquier cambio que se realice
en la forma exacta de escribir el codigo
se encontraria por fuera de alcance de
protecciéon del derecho de autor, haciendo
imposible alegar una infracciéon. Con el fin de
proporcionar alternativas de protecciéon para
el software, la SIC ha venido desarrollando el
concepto de Invenciones Implementadas
por Computador, permitiendo asi la
proteccion de los algoritmos que estan
detras de los programas de ordenador
como procedimientos y de los productos
que ejecuten dichos programas de ordenador,
entre ellos, ChatGPT. Vale la pena aclarar
que, para que un algoritmo pueda llegar a ser
traducido en un procedimiento susceptible
de proteccién via patente de invencion,
es necesario que esté descrito como una
secuencia logica de etapas técnicas que
solucionen un problema de caracter técnico
y que sean ejecutadas por un computador de
cardcter particular (SIC, 2014).

Aunque la SIC (2014), a través de su
Guia para FExaminadores, ha determinado
lineamientos para la concesiéon de patentes
relacionadas con programas de ordenador, la
exclusion expresa que estd en la norma —
con caracter supranacional—, resulta confusa
para el usuario promedio del sistema de
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patentes, ya que el alcance de esta exclusion
no es suficientemente conciso y queda abierto
a la interpretacion que le otorgue cada oficina
de propiedad industrial de los paises de la
Comunidad Andina, la cual puede variar en
el tiempo.

En cuanto a los métodos terapéuticos
para el tratamiento humano o animal y a
los segundos usos médicos, se debe tener en
cuenta que, aunque gran parte de la industria
farmacéutica y biotecnolégica se encuentra
enfocada al desarrollo de nuevos productos
farmacéuticos —medicamentos—, existe
también un gran campo de investigacion
direccionado al desarrollo de métodos de
administraciéon de productos farmacéuticos

ya existentes para el tratamiento de
enfermedades, dando como  resultado
la invencién de nuevos regimenes de

administracién, combinaciones de productos,
cantidades de dosificacion, entre otros. De
esta manera, el hecho de que la normativa
vigente no permita la protecciéon de métodos
de tratamiento y de segundos usos médicos,
de cierta manera desincentiva la gran
inversiéon que las companias farmacéuticas
deben hacer para desarrollar este tipo de
soluciones, ya que no existe garantia de que
puedan recibir un retorno para las mismas,
al no poder solicitar exclusividad para su
comercializacion.

Etapas del tramite para obtener una
patente

La Decision 486 de 2000, ademas de
ser una norma sustantiva, es también
una norma procesal, pues determina el
procedimiento mediante el cual la oficina

de Propiedad Industrial de la SIC debe
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tramitar las solicitudes de patente. Este
procedimiento es regulado ain con maés
detalle en el Titulo X de la Circular Unica de
la SIC, el cual incluye también disposiciones
procedimentales relacionadas con el Convenio
de Paris, el Tratado de Cooperacién en
Materia de Patentes, entre otros (SIC, 2020).

El proceso ante la SIC comienza con la
presentacion de la solicitud ante la Direccion
de Nuevas Creaciones de la entidad; luego, la
SIC realiza un examen formal de la solicitud
respecto de los requisitos del art. 26 de la
Decision 486, los cuales no se mencionaran
aqui al no ser relevantes para el desarrollo
del estudio. En caso de no cumplir con
alguno de estos requisitos, la SIC emitira
un requerimiento de forma con un plazo de
2 meses para subsanar, prorrogables por un
término igual y, de no hacerlo, se declara
el abandono de la solicitud (Comisién de la
Comunidad Andina, 2000).

Aprobada la etapa de examen formal,
la solicitud serda publicada en la Gaceta
de la Propiedad Industrial de la SIC por
un término de 60 dias hébiles, para el
ejercicio de la oponibilidad. El solicitante
contard con un término igual —prorrogables
por el mismo periodo—, posteriores a la

notificacion de la oposicién, para contestarla.

Luego de quedar en firma, se correrd traslado
al solicitante por un término de 6 meses
para que haga el pago de la tasa por
concepto de examen de patentabilidad y se
le asigne a uno de sus examinadores técnicos
de patentes para que evalte si la invencion
cumple con los requisitos de patentabilidad:
aplicacién industrial (art. 19 de la Decision
486), novedad (art. 16 de la Decisién 486) y
nivel inventivo (Comision de la Comunidad
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Andina, 2000).

Si la SIC considera que la solicitud
no cumple con los requisitos, emitirda un
requerimiento de fondo con plazo de 60
dias habiles posteriores a la notificacién de
requerimiento para subsanar, prorrogables
por otros 30 dias habiles (Comisién de la
Comunidad Andina, 2000). La SIC podra
emitir de oficio cuantos requerimientos de
fondo considere necesarios, y el solicitante
podra pedir a la Direccion de Nuevas
Creaciones que realice hasta dos estudios
de patentabilidad adicionales, pagando la
tasa correspondiente (SIC, 2020). Una vez
se estudie la respuesta del solicitante al
requerimiento de fondo, el superintendente
procedera a emitir un acto administrativo
motivado, concediendo o negando la solicitud.
De negarla, el solicitante podra interponer un
recurso de reposicion para intentar revertir
la negativa. De aprobarse, deberda empezar
a pagar la tasa de mantenimiento anual
durante el periodo de vigencia de la patente
de invencién (20 anos contados a partir de la
fecha de presentaciéon de la solicitud).

Si la solicitud es concedida y terceros
se oponen, la SIC debera correr traslado de
la decisiéon de concesion a dichos terceros,
quienes podran interponer recurso de
reposicion en contra de la decision. El
superintendente de Industria y Comercio
procederd a resolver los recursos de reposicion
interpuestos  para emitir una dltima
resolucion que revoque o confirme la decision
de la primera instancia administrativa, con lo
que culminara el tramite administrativo ante
la SIC (Comision de la Comunidad Andina,
2000; SIC, 2020).

De acuerdo con el art. 128, paragrafos 1
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y 2, del Codigo Contencioso Administrativo,
las resoluciones emitidas por la SIC, que
dan por terminado el tramite administrativo,
son susceptibles de acciones de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho ante el
Consejo de Estado (Decreto 01 de 1984, Col.),
para que un magistrado revise la decision y
determine si debe declarase o no la nulidad,
otorgando la patente. Igual oportunidad
procesal tienen los terceros que pretendan
oponerse a la resolucion de otorgamiento
de patente pretendiendo la nulidad de la
resolucion.

Del procedimiento descrito, se debe
prestar especial atencién al hecho de que
terceros se pueden vincular al tramite de
una solicitud de patente tinicamente después
de que esta es publicada en la Gaceta de
la Propiedad Industrial de la SIC, maés
no con posteridad al término de 60 dias
habiles después de la emision de la respectiva
gaceta. Lo anterior resulta perjudicial para
los terceros que puedan verse afectados con la
concesion de una patente, porque desconoce
que en respuesta al requerimiento de fondo
que es emitido por la SIC después de realizar
el examen de patentabilidad, el solicitante
puede modificar la materia que se reivindica
y, que en este sentido, podria incluirse
materia que inicialmente no hacia parte de
las reivindicaciones de la solicitud de patente,
pero si de la descripcién®, cuando esta fue

5Una solicitud de patente cuenta con un capitulo
descriptivo en el que se describe con detalle la
invencién, con sus diferentes modalidades, ejemplos, etc.
Adicionalmente, la solicitud debera contar con un capitulo
reivindicatorio, en donde quedarad consagrada la materia
especifica para la cual se solicita proteccién (es la seccién
de la patente con valor juridico més significativo), la cual
debera encontrar soporte en las ensenanzas del capitulo
descriptivo (SIC, 2014).
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publicada en la Gaceta. Asi pues, una patente
podria ser concedida reivindicando materia
que no estaba presente en el capitulo de
reivindicaciones cuando esta fue publicada,
y terceros que se vieran afectados por la
inclusion de este nuevo contenido no tendrian
la oportunidad de vincularse al tramite
administrativo de la solicitud.

Por otro lado, el procedimiento para
el tramite de patentes de la Decision 486
de 2000 no contempla la posibilidad de
adicionar nueva materia que no hacia parte
del capitulo descriptivo de la solicitud de
patente tal como fue presentada ante la SIC
en el transcurso del tramite administrativo,
por lo que la proteccion de mejoras que
se hagan sobre el desarrollo inicial debera,
indispensablemente, ser tramitada en nuevas
solicitudes de patente.

Finalmente, si bien existe la posibilidad
de que el Consejo de Estado revise los actos
administrativos mediante los cuales la SIC
niega o concede las patentes, estas acciones se
adelantan ante la Seccion Primera del Consejo
de Estado, que tiene competencia residual y
atiende los temas que las demas secciones no
pueden conocer.

Tipos de patentes

Como ya se ha mencionado, la Decision
486 de 2000 plantea la existencia de las
patentes de invencion y de las patentes de
modelos de utilidad. Mientras la patente de
invenciéon es una modalidad apropiada para
la proteccién de productos y procedimientos,
las patentes de modelo de utilidad solo son
apropiadas para la proteccion de productos.
Las patentes de invenciéon otorgan un tiempo
de proteccién de 20 anos contados a partir
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de la fecha de presentacién de la solicitud de
patente, mientras que las patentes de modelo
de utilidad otorgan protecciéon por 10 afios
contados a partir de la fecha de presentacién
de la solicitud. Debido a que existe una
diferencia significativa en los tiempos de
proteccion otorgados por estos dos tipos de
patentes, también existe una diferencia en los
requisitos que se evaliian para determinar si
deben concederse o no.

En el caso de las patentes de invencion,
los productos y/o procedimientos deberan: i)
ser aplicables industrialmente; ii) ser nuevos;
y, iii) contar con nivel inventivo. En el caso
de las patentes de modelo de utilidad, los
productos que se pretenden proteger a través
de estas deberén: i) tener aplicacién industrial
y ii) ser nuevos (Comisién de la Comunidad
Andina, 2000).

El requisito de aplicacion industrial, de
acuerdo con el art. 19 de la Decision 486
de 2000, se cumple cuando el objeto de una
invenciéon “pueda ser producido o utilizado
en cualquier tipo de industria, entendiéndose
por industria la referida a cualquier actividad
productiva, incluidos los servicios” (Comisién
de la Comunidad Andina, 2000). Por su
parte, el requisito de novedad se cumple
cuando los elementos que se reivindican en
la solicitud de patente no se encuentran
divulgados en su totalidad en el estado de
la técnica®. La SIC emplea un criterio de
novedad absoluta, que consiste en que los

6“Fl estado de la técnica estard determinado por
todas aquellas divulgaciones previas a la solicitud de
patente, que se relacionan con el campo tecnologico del
problema técnico cuya solucién estd siendo reivindicada
en la solicitud, pues es dicha informacién aquella que
pudo haber tenido en cuenta el inventor al momento
de determinar la solucién al problema técnico” (Varela
Pezzano, 2017).
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examinadores técnicos de patentes realizan
una revision de documentos y bases de
datos de informacién a nivel mundial, para
determinar si existe alguna referencia que
por si sola revele todos los elementos de las
reivindicaciones de la solicitud de patente que
se encuentra bajo estudio (Varela Pezzano,
2017).

Si el examinador de patentes encuentra
que la invenciéon es novedosa con respecto
al estado de la técnica, deberd determinar
si esta cumple también con el requisito
de nivel inventivo, estableciendo si las
diferencias que existen con el estado de
la técnica resultarian obvias para una
persona medianamente versada en la
materia. Para esto, el examinador debera
retrotraerse al momento en el que el inventor
desarrolld su invencién y si determina que
las diferencias no resultan obvias a partir
de la combinacién de anteriores estados de
la técnica o del conocimiento promedio del
técnico medianamente versado en la materia,
la invencién tal como se reivindica cumplira
con el requisito de nivel inventivo (Comisién
de la Comunidad Andina, 2000). El requisito
de nivel inventivo no es verificado para las
patentes de modelo de utilidad, ya que para
que se otorgue este derecho sera suficiente
con demostrar que existe en el producto una
diferencia con el estado de la técnica que le
otorga alguna ventaja que antes no tenia,
independientemente de si esta es obvia o no
(Varela Pezzano, 2017).

De acuerdo con la anterior explicacion,
resultaria erréneo pensar que las mejoras
sobre productos ya existentes solo podrian
protegerse por medio de las patentes de
modelo de utilidad, ya que si es posible
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demostrar que las diferencias no resultan
obvias y efectivamente representan un
salto  tecnoldgico significativo, podrian
ser protegidas por medio de patentes de
invencion. De manera similar, también
seria un error pensar que solo se podran
patentar, por medio de patentes de invencién,
tecnologias completamente disruptivas, ya
que pueden generarse avances que impliquen
un salto inventivo sobre tecnologias ya
existentes que resuelvan problemas técnicos
presentados por dichas tecnologias previas,
sin que impliquen necesariamente el
desarrollo de tecnologias nunca vistas. De
hecho, llama la atencién el hecho de que en
Colombia se tramitan muchas mas solicitudes
de patente de invencién que de modelo de
utilidad; en el 2019 se presentaron ante las
SIC 2155 solicitudes de patente de invencion
de las cuales se concedieron 1594 ( Asuntos
Legales, 2020), frente a 466 solicitudes de
patente de modelo de utilidad (WIMPO, s.f.

).

Perfil de los examinadores de patentes

Aunque la Decision 486 de 2000 no
regula especificamente cudles deben ser las
cualificaciones técnicas de los examinadores
de patentes, en su art. 18, referente a la
determinacién de nivel inventivo, menciona
que, para cumplir con dicho requerimiento,
la invencién no debe ser obvia para “una
persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente”
(Comisién de la Comunidad Andina, 2000).
En este sentido, se hace evidente que
el examinador de patentes deberia ser
alguien normalmente versado en el campo
técnico de la invencién. Sin embargo, el
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significado de esta caracteristica queda a
interpretaciéon de cada una de las oficinas
de propiedad industrial de los paises que
hacen parte de la Comunidad Andina.
En particular, la Guia para examen de
solicitudes de patente de invencion y modelo
de wutilidad (SIC, 2014), hace referencia
a la verificacion del cumplimiento de los
requisitos de patentabilidad por una “persona
medianamente versada en la materia”
(Comision de la Comunidad Andina, 2000),
sin embargo, tampoco define con claridad
cual es el perfil académico ni la experiencia
laboral que debe cumplir una persona para
poder ser catalogada de esta manera.

Al revisar el Manual FEspecifico de
Funciones y Competencias Laborales (SIC,
2015) fue posible identificar que el perfil
que la entidad ha designado para los
examinadores de patentes varia en un
rango que empieza con profesionales con
un titulo de educacién superior y ninguna
experiencia laboral relacionada y termina
con profesionales con posgrado en modalidad
de especializacion, con un minimo de 22
meses de experiencia laboral relacionada.
Las carreras profesionales que deben tener
los examinadores de patentes pueden ser:
Biologia y afines; Ingenieria Biomédica y
afines; Quimica y afines; Ingenieria Quimica
y afines; Ingenieria Mecanica y afines;
Ingenieria Eléctrica y afines; Ingenieria
de Computacion y afines; Ciencias de la
Computacion y afines; Fisica y afines; Disenio
y afines (SIC, 2014). De acuerdo con lo
anterior, las disposiciones internas de la
SIC fijan estandares relativamente bajos con
respecto a los perfiles académicos de los
examinadores de patentes, pues no llegan a
exigir un nivel de maestria.




TUSTA

Num.63 (2025) | julio-diciembre
ISSN:1900-0448 | eISSN:2500-5286

El sistema de patentes europeo

Normas aplicables en materia de
patentes

En Europa, el Convenio sobre la Patente
Europea fue firmado en 1973, creando un
sistema de patentes europeo administrado por
la Oficina de Patentes Europea —en adelante,
EPO, por sus siglas en inglés—. Una tnica
solicitud de patente es tramitada ante la EPO
y una vez es concedida, puede ser extendida a
cualquiera de los paises adheridos al Convenio
sobre la Patente Europea, proporcionando asi
una via bastante conveniente para obtener
proteccion de patente a lo largo del territorio
europeo para una invenciéon. Esta alternativa,
en la mayoria de los casos, requiere de menos
recursos econdmicos que si fuera necesario
tramitar una patente en cada uno de los paises
europeos de manera individual (Dehsn Patent
y Trade Mark Attorneys, 2017). La EPO
hace parte de la Organizacion de la Patente
Europea, la cual tiene actualmente 38 estados
contratantes, comprendiendo todos los paises
de la Union Europea, Albania, Macedonia del
Norte, Islandia, Principado de Liechtenstein,
Monaco, Noruega, San Marino, Serbia, Suiza,
Turquia y el Reino Unido. En este sentido, la
norma que rige la protecciéon por medio de
patentes en la mayoria del territorio europeo
es el Convenio sobre la Patente Europea.

Las dos principales instituciones de la
Organizacion de la Patente Europea son
la. EPO y el Consejo Administrativo. Por
un lado, la EPO se encarga de examinar
y conceder patentes, mientras que el
Consejo Administrativo —conformado por
representantes de los estados contratantes—
supervisa el trabajo realizado por la EPO. El
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Consejo Administrativo nomina al presidente
de la EPO y decide en la interpretacién
del Convenio sobre la Patente Europea y
en su Regulacion de Implementacion. Por
este motivo, cuando se habla de normativa
europea de patentes es importante tener
en cuenta, junto con las disposiciones del
Convenio, la Regulacién de Implementacion.

Al considerar que la Organizacién de la
Patente Europea no hace parte de la Unién
Europea, las decisiones de la EPO referentes a
la concesion o negacion de patentes europeas
no pertenecen a la jurisdiccion de la Corte
Europea de Justicia. Por el contrario, la EPO
tiene tres niveles de toma de decisiones: i)
la Divisiéon de Examinacion y la Division de
Oposicién, responsables de conceder patentes
y oposiciones en primera instancia; ii) la
Sala Técnica de Apelacién, responsable de
atender y decidir apelaciones de decisiones
tomadas por las Divisiones de Examinacion
y de Oposicion, y la Sala Legal de Apelacion,
responsable de revisar decisiones de primera
instancia relacionados con cuestiones de
naturaleza esencialmente procedimental; vy,
iii) la Sala Ampliada de Apelacién, la cual no
toma decisiones sobre casos puntuales, sino
que decide respecto a aspectos de la norma
que son de importancia relevante, referidos
por la Sala Técnica de Apelacion o por el
presidente de la EPO. En este sentido, las
decisiones que toman las Salas de Apelacién
y la Sala Ampliada de Apelaciéon configuran
la jurisprudencia que hace parte también del
marco normativo del sistema de la patente
(European Patent Office, s. f.).

Ademas, la EPO cuenta con las
Directrices para el Eramen en la Oficina
FEuropea de Patentes, mediante las cuales
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lleva a la practica las disposiciones del
marco normativo de la patente europea
anteriormente explicado (European Patent
Office, 2023). Respecto al material patentable
y no patentable, se contemplan similitudes
en los elementos definidos en los arts. 15 y 20
de la Decision 486 de 2000.

Etapas del tramite para obtener una
patente

Las etapas del tramite que surte una
solicitud de patente ante la EPO se
encuentran determinadas en la Parte IV
del Convenio sobre la Patente Europea. Una
vez se presenta ante la EPO una solicitud
de patente, esta pasa por un examen de
caracter formal, y si no se cumplen los
requisitos formales, la oficina la negard o
la considerard como retirada; esta decision
es susceptible de apelacion por parte del
solicitante de la patente. Si la solicitud pasa
el examen formal sin ningin problema, la
oficina procederd a emitir un Reporte de
Busqueda Europeo y una Opinién Escrita, en
la que trasladara al solicitante una opinion
preliminar sobre el cumplimiento de los
requisitos de patentabilidad de la materia
reivindicada. El solicitante podra presentar
una respuesta a la Opinién Escrita, y para
continuar con el tramite deberd hacer la
solicitud del examen de fondo de la solicitud;
paralelamente, la solicitud serda publicada,
junto con el reporte de busqueda.

Posteriormente, la EPO notificara los
resultados del examen de fondo, y si existen
objeciones, el solicitante podra modificar la
solicitud y presentar argumentos para superar
dichas objeciones. Si después de revisar
las modificaciones y los argumentos del

SANTOTOMAS

116

solicitante la EPO atn considera que existen
objeciones a la patentabilidad de la invencion,
negara la patente. Esta decisiéon podra ser
apelada por el solicitante ante la Sala de
Apelacién correspondiente, Técnica o Legal.
Si, por el contrario, la EPO considera que
las objeciones fueron superadas, procedera a
conceder la patente (European Patent Office,
2023).

Desde el momento en el que la solicitud es
publicada junto con el Reporte de Busqueda,
y hasta antes de que se emita una notificacion
de concesion, terceros podran oponerse
al tramite. Para esto deben presentar los
argumentos por los cuales consideran que la
solicitud no cumple con los requisitos para
que se otorgue el derecho de patente. Cuando
esto suceda, la EPO comunicard al solicitante
los comentarios del tercero opositor, para que
presente sus argumentos respectivos. En la
comunicacion de concesiéon o negacion de la
patente, la EPO se referird a los argumentos
del opositor (European Patent Office, 2023).

Una vez la solicitud sea concedida, la
misma serd publicada nuevamente, con
el texto tal como fue aprobado por el
examinador de patentes, para que terceros
puedan, dentro del término de 9 meses
siguientes a esta publicacién, iniciar un
procedimiento de oposicion posterior a
la concesion. La Division de Oposiciones
decidira si la concesion de la patente debe
revocarse —en cuyo caso el solicitante
podra apelar ante la Sala de Apelaciones
correspondiente—, si la concesién debe
mantenerse —en cuyo caso el opositor
podra apelar ante la Sala de Apelaciones
correspondiente— o si se mantiene la
concesion aplicando ciertas modificaciones a




TUSTA

Num.63 (2025) | julio-diciembre
ISSN:1900-0448 | eISSN:2500-5286

la patente —en cuyo caso tanto el solicitante
como el opositor podran apelar— (European
Patent Office, 2023). El procedimiento
de oposicion posterior a la concesién se
encuentra regulado en la Parte V del
Convenio sobre la Patente Europea, titulada
“Procedimiento de Oposicién y Limitacion™

Una vez la patente europea es concedida,
el titular del derecho contara con tres meses
para validar la patente en cualquiera de los
paises contratantes del Convenio, para que
esta tenga efectos en las jurisdicciones de
interés (RWS, 2012).

Tipos de patentes

Aunque el Convenio sobre la Patente
Europea no contempla como tal la concesion
de patentes de modelo de utilidad ante la
EPO, en sus arts. 140 y 135(1)(b) plantea
la posibilidad de que los paises contratantes
puedan proporcionar la opciéon de convertir
una patente europea que ha sido negada
o retirada, o una patente europea cuya
concesion ha sido revocada, en una patente de
modelo de utilidad nacional. Ademas, algunos
de los estados contratantes han permitido
utilizar una patente europea, o una patente
europea bajo oposiciéon, como base para la

derivacién de un modelo de utilidad nacional.

Los paises en los que es posible convertir
y/o derivar una patente de modelo de
utilidad con base en una solicitud de patente
europea, son: Austria, Republica Checa,
Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania,
Italia, Polonia, Portugal, Eslovaquia y
Espafia. Esta alternativa resulta util cuando
se ha puesto en duda el cumplimiento del
requisito de nivel inventivo de la solicitud o
de la patente europea, ya que al igual que en
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el caso colombiano, para lograr la concesion
de una patente de modelo de utilidad en
estos paises, solo es necesario cumplir con el
requisito de novedad (Lieb, 2013).

De acuerdo con lo expuesto, el Convenio
sobre la Patente Europea solo considera la
existencia de patentes que cumplan con el
requisito de novedad y nivel inventivo, que
serian equivalentes a lo que se entiende
por patente de invencién en la legislacion
colombiana, y proporciona también 20 afios
de proteccién desde su fecha de presentacion.

Perfil de los examinadores de patentes

La EPO ha definido que los requisitos
minimos para un examinador de patentes
son: 1) ser ciudadano de alguno de los paises
contratantes de la Organizacion de la Patente
Europea; ii) tener un diploma de estudios
universitarios culminados en nivel de Master
en Fisica, Quimica, Ingenieria o Ciencias
Naturales; y iii) excelente conocimiento
—al menos Cl— de uno de los idiomas
oficiales de la EPO —inglés, francés y
aleman— y conocimiento funcional —al
menos B2— de los otros dos idiomas; y en
casos excepcionales, excelente conocimiento
—al menos Cl— de uno de los idiomas
oficiales y conocimiento funcional —al menos
B2— de otro, en cuyo caso debera existir
interés en aprender el tercer idioma hasta
alcanzar un nivel B2 (European Patent Office,
s. f.).

En este sentido, el perfil de los
examinadores de patentes en la EPO tiene
un alto nivel de exigencia, al requerir como
minimo un titulo de maestria y el manejo de
tres idiomas diferentes.
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El sistema de patentes
estadounidense

Normas aplicables en materia de
patente

El Congreso de los Estados Unidos de
América ha promulgado leyes federales con
relacion a la proteccién de patentes, con base
en las facultades que le otorga la Constitucién
de este pais. Estas leyes de patentes se
encuentran consagradas en el Titulo 35 del
Codigo de los Estados Unidos —U.S.C., por
sus siglas en inglés— (United States Patents,
2020 ). Esta ley regula, entre otras cosas,
los requisitos de patentabilidad, el examen
de fondo de las solicitudes de patente, la
concesion de patentes y la forma en la que se
pueden hacer exigibles lo derechos otorgados
(Murphy et &l., 2015).

El Congreso también cre6 la Oficina de
Patentes y Marcas de los Estados Unidos
—USPTO, por sus siglas en inglés—, como
una agencia bajo la rama administrativa y la
autorizé para implementar el United States
Patents Act. Adicionalmente, la USPTO
publico el Manual de Procedimiento de
FExamen de Patentes, mediante el cual provee
de instrucciones a su personal con respecto
al estudio de las solicitudes de patente,
llevando a la practica las disposiciones
legales (Unites States Patent and Trademark
Office, 2020). Ademas, la USPTO cuenta
con una Sala de Apelaciones y Juicios de
Patentes, que funciona como un tribunal
en la revision de decisiones de negaciéon
de patentes tomadas por examinadores en
procedimientos llamados apelaciones ex
parte, v decide cuestiones de patentabilidad
para patentes concedidas a peticion de
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terceros en procedimientos llamados juicios
ATA (American Invents Act, ley que cred
esta Sala). La Sala estd compuesta por
miembros estatutarios —director de la
USPTO, director adjunto, comisionado de
Patentes y comisionado de Marcas— vy
jueces administrativos de patentes que estan
entrenados tanto técnica como legalmente, y
tienen amplia experiencia legal en patentes
antes de ser designados en la Sala, por
ejemplo, en practica privada, en practica
gubernamental, como consejeros in-house
en companias, como examinadores de
patentes en la USPTO o como secretarios en
cortes judiciales (United States Patent and
Trademark Office, s. f.).

Las decisiones de la Sala de Apelaciones
y Juicios de Patentes pueden ser, ademads,
apeladas ante la Corte de Apelaciones para
el Circuito Federal, por lo que sus decisiones
configuran un precedente judicial que debe ser
considerado también como parte del marco
normativo del sistema de patentes de Estados
Unidos. En este sentido, el marco normativo
del sistema de patentes estadounidense esta
conformado por el Titulo 35 del Codigo de los
Estados Unidos, el Manual de Procedimiento
de FExamen de Patentes de la USPTO y la
jurisprudencia de la Sala de Apelaciones y
Juicios de Patentes de esta misma oficina de
propiedad industrial.

Materia patentable

Al igual que para los casos europeo y
colombiano, se contemplan las mismas cuatro
exclusiones de patentabilidad. Con respecto
a la opcién de proteger, por medio de
patentes, las plantas tal como existen en
la naturaleza, el Cédigo de Estados Unidos,
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Titulo 35, secciéon 161, menciona que quien
invente o descubra una variedad nueva y
distintiva podra obtener patente sobre la
misma (United States Code, ano). Esto, en
principio, abrié la posibilidad de que se
protegieran las plantas descubiertas tal como
se encuentran en la naturaleza. Sin embargo,
una corte federal del circuito, en 2012, limité
la proteccion de esta secciéon del Titulo 35
del U.S.C. a plantas que “fueran creadas
como resultado de fitomejoramiento u otros
esfuerzos agricolas y horticolas y que fueron
creados por el inventor” (Unites States Patent
and Trademark Office, 2020).

Recientemente, también se ha
incorporado jurisprudencialmente la opcién
de proteger por medio de patentes las
plantas producidas a través de métodos
biotecnolégicos modernos, tales como la
integracion de ADN a los genomas de
las plantas (Zhou, 2015). De acuerdo con
lo anterior, no existe en la legislacién
estadounidense la opciéon de proteger por
medio de patentes las plantas tal como
se encuentran en la naturaleza, pero si
las modificadas tanto por procedimientos
técnicos biotecnoldgicos, como por técnicas
tradicionales de fitomejoramiento. Es
importante resaltar en este punto que en
Estados Unidos no existe la proteccion
por medio de los Derechos de Obtentores de
Variedades Vegetales, por lo que es entendible
que los legisladores hayan querido extender la
proteccién via patente a variedades obtenidas
por medio de técnicas de fitomejoramiento,
sin limitarla tunicamente a las plantas
modificadas por metodologias técnicas como
la ingenieria genética.

Acerca de la patentabilidad del software
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en los Estados Unidos, es importante
tener en cuenta que el mayor desarrollo
normativo en este tema se ha llevado a
cabo de manera jurisprudencial. Aunque
inicialmente la USPTO concedié patentes
dirigidas tnicamente a software o programas
de ordenador, entendidos como una mera
serie de instrucciones para un computador,
las cortes federales y la Corte Suprema de
Justicia han tomado la decisiéon de invalidar
dichas patentes. Con base en las decisiones
tomadas en este sentido, la USPTO ha
determinado lineamientos para el estudio de
invenciones relacionadas con computadores,
los cuales encuentran soporte en el Titulo 35
del U.S.C., seccion 101, de acuerdo con la cual
un producto o un procedimiento de caracter
meramente abstracto no es susceptible de
proteccién via patente (Tashea, 2019).

En este orden de ideas, la USPTO utiliza
una evaluacion de dos etapas para determinar
si las invenciones relacionadas con software
pueden patentarse: i) determinar si las
reivindicaciones de la patente estan dirigidas
en su totalidad a una idea abstracta y ii)
definir si las reivindicaciones contienen
un concepto inventivo suficiente para
transformar una idea abstracta en una
aplicacion que pueda ser susceptible de
patentabilidad (Hopkins, s. f. ). De acuerdo
con lo anterior, si bien las invenciones
relacionadas con software pueden llegar a ser
patentables, el criterio es todavia bastante
subjetivo y dependerd de la jurisprudencia

que continuamente se estd generando en
Estados Unidos.

En cuanto a los métodos de tratamiento
y de diagnostico en la  jurisdiccion
estadounidense, estos no son considerados
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como excepciones judiciales, de acuerdo
con la seccion 101 del Titulo 35 del
U.S.C., por lo que de entrada deben ser
considerados como patentables. Asi pues,
en Estados Unidos serd posible proteger
un método de tratamiento que consista
en un nuevo régimen de administracion
de un producto farmacéutico, siempre y
cuando esta administraciéon se encuentre
dirigida especificamente al tratamiento
de una enfermedad en particular. Esta
interpretaciéon fue recientemente adoptada
por la Corte de Apelaciones para el Distrito
Federal en el caso de Vanda Pharmaceutical
Inc v. West-Ward Pharmaceuticals (Bahr,
2018). De manera similar, los métodos para
diagnosticar enfermedades también son
patentables en esta jurisdiccion, siempre y
cuando el método que se quiera patentar
no sea exclusivamente una ley natural y
que presente limitaciones que impliquen una
aplicacion inventiva que vaya mas alld del
simple descubrimiento de una ley natural,
al no emplear técnicas convencionales ya
existentes. Esta interpretacion también es
resultado de una sentencia la Corte de
Apelaciones para el Distrito Federal en
el caso Athena Diagnostics, Inc. v. Mayo
Collaborative Services (Bluni y Massengill,
2019). Ambos fallos llevaron a la USPTO
a emitir memorandos con nuevas guias de
examinacion para este tipo de invenciones.

Con respecto a los segundos usos médicos,
nuevamente se debe prestar especial atencion
a la seccion 101 del Titulo 35 del U.S.C., la
cual menciona que también podra otorgarse
patente a cualquier mejora util y nueva de una
composicion de materia. En este sentido, y de
acuerdo con los lineamientos actuales de la
USPTO, si se llega a la conclusién de que un
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producto farmacéutico que ya existe es 1til en
el tratamiento de una enfermedad, diferente
a la que inicialmente se conocia, este segundo
uso puede ser protegido por medio de patente.
Para lo anterior, seria necesario reivindicar
una nueva composicién farmacéutica o una
nueva forma de dosificacion, que comprenda
el producto farmacéutico ya conocido o un
método de tratamiento caracterizado por
el uso del compuesto que ya existe en el
tratamiento de la enfermedad en particular.

Etapas del tramite para obtener una
patente

El tramite de una patente ante Ila
USPTO empieza con la presentacion de
la solicitud, la cual es revisada por el
despacho. La oficina envia al solicitante
una notificacién de recepciéon dentro de los
dos meses siguientes a la presentacion vy,
posteriormente, la solicitud es enviada a ser
revisada por la Sala de Examinacion de la
USPTO. Antes de estudiar los requisitos
de fondo, el examinador podra solicitar que
se restrinja la solicitud de patente, si esta
no cumple con el requisito de unidad de
invencién (si no existe un concepto comin
inventivo entre la materia reivindicada). El
solicitante podra responder a esta solicitud
del examinador. Después, la USPTO emitira
una Accion Oficial No Definitiva, mediante
la cual manifestara los motivos por los cuales
la solicitud no cumple con los requisitos
de patentabilidad, y el solicitante podra
presentar argumentos y modificaciones para
superar estas objeciones dentro del plazo
de 3 meses, prorrogables por un periodo
igual, contados desde la notificacién de dicha
Acciéon Oficial. Luego de revisar la respuesta
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del solicitante, el examinador emitird una
Accion Oficial Definitiva si considera que atin
no se cumplen los requisitos. El solicitante
tendra 3 meses, prorrogables por un periodo
igual, para presentar una respuesta. Con base
en los argumentos del solicitante, la USPTO

decidird si concede o niega la patente (Xueqi,
s. f.).

Si la patente es negada, el solicitante
podra inicial una apelacién ex parte ante la
Sala de Apelaciones y Juicios de Patentes,
en donde un juez revisard la decision de
primera instancia (United States Patent and
Trademark Office, s. f.). Si el solicitante no
esta de acuerdo con la decision de la Sala de
Apelaciones y Juicios podra apelarla ante la

Corte de Apelaciones para el Circuito Federal.

La decisién de esta Corte podria apelarse ante
la Corte Suprema, si esta acepta conocer el
caso (Unites States Patent and Trademark
Office, 2020). Otra alternativa que tiene el
solicitante cuando su requerimiento es negado
por la Sala de Examinacién en una Accién
Oficial Definitiva, es solicitar examinacion
continuada para que inicie nuevamente el
proceso de examen de fondo por dicha Sala
(Xuedi, s. f.).

Igualmente, el solicitante podra presentar:

solicitudes divisionales que reivindiquen
una  invenciéon  diferente, solicitudes
de continuacion para que se estudien

modalidades de la misma invencién que
no se reivindicaron en la solicitud primigenia
o reivindicaciones de la solicitud principal que
fueron negadas, y solicitudes de continuacién
en parte , a las cuales puede adicional nueva
materia representativa de avances realizados
sobre la invencién principal (Xueqi, s. f.).

Si la solicitud es concedida, terceros
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interesados podran cuestionar la validez de la
decision ante la Sala de Apelaciones y Juicios
de Patentes de la USPTO, mediante un juicio
ATA (United States Patent and Trademark
Office, s. f.). La decisién de la Sala podra
apelarse ante la Corte de Apelaciones para
el Circuito Federal, y la decision de esta
ultima podria, a su vez, apelarse ante la Corte
Suprema, si esta tltima acepta conocer el caso
(United States Patent and Trademark Office,
s. f.).

Tipos de patentes

En el marco legal estadounidense existen
los siguientes tipos de patente: i) patente
provisional, ii) patente de utilidad, iii)
patente de diseno y iv) patente de planta
(United States Patent and Trademark Office,
s. f.).

La patente provisional es una solicitud que
no es estudiada, pero que permite establecer
una fecha temprana de presentacion para una
solicitud de patente de utilidad no-provisional
que se presente posteriormente. Esta solicitud
permite que la materia que se reivindica
en ella se encuentre pendiente de patente
y que, en este sentido, sobre ella recaiga
una expectativa de derecho. Es importante
tener en cuenta que después de un ano de
la presentacion de la solicitud provisional, se
debera presentar una solicitud de patente de
utilidad no-provisional que si sera estudiada,
de lo contrario, la expectativa de proteccion
que existia sobre la materia divulgada en la
solicitud provisional se perdera. La solicitud
provisional permite también que el solicitante
pueda hacer publicaciones referentes a la
invencion, sin que estas afecten la novedad de
la futura patente no-provisional, por lo que
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es un tipo de patente muy atractiva para el
sector académico que tiene interés también
en publicar articulos cientificos. Las patentes
provisionales se rigen por el Titulo 35 del
U.S.C., seccién 111(b) (United States Patent
and Trademark Office, s. f.).

Por otro lado, la patente de utilidad no
debe ser confundida con una patente de
modelo de utilidad colombiana o europea,
ya que, para todos los efectos practicos, es
el equivalente a una patente de invencion
colombiana. Esta patente tiene una duracion
de 20 anos desde que es presentada
ante la USPTO y protege productos y
procedimientos. Al igual que en Colombia
y FEuropa, para ser concedida, la patente
de utilidad debe cumplir con los requisitos
de novedad y nivel inventivo (United States
Patent and Trademark Office, s. f.).

La patente de disenio se encuentra
regulada por las secciones 171, 172, 173,
102, 103, 112 y 132 del Titulo 35 del U.S.C.,
y consiste en las caracteristicas ornamentales
visuales incorporadas o aplicadas a un
articulo. Dado que un diseno se manifiesta
en apariencia, el objeto de una solicitud de
patente de diseno puede relacionarse con la
configuraciéon o forma de un articulo, con la
ornamentacion de la superficie aplicada a este
o con la combinacion de la configuracién y
la ornamentacion de la superficie. Un disefio
para la ornamentaciéon de superficies es
inseparable del articulo al que se aplica, y no
puede existir solo; debe ser un patrén definido
de ornamentaciéon superficial aplicado a un
articulo manufacturado. Las patentes de
disefio tienen un periodo de vigencia de 14
anos, y para ser concedidas deben cumplir
con los requisitos de novedad y nivel inventivo
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(United States Patent and Trademark Office,
s. f.). En este sentido, para concederse la
patente, un disefio no solo debera ser nuevo,
sino que no podra ser obvio para la persona
medianamente versada en la materia. Esto, de
acuerdo con la postura de la Corte Suprema
de Justicia en el caso Graham v. John Deere
Co. La diferencia entre la patente de utilidad
y el diseno es que la primera protege la forma
en la que un articulo es usado y la manera
en la que funciona, mientras que el segundo
protege la forma en la que un articulo se ve
(United States Patent and Trademark Office,
s. f.).

Finalmente, la patente de planta es
la forma de proteccion disponible en la
jurisdiccion estadounidense para las nuevas
variedades vegetales obtenidas mediante
técnicas de fitomejoramiento o técnicas
biotecnolégicas como la ingenieria genética
—estas ultimas también se podrian proteger
por medio de patentes de utilidad en Estados
Unidos—, como ya se explic6 anteriormente.
Estas patentes tienen una vigencia de 20
anos desde la fecha de presentacion, y para
su concesion, ademas de ser novedosas e
inventivas, deben demostrar que la variedad
se puede reproducir asexualmente y que tiene
al menos una caracteristica distinguible, que
es mas que una diferencia causada por las
condiciones en las que crece o niveles de
fertilidad.

Perfil de los examinadores de patentes

La USPTO ha definido como requisito
minimo de educacion para convertirse en
un examinador de patentes, un titulo de
pregrado de un programa de cuatro anos
en ciencia o ingenieria. Sin embargo, un
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examinador de patentes con un titulo de
maestria o doctorado estard mucho mejor
ubicado en la escala de grados (Patent
Education Series, 2021). La USPTO ha
disenado un plan de carrera para los
examinadores, consagrado en las Directrices
del Plan de Evaluacion del Desempeno del
Examinador de Patentes (PAP); existen 8
grados de examinadores de patentes y se
puede escalar a medida que se realizan
estudios de patentabilidad con menor
supervision, con menos cantidad de errores y
de mayor complejidad (United States Patent
and Trademark Office, s. f.). De esta manera,
la USPTO asegura que sus examinadores méas
experimentados sean realmente generadores
de excelentes estudios de patentabilidad, y asi
la oficina tenga altos estandares de calidad
en la toma de sus decisiones.

Comparacion entre las tres
jurisdicciones e identificacién de
las oportunidades de mejora

Materia patentable

Con respecto a la patentabilidad de
plantas, la diferencia mas evidente entre
el sistema colombiano y los sistemas
europeo vy estadounidense es que en
Colombia no existe la posibilidad de
proteger, por medio de patentes de
invencién, las plantas modificadas mediante
procedimientos  técnicos  biotecnolégicos,
como la ingenieria genética. Resultaria
importante replantear el alcance de la
exclusion de la patentabilidad de este tipo
de plantas modificadas, considerando que en
Colombia la agroindustria es una actividad
econémica relevante, y la posibilidad de
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patentar plantas modificadas genéticamente
podria incentivar la investigacion y desarrollo
en este campo. Estas tecnologias aportarian
al fortalecimiento de este sector, con cultivos
mas resistentes y productivos.

En lo concerniente a las invenciones
relacionadas con programas de ordenador,
aunque en las legislaciones europea y
estadounidense pueden llegar a ser un poco
confusas con respecto a la patentabilidad
del software o de materia relacionada con
el mismo, en ambos casos la jurisprudencia
de las salas y cortes especializadas permite
que los usuarios del sistema comprendan con
facilidad el alcance de la proteccion disponible
para este tipo de invenciones. En Colombia
no existen salas y cortes especializadas que
creen este tipo de jurisprudencia con caracter
vinculante para la administraciéon. Frente a
esto, seria necesario replantear la redaccion
del literal e del art. 15 de la Decision 486
de 2000, que establece que los programas de
ordenadores como tal no son considerados
invenciones, para que sea mas acorde a la
practica de la SIC en este sentido, y los
usuarios del sistema se vean incentivados a
seguir creando en el campo tecnolégico, tan
importante en la actualidad.

En cuanto a los métodos de tratamiento
y diagnéstico realizados en humanos, que
no son permitidos por la regulacién de
la Comunidad Andina, pero que si son
protegibles en Europa y en Estados Unidos
por medio de patentes, también valdria
la pena replantearse el porqué de esta
restriccion, pues muchos de los grandes
avances en la industria farmacéutica pueden
surgir de productos efarmacéuticos ya
existentes, cuando estos se aplican al
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tratamiento de enfermedades diferentes
o cuando se administran de una forma
novedosa para lograr mejores resultados en
los pacientes.

Etapas del tramite para obtener una
patente

La diferencia mas significativa que se
puede identificar en el tramite de patentes
ante la SIC, la USPTO y la EPO, consiste
en que las tultimas dos tienen procedimientos
de oposiciones por parte de terceros una
vez la patente es concedida, a diferencia
del caso colombiano, en el que terceros
solo pueden oponerse durante el tramite
de la patente, antes de que se realice el
examen de fondo. FEsto resulta bastante
problemético al considerar que, en respuesta
al examen de fondo, el solicitante puede
modificar significativamente el alcance de las
reivindicaciones de la patente, de manera
que lo que la SIC finalmente concede puede
llegar a ser muy diferente al alcance de

las reivindicaciones originalmente publicadas.

Esto, sin lugar a dudas, desconoce el derecho
que deben tener terceros para manifestar
su oposicion a la concesion de un derecho
de exclusividad tan importante como el de
una patente. Por este motivo, se deberia
replantear el procedimiento de oposicion
establecido en los arts. 42 y 43 de la
Decision 486, para permitir un procedimiento
de oposiciéon posterior a la concesion.

En este mismo sentido, también es
importante mencionar que en Europa y en
Estados Unidos tanto los solicitantes como
los terceros que presentan oposicion a la
concesion de patentes tienen la oportunidad
de apelar sus decisiones ante salas y cortes
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que tienen un alto nivel de especializacion.
En la practica, en el sistema de patentes
colombiano, el Consejo de Estado es la
alta corte encargada de esta labor, pero
realmente no cuenta con un mayor grado
de especializaciéon que la SIC, ya que sus
magistrados no tienen entrenamiento técnico
ni juridico sobre patentes, lo que dificulta la
labor de revisién de las decisiones tomadas
por la SIC. En este sentido, se deberia
estudiar la posibilidad de crear, dentro del
Consejo de Estado, una seccién especializada
en este tipo de temas, o incluso, crear una
nueva dependencia dentro de la SIC, con
funciones similares a las Salas de Apelacién
de la EPO y a la USPTO, y puedan revisar
las decisiones de primera instancia con
mayor grado de sofisticacion, fortaleciendo la
seguridad juridica del sistema.

Tipos de patentes

Con respecto a los tipos de patentes
existentes en las tres jurisdicciones de estudio,
se ha podido identificar que la diferencia
méas relevante recae en la existencia de las
patentes de modelo de utilidad. En Estados
Unidos y Europa —en el marco del Convenio
sobre la Patente Europea— no existe como
tal esta figura. Es factible que en el futuro, la
eliminaciéon de esta modalidad de protecciéon
del Régimen Andino sea necesaria para
incentivar el desarrollo de tecnologias que
no solo sean novedosas, sino que también
sean inventivas y representen algin tipo de
salto tecnolégico que pueda llevar a ventajas
comerciales més fuertes y mayores retornos
econdémicos para sus titulares. Sin embargo,
por el momento, en medio de un ecosistema
de innovacion apenas creciente en el palis,
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la existencia de proteccion por medio de innovacién creciente, en donde estas tendran
patentes de modelo de utilidad si puede ser un papel cada vez mas importante en el
util para empezar a generar una cultura de incentivo de la invencién tecnologica:

investigacion y desarrollo en la que se puedan
monetizar, a través de la propiedad industrial,
estos moderados avances tecnolégicos.

Perfil de los examinadores de patentes

En relacion con el perfil de los
examinadores de patentes de la SIC, es
importante tener en cuenta que, aunque
requieren una formacién académica similar
a la minima requerida por la USPTO o la
EPO, es decir, un pregrado, en estos dos se
exige que un examinador como minimo
sepa dos idiomas y tenga un titulo de
maestria; ademds, no existen dentro de
la SIC programas de formacién profesional,
sistemas de categorizaciéon y exdmenes de
idoneidad segun el nivel requerido, lo que es
menester para el crecimiento y permanencia
dentro de la entidad. Ello acarrea la
necesidad de contrataciéon de personal con
conocimientos técnicos especializados en
materia posgradual en las ciencias requeridas
para la implementacion de un plan de
escalafébn que garantice la calidad y el
crecimiento profesional de los examinadores,
con el fin de incentivar su buen desempeino.

Conclusiones

Después de realizar un anélisis de derecho
comparado entre los sistemas de patentes
colombiano, europeo y estadounidense, es
posible concluir que los siguientes son
aspectos de la mnormatividad local que
deberian repensarse para fortalecer el sistema
de patentes en un pais con un ecosistema de
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La mno patentabilidad de plantas
modificadas mediante técnicas
biotecnolégicas, consagrada en la
Decision 486, ya que el sector
agroindustrial del pais, que ya es
bastante  relevante, podria  verse
impulsado a invertir en investigacion
y desarrollo en este campo técnico.
Esto también impulsaria una mejor
explotacion del potencial del sector
rural, pues se podria recibir un retorno
mas representativo en contraprestacion
a la inversion realizada.

El hecho de que la Decision 486
determine que el software no es una
invencién, y la SIC esté, actualmente,
concediendo patentes relacionadas con
programas de ordenador, hace que
el marco normativo no sea del todo
consistente a los ojos de los usuarios
del sistema de patentes. Por esto, es de
suma importancia aclarar la norma, para
motivar al sector del software a seguir
invirtiendo en el desarrollo de nuevas
soluciones tecnolodgicas.

Los procedimientos de oposicion durante
el tramite de las patentes que desconocen
el derecho de terceros a oponerse a
una solicitud de patente tal como es
concedida. Es de suma importancia
que se considere la inclusién de
procedimientos de oposiciéon posteriores
a la concesion de una patente en la
Decision 486 de 2000.

El hecho de que el Consejo de Estado,
como alta corte con la competencia para
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revisar las decisiones de la SIC, no cuente
con personal especializado en temas de
propiedad industrial, particularmente de
patentes. Es importante que el Consejo
de Estado incorpore personal entrenado
técnicamente para resolver este tipo de
controversias con un conocimiento mas
profundo, pues esto brindaria seguridad
juridica tanto a los solicitantes de las
patentes como a los terceros opositores.

o La existencia de las patentes de
modelo de utilidad, ya que podrian
llegar a desincentivar la creacion de
saltos tecnologicos significativos en un
futuro, aunque, por el momento, en un
creciente ecosistema de innovacion seran
importantes para empezar a cultivar la
cultura de las patentes en los usuarios
del sistema.

e Requisitos académicos muy bajos para
calificar como examinador de patentes
en la SIC, asi como la no existencia
de un plan carrera que motive a estos
servidores a crecer profesionalmente y
realizar examenes de patentabilidad de
calidad. Es importante tener en cuenta
que la fuerza humana detréas del sistema
de patentes es la tnica que lograra elevar
el nivel de sofisticacion de este, al ser

clave para alcanzar altos estandares de
calidad.

Aunque es claro que la implementacion
de cambios relacionados a cualquiera de
los seis aspectos mencionados puede ser
muy compleja, especialmente porque implica
cambios en una norma con caracter regional
—Ila Decision 486 de 2000—, si es importante
que constantemente se reflexione sobre las
disposiciones existentes y se propongan
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alternativas de mejora en beneficio de los
usuarios de este sistema.
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