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!
Estimado(a) Sefior:

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

1. Objeto ‘de la consulta

Luego de relatar que después de haber desarrollado un prototipo para reciclaje de aguas
grises domésticas, se enter6 de que el producto, con las mismas especificaciones,
diseno y|materiales, ya estaba patentado por una empresa canadiense que tiene
representacion en Colombia, pregunta: \"me gustaria saber si al desarrollar mi prototipo
tendria algn inconveniente de tipo legal ya que estoy seguro de que ese producto esta
patentado y no sé hasta donde el TLC con Canadé, que ya entr6 en vigencia, también

tuviese albﬂn tipo de incidencia.\"

Al respecto, en primer lugar, nos permitimos manifestarle que teniendo en cuenta los
principios' de igualdad e imparcialidad que deben orientar toda actuacién administrativa,
No nos es posible emitir el juicio de valor que nos pide sobre el caso que nos pone de
presente, por cuanto nuestros conceptos Unicamente deben contener pautas de caracter
general que sirvan de elementos de juicio para ilustrar los temas que ocupan las
mqunetudes de los distintos peticionarios y les permita tomar la decisién que se adapte a
sus necesidades, a riesgo de vulnerar el principio de imparcialidad que debe orientar
toda actdamon administrativa, asi como la garantia constitucional del debido proceso,
entre otras cosas, porque la Superintendencia de Industria y Comercio no cuenta con
facultades para dirimir conflictos de derechos de propiedad industrial, fuera de los que se
aleguen dentro del tramite de registro de una marca o lema (oposiciones), dentro de la
accion de cancelacion o dentro de una investigacion administrativa o una accion
jurisdiccional por competencia desleal.

2. Materiz:a objeto de la consulta
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Mediante el Decreto 4886 de 2011 se le asign6 a la Superintendencia de Industria y
Comercio la funcion general de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial,
que implica las especiales o especificas de (i) llevar el registro nacional de la propiedad
industrial, instrumento en el que se inscriben todos los actos de concesion de derechos
de propiedad industrial a través de registro o patente, los actos por los cuales se
modifican y transfieren y los que establecen presuncion de primer uso o conocimiento del
mismo (depositos), y (i) tramitar y decidir las solicitudes de concesion de patentes de
invencion 'y de modelo de utilidad, registros de disefios industriales, esquemas de
trazado de circuitos integrados, marcas y lemas, depoésitos de nombres y ensefias
comerciales, declaracién y autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

1
Por lo tanto, le manifestamos que nuestro concepto consistira en darle informaci6n
juridica general pero util sobre el tema de consulta, para que sirvan de elementos de
juicio y tome usted la decision sobre la actuacion que va a seguir.

3. Patentes de invencion - requisitos de patentabilidad
|

En nuestro ordenamiento juridico el tema de patentes, mecanismo de proteccién de las
invenciones de productos o de procedimientos esta regulado por las normas contenidas
en la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, Régimen Comun sobre
Propiedad Industrial, que rige para los paises pertenecientes a la Comunidad Andina,
reglamentada por el Decreto 2591 del 2000 y la Circular Unica de la Superintendencia de
Industria y, Comercio, Titulo X. Iguaimente, Colombia esta sujeta a los compromisos
adquiridos a través de la aprobacion de tratados internacionales especificos para
propiedad industrial, como el Convenio de Paris (aprobado por la Ley 178 de 1994),
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio - ADPIC (aprobado por la Ley 170 de 1994) y el Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes - PCT (aprobado por la Ley 463 de 1998).

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

\"Articulo 16 Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el
estado de la técnica.
|

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la

fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad

reconocida. ‘

Soélo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se considerara dentro del
estado de Ia técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se
publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.
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Articulo 17.- Para efectos de determinar la patentabilidad, no se tomara en consideracién
la divulgacion ocurrida dentro del afio precedente a la fecha de la presentacion de la
solicitud en el Pais Miembro o dentro del afio precedente a la fecha de prioridad, si ésta
hubiese sido invocada, siempre que tal divulgacion hubiese provenido de:

a) el inventor o su causahabiente;

b) una oficina nacional competente que, en contravencién de la norma que rige la

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

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

Articulo 18;.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona
del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no

hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la
técnica.

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

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

4. Principios de independencia y territorialidad de las patentes

En virtud del numeral 1 del articulo 4 bis del Convenio de Paris para la Proteccién de la
Propiedad | Industrial, por el cual se establece la independencia de las patentes
obtenidas para la misma invencién en diferentes paises, “[lJas patentes solicitadas en los
diferentes 'paises de la Unién por los nacionales de paises de la Unién seran
independientes de las patentes obtenidas para la misma invencion en los otros paises
adheridos o no a la Union.”, lo cual significa que el otorgamiento de una patente en un
pais no obliga a otro a concederla para la misma invencion, y que la invalidacién o
denegacion de la patente en un pais no implica la invalidacién o negacién en otro.

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

Colombia) ;no compromete la patentabilidad del invento en Colombia.

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

5. Derechos que confiere la patente

De conformidad con Ib estipulado en los articulos 50 y siguientes de la Decision 486, el
derecho conferido por la patente otorga a su titular, durante 20 afios contados a partir de
la fecha de la solicitud, el derecho de exclusiva en relaciéon con el producto o
procedimiento protegido y la potestad de impedir a las demas personas el ejercicio de las
facultades inherentes a ese derecho. El alcance de la proteccién se limitara a las
reivindicaciones (caracteristicas técnicas novedosas de la invencion y para las cuales se
reclama la proteccién legal de la patente), que definen la materia que se desea proteger
por medio de la patente e indican expresamente sus aplicaciones.
|

Asi, de acuerdo con lo establecido en el articulo 52 de la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina, el titular de una patente tiene derecho a impedir que terceras
personas realicen, sin su consentimiento, alguno de los siguientes actos:

\"a) Cuando en la pt-T‘ltente se reivindica un producto:

i) fabricar el productb;

|

ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines;
b) Cuando en la patente se reivindica un procedimiento:
i) emplear el procedimiento; o

ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto
obtenido directamente mediante el procedimiento.\". (Subrayas nuestras)

i

6. Medios para obtener la patente en varios paises

No obstante el pﬁincipio de territorialidad, es posible obtener patente sobre el mismo
producto o procedimiento en otros paises, (i) mediante la presentacion de solicitudes en
cada pais o (ii) mediante la aplicacion del Patent Cooperation Treaty (PCT), por medio
del cual con la presentaciéon de una solicitud Unica, en un solo idioma, ante la oficina
receptora (la Superintendencia de Industria y Comercio lo es para Colombia) se iniciara
el tramite de patentabilidad en cualquiera de los paises que hacen parte del tratado, el
cual se desarrollard en 2 fases: fase internacional y fase nacional. La solicitud se
entendera presentada ante todos los paises que hacen parte del PCT en la fecha de
radicacion de la solicitud en la oficina receptora, pero sera una vez concluida la fase
internacional cuando el solicitante pueda designar los paises en los que requiere
patentar su invencion, momento a partir del cual se inicia la fase nacional y debera pagar
las tasas previstas en cada pais para seguir adelante con el tramite. La decision de
conceder o negar la patente le correspondera exclusivamente a las oficinas nacionales
de cada pais donde quiere protegerse la invencion.
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En nuestra pagina en Internet, www.sic.gov.co, puede acceder a la guia para presentar
solicitudes de patente mediante el sistema PCT, ubicada en la parte inferior de la
ventana de inicio.

. J .
7. Medios I‘egales de defensa contra la vulneracion de derechos sobre patente

En claro lo anterior, pasamos a exponer sobre las diferentes acciones con que cuenta el
titular de una patente para defender tanto sus derechos de propiedad industrial, como los
que tiene a competir leal y sanamente en el mercado.

7.1. Medios administrativos
7.1.1 Oposicién dentro del tramite de solicitud de patente

Quien tenga legitimo interés sobre una patente cuenta con el derecho a oponerse(1)
ante la Superintendencia de Industria y Comercio y dentro del tramite respectivo, a la
concesion de patente de invencion o de modelo de utilidad siguiendo el procedimiento

sefialado en el articulo 38 y siguientes de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

7.1.2 Queja por actos de competencia desleal

Apelando al ejercicio de las facultades administrativas de la Superintendencia de
Industria y |Comercio y con fundamento en los articulos 258 y 259 de la Decision 486
Andina y la Ley 256 de 1996, el titular de derechos sobre un signo distintivo puede
presentar una queja ante la entidad para que la Delegatura de Promocion de la
Competencia inicie y desarrolle una investigacion administrativa sobre la ejecucion de

actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial y, eventualmente,
sancione al,infractor.

Para que este tipo de actuacion administrativa sea procedente, de conformidad con el

articulo 3 de la Ley 1340 de 2009, es necesario acreditar que la conducta ocasiona un
efecto significativo en el mercado.

7.2. Medios judiciales

7.2.1 Acciones civiles

7.21.1  Accién por infraccion de derechos. La normativa andina establece la
denominada accién por infracciébn de derechos relacionados con la propiedad
industrial(2), que se ejerce ante la autoridad nacional competente, es decir, ante la rama

jurisdiccion?l(3) y permite solicitar, entre otras pretensiones, el cese del acto que infringe

el derecho y la indemnizacion de perjuicios causados(4), asi como el ordenamiento de
medidas cautelares a fin de impedir la comisién de una infraccion.

7.2.1.2 Acciones por competencia desleal. El articulo 20 de la Ley 256 de 1996
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consagra las acciones que tiene un afectado por competencia desleal.
1

a) Accién declarativa y de condena. “El afectado por actos de competencia desleal
tendra accion para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en
consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e
indemnizar los peI]UICIOS causados al demandante”.

Dentro de la acmon o antes de interponerla, puede solicitarse la practica de medidas
cautelares, S|gwendo el tramite y de acuerdo con los criterios sefialados en el Articulo 31
delaleyde Cqmpetencna Desleal.

b) Accion preventiva o de prohibicion. “La persona que piense que pueda resultar
afectada por actos de competencia desleal tendra accion para solicitarle al juez que evite
la realizacion de una conducta desleal que atin no se ha perfeccionado, o que la prohiba
aunque aun no se haya producido dafio alguno”.

!
Por otra parte, cuando se considere que se ha realizado un acto de competencia desleal,
pero no sea posible verificar su ocurrencia por medio de otro medio, se puede solicitar la

practica de las diligencias previas de comprobacién reglamentadas en el articulo 26 de la
Ley 256 de 1996.

|

Quien pretenda interponer una accién jurisdiccional por competencia desleal, buscando
la declaratoria de deslealtad de los actos acusados, la suspension de los mismos o la
remocion de sus efectos, ademas de la reparacion econémica, a través de la pretension
de indemnizacion de perjuicios, puede acudir a los Juzgados Civiles del Circuito —donde
no existan Juzgados Especializados en Derecho Comercial-, 0 a la Superintendencia de
Industria y Comercio. Lo anterior, teniendo en cuenta que se trata de competencia “a
prevencion”, en virtud de lo cual es el demandante quien puede elegir entre la
Supenntendencua de Industria y Comercio y el juez civil del circuito, la autoridad que
conocera su caso, y una vez presentada la accion ante alguno de los entes competentes,
la competenaa es “exclusiva” de quien conoce

El procednmlento mediante el cual se tramitara la accién por competencia desleal que se
instaure ante la Superintendencia y Comercio, quien actuard en ejercicio de sus
facultades Jurlsdlcmonales sera el verbal, previsto en el Capitulo |, Titulo XXIII, Libro
Tercero del Codlgo de Procedimiento Civil, segiin se establecié en los articulos 42 y 44
de la Ley 1395 de 2010, modificatorio del articulo 49 de la Ley 962 del 2005, que, a su
vez, modifi co el articulo 144 de la Ley 446 de 1998, y ésta el articulo 24 de la Ley 256 de
1996, cuando las pretensiones sean de mas de15 salarios minimos legales, y el verbal
sumario, cuando las pretensiones sean de 15 salarios minimos legales o menos.

Por lo antenor el proceso jurisdiccional por competencia desleal se iniciara mediante la
presentacion de una demanda que debe cumplir con todos los requisitos enunciados en
el articulo 75 del Cédigo de Procedimiento Civil, y debera acreditarse el cumplimiento de
lo previsto en los articulos 35 y 38 de la Ley 640 del 2001(5), bien, anexando la
constancia de haber intentado la conciliacion extrajudicial, manifestando que se ignora el
paradero del demandado, o solicitando decreto y practica de medidas cautelares.
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Actuaimente, a.pesar de contar sélo con la sede de Bogota, en desarrollo de varios
convenios la accion de competencia desleal puede radicarse en las sedes de la
Superintendencia de Sociedades en las ciudades de Cali, Barranquilla, Clcuta,
Bucaramanga y Cartagena, en la sede de la Camara de Comercio de Manizales y en el
Edificio Colseguros de Medellin. En Bogota podra radicar sus documentos en la carrera
13 27-00, piso 1 del Edificio Bochica, y en los Supercades de la carrera 30, calle 13,
Ameéricas y Suba. A las direcciones exactas puede acceder a través de la siguiente ruta:
www.sic.gov.co/Lo mas solicitado/Servicios de informacién al ciudadano.

|
7.2.2 Accion pt‘anal

Asi mismo, es de advertir que en el articulo 306 del Cédigo Penal(5) se tipifica el delito
de “usurpacion de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de
variedades vegetales” de la siguiente manera:

“El que, fraudulentamente, utilice nombre comercial, ensefia, marca, patente de
invencién, modelo de utilidad, disefio industrial, o usurpe derechos de obtentor de
variedad vegetal, protegidos legalmente o similarmente confundibles con uno protegido
legalmente, lncurrlra en prision de cuatro (4) a ocho (8) afios y multa de veintiséis punto
sesenta y seis (26.66) a mil quinientos (1.500) salarios minimos legales mensuales
vigentes. (...)"

8. Conclusién ‘

De acuerdo con todo lo anterior, le sugerimos revisar la informacion nacional e
internacional sobre la patente referida en su consulta, para determinar si tiene o no
proteccion en Colombia, caso en el cual podria estar incurso en alguna vuineracion de
derechos de propledad industrial y normas de competencia desleal y, en consecuencia,
estaria en riesgo de ser sujeto pasivo de las acciones procedentes que se explicaron.
|

Para asegurarse de la novedad de su prototipo, que le permita tomar la decision de
patentario o no, ponemos a su disposicion la informacién tecnolégica a través de nuestra
pagina en lnternet 0, mediante una cita con un técnico de la Direccién de Nuevas
Creaciones, a qu1en puede consultarle los aspectos técnicos de su caso.

Para mayor mformacnon sobre el desarrollo de nuestras funciones y de las normas objeto
de apllcamon por parte de esta entidad, puede consultar nuestra pagina en Internet,

WWW.sic.gov.co o llamar a nuestro contact center 5920400 o 5870000 ext. 1190 u 1191..
|

Notas de referencia:

(1) DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA, articulo 42 y
siguientes. |

(2) Ibidem, artlculo 258. \"Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad
industrial realizado en el ambito empresarial que sea contrario a los usos y practicas
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(3) CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, articulo 17. “Competencia privativa de los
jueces de circuito especializado. Modificado. Decr. 2273 de 1989, art. 3°., par. 1°. Los
jueces civiles del circuito especializados conoceran, ademas en primera instancia de los
procesos relativos a patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, ensefias y
nombres comerciales y los demas relativos a la propiedad industrial que no estén
atribuidos a la autoridad administrativa o a la jurisdicciéon contencioso administrativa.

(4) DECISION 486 DE LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA, articulo 245.

(14) LEY 640 DEL 2001, articulo 35. “Requisito de procedibilidad. En los asuntos
susceptibles de conciliacién, la conciliacion extrajudicial en derecho es requisito de
procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, contencioso administrativa y de
familia, de conformidad con lo previsto en la presente ley para cada una de estas areas

(...). ,

Articulo 38. Requisito de procedibilidad en asuntos civiles. Si la materia de que se trate
es conciliable, la conciliacién extrajudicial en derecho debera intentarse antes de acudir a
la jurisdiccion civil en los procesos declarativos que deban tramitarse a través del
procedimiento ordinario o abreviado, con excepcion de los de expropiacion y los
divisorios”.

(5) CODIGO PENAL, articulo 306, modificado por la Ley 1032 de 2006. “Usurpacion de
derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales”.

Atentamente,
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