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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. £6 6 2 7.8,
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 01-058561

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

CONSIDERANDO

PRIMERQ: Que mediante Resolucién No. 15556 del 23 de marzo de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio negoé patente de invencidn a la solicitud
titulada “SISTEMA Y METODO DE TRANSMISION HIDROSTATICA DE
DIFERENCIAL", con fundamento en el articuio 45 de la Decisién 486, al estimar
que efectuado el examen de fondo, a que se refiere el articulo 45 de 1a Decision
486 y trasladado el mismo al solicitante, la respuesta fue dada por un apoderado
diferente al reconocido para actuar en este tramite administrativo, por tanto se tuvo
por no presentada la respuesta.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 09 de abril de 2010,
con el No 01-058561-00013-0000, encontrandose dentro del termino establecido
para el efecto, el doctor German Castillo Grau, en su calidad de apoderado de
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V., interpuso recurso de reposicion contra la
citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que a continuacion se
sintetizan:

El recurrente afirma que

“En el caso que nos ocupa el Examinador de patentes dio prevalencia al
derecho formal sobre el derecho substancial, en un abierto
desconocimiento al mandando (sic}) constitucional y a los principios
orientadores de fas actuaciones administrativas.

El término para responder a la accién oficial vencia el 20 de abril de 2009.
Ante la ausencia del apoderado principal en dicha fecha y la consecuente
imposibilidad de dar respuesta a la accién oficial, el doctor Luis Felipe
Castillo firmé el memorial que contiene la respuesta de SCHLUMBERGER
TECHNOLOGY B.V. al examen de patentabilidad. No firm¢ en su cafidad
de apoderado sustituto {como obra en el poder que se presenté junto con
el petitorio de esta solicitud), puesto que como dice la Resolucion que se
impugna, no se presenté un documento mediante el cual se produjera la
sustitucion de mi mandato, lo cual nunca fue mi voluntad ni la de mi
mandante, Luis Felipe Castillo Gibsone simplemente obré como agente
oficioso dentro del asunto, es decir, como _un tercero que carece de
mandato vy _que en ausencia del apoderado principal actug para
salvaquardar los derechos del solicitante mediante la presentacion
opertuna de una respuesta requerida dentro de un término legal.”,

Sefiala a continuacion:
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"L a Resolucion que se impugna se sustenta en el supuesto incumpfimiento
de un requisito formal (articulo 66 del Codigo de FProcedimiento Civil} que
en realidad no hubo. Si bien es cierto que por regla general es ef
apoderado principal de un asunto quien debe atender los requerimientos de
la Superintendencia de Industria y Comercia, también lo es que esta no es
la unica forma de hacerlo. La ley procesal establece fa institucion de la
agencia oficiosa en el Articulo 47 del Cddigo de Procedimiento Civil. El
artfculo 267 def Caodigo Contencioso Administrativo expresamente remite af
Cédigo de Procedimiento Civil para regular aquelfos vacios juridicos ‘en fo
que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdiccidon en fo contencioso administrativo’. Asi, fa
agencia oficiosa procesal es una institucion aplicable en procedimientos
administrativos, tales como aquellos que se dan en maleria tributaria y en
los procedimientos de registro de derechos de propiedad industrial.

La Superintendencia de Industria y Comercio ha procedido de conformidad
y por lo tanto, en numerosas ocasiones, ha ftramitado asuntos y
actuaciones promovidas por agentes oficiosos... (Fol. 208)

Si bien los asuntos referenciados versan sobre derechos marcarios, nada
obsta para que la agencia oficiosa procesal sea aplicable en los procesos
de registro de derechos de patente. No existe norma que expresamerite
los excluya def émbito de aplicacién de la institucion de la agencia oficiosa
procesal y que prive a los soficitantes de patentes de emplear este recurso
para salvaguardar sus derechos, y bajo ese entendido, aplica el principio
de interpretacién normativa segun el cual af interprete no e es dado hacer
excepciones que el legislador no ha hecho...”

Segln el recurrente

“En ef memorial de respuesta al requerimiento oficial no se dijo que se
actuaba en calidad de agente oficioso, pero tampoco que se hacia en
calidad de apoderado. De ser esta una formalidad, la ley permite que se
subsanen los requisitos formales de las actuaciones para que
precisamente no se sacrifiquen en sy nombre cuestiones de fondo. Todo
lo anterior para aclarar que la actuacion puntual del doctor Luis Felipe
Castiflo Gibsone es de recibo.

Proceso a ‘subsanar el supuesto requisito de forma incumplido (sic),
puesto que, en mi calidad de apoderado principal de SCHLUMBERGER
TECHNOLOGY B8.V. y reconccido para adelantar este asunto, ratifico la
actuacion realizada por el agente oficioso, ef doctor Castiflo Gibsone. No
obstante, el Despacho debié requerir esta ratificacién antes, previo el pago
de una caucion como garantia de la posterior ratificacion de lo actuado por
el agente oficioso. <0y
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Ahora bien, ya que la respuesta al requerimiento oficial fue presentada por
un agente oficioso y ha sido ratificada por el apoderado principal del
asunto, en el caso que nos ocupa no se presenta tal incumplimiento de
formalidades requeridas por fa ley. 'Y si en gracia de discusion las hubiera
{lo cual ciertamente no es cierto, y soy insistente), era el deber del
examinador de patentes darle prevalencia al fondo sobre la forma, puesto
que independientemente de la interpretacion que se le quiera dar a fa
cadena de actuaciones relacionadas con el segundo examen de
patentabilidad, no queda duda que fa respuesta fue oportuna y que ha sido
validada por el apoderado principal de SCHLUMBERGER TECHNQLQOGY
B.V. Y ademéds, que con dicha respuesta, el examinador contaba con
suficientes elementos de juicio para pronunciarse sobre la patentabifidad
de la invencion objeto de la solicitud, de conformidad con los requisitos
establecidos en el Articuio 14 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.”

Reitera el recurrente que se dio prevalencia al derecho procesal sobre el
sustancial, cuando debié hacerse lo contrario.

Y agrega, luego de transcribir el articulo 228 constitucional:

“Este principio debe orientar siempre y sin excepcion a las actuaciones
publicas, independientemente que se trate de procesos judiciales o de
indole administrativa. Con él se busca que los funcionarios publicos
encargados de desarrollar y finiquitar un trémite, dirijan todos sus esfuerzos
a hacer prevalecer el derecho sustancial que se invoca o que se reclama, y
que no lo sacrifiquen con base en meros formalfismos. En otras palabras,
en las actuaciones ptblicas, la ‘verdad real’ siempre primara sobre fa
‘verdad formal’. La jurisprudencia ha resaltado la importancia de la
aplicacion de este principio en innumerables oportunidades. ..

Y en virtud del principio referido, esta verdad debe prevalecer sobre la
formalidad afegada como base para negar el privilegio de patente (articulo
66 del Codigo de Procedimiento Civil). Porque el derecho de mi
poderdante a que se continue con el tramite de la solicitud teniendo en
consideracion la respuesta presentada al segundo examen de
patentabilidad prima a la luz de nuestra Constitucion...”

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

El recurrente argumenta que ante la ausencia del apoderado principal en la fecha
en que vencia el plazo para responder a la notificacion oficial y la consecuente
imposibilidad de dar respuesta a la misma, “el doctor Luis Felipe Castillo firmo el
memorial que contiene la respuesta de SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. al
examen de patentabilidad. No firmé en su calidad de apoderado sustituto (como@tc
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obra en el poder que se presento junto con el petitorio de esta solicitud), puesto
que como dice la Resolucién que se impugna, no se presenté un documento
mediante el cual se produjera la sustitucion de mi mandato, lo cual nunca fue mi
voluntad ni la de mi mandante...”

Resulta pertinente precisar, en primer lygar, que de acuerdo con lo actuado en
este expediente el apoderade facultado para actuar desde el momento de la
presentacion de la solicitud y quien efectivamente actudé dentro del tramite es el
doctor German Castillo Grau (ver folio 1 del expediente).

De acuerdo con el poder otorgado el apoderado principal nombrado por el
solicitante SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. es el doctor German Castillo
Grau (ver folio 81 y siguientes). Como apoderados sustitutos aparecen Adriana
Castillo Gibsgne y Luis Felipe Castillo Gibsone.

Por lo mismo, esta Oficina tuvo como apoderado reconocido para todo lo actuado
en el tramite al doctor German Castillo Grau como se puede ver a folios 86 y 90
del expediente, en igual sentido puede verse la comunicaciéon del examen de
patentabilidad a folio 156 del cual se le da traslado en su condicién de apoderado
del solicitante, asi como la solicitud de prérroga del folio 167.

De manera que segun el curso de lo actuado desde un comienzo, esto es desde el
momento de radicarse la solicitud en cuestion, se tuvo como apoderado al doctor
German Castillo Grau.

En consecuencia, si cualquiera de los apoderados sustitutos pretendia actuar
debia mediar sustitucién del poder proveniente del apoderado principal, lo que en
este caso no se hizo.

En efecto, de acuerdo con el ordenamiento procesal civil “En ningun proceso
podré actuar simultaneamente mas de un apoderado judicial de una misma
persona; si en el poder se mencionan varios, se considerard como principal el
primero y los demas como sustitutos en su orden...” (Art. 66 del C. de P. C.)

Sefiala por otra parte el recurrente que “Luis Felipe Castillo Gibsone simplemente
obré como agente oficioso dentro del asunto, es decir, como un tercero que
carece de mandate y que en ausencia del apoderado principal actué para
salvaguardar los derechos del solicitante mediante la presentacion oportuna de
una respuesta requerida dentro de un término legal...”

En cuanto a la agencia oficiosa, el articulo 47 del Codigo de Procedimiento Civil
establece que “Se podra promover demanda a nombre de persona de quien no se
tenga poder, siempre que esté ausente ¢ impedida para hacerlo; para ello bastara

TSN ol
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afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entendera prestado por Ia
presentacion de aquella...”

Al respecto vale mencionar lo expuesto por el Consejo de Estado (SECCION
PRIMERA) mediante fallo del veintiséis (26) de abril de dos mil siete (2007):

(.

El articulo 47 del C. de P. C., aplicable a los procesos contencioso
administrativos en virtud de la remision prevista en el articulo 267 del
C.C.A. dispone lo siguiente:

‘Se podra promover demanda a nombre de persona de quien no se fenga
poder, siempre que esté ausente o impedida para hacerlo; para ello
bastaré afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderd
prestado por la presentacién de aquelia.

El agente oficioso debera prestar caucion dentro de los diez dias siguientes
a la notificacién a ¢l del auto que admita la demanda, para responder de
que el demandante la ratificara dentro de los dos meses siguientes. Si
éste no la ratifica, se declarara terminado el proceso y se condenard al
agente, a pagar las costas y los perjuicios causados al demandado.

La actuacion se suspenderd una vez practicada fa notificaciéon al
demandado del auto admisorio de la demanda.

El agente debera obrar por medio de abogado inscrito, salvo en los casos
exceptuados por fa ley’ (resalta la Sala).

La fectura de la norma transcrita permite advertir que sin lugar a dudas,
como fo sostuvo el ponente en ef auto suplicado, la figura de la agencia
oficiosa procesal solo se encuentra prevista ‘para promover demanda a
nombre de persona de quien no se tenga poder’, supuesto que no es en
manera alguna el que se configura en el asunto sub examine en el que se
pretende hacer uso de la misma para contesfar la demanda en nombre de
una sociedad que fue citada al proceso de fa referencia como tercera con
interes en el resultado del mismo, dada su condicion de titular del registro
de la marca cuya nulidad se pretende.” Consejero ponente. RAFAEL E.
OSTAU DE LAFONT PIANETA (Radicacion namero: 11001-03-24-000-2005
00144-01).

Considera esta Oficina que dado que el tramite de una solicitud de patente no es

un procedimientc contencioso administrativo, pues se trata es de una actuacion
administrativa, la cual esta excluida de la aplicacion supletoria de las normas del

Cdédigo de Procedimiento Civil, no le resultaria aplicable la disposicién del articulo

47 citado y, en el mejor de los casos, sOlo operaria para presentar solicitudes masqﬁ
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no para responder a requerimientos.

Adicionalmente, reconoce el recurrente que “En el memorial de respuesta al
requerimiento oficial no se dijo que se actuaba en calidad de agente oficioso, pero
tampoco que se hacfa en calidad de apoderado...” (Folio 209), lo que implica
aceptar que no se estaba facultado para actuar.

Asi las cosas, siendo el apoderado reconocido en estas diligencias el doctor
German Castillo Grau, es este guien ha debido dar respuesta al requerimiento a
que se refiere el Oficip 3735 o el apoderado a quien este sustituyera, 10 que no
sucedid en este caso.

Por lo tanto, dado gue el doctor Luis Felipe Castillo G. ni ha actuado en estas
diligencias como apoderado pringipal ni ha presentado sustitucion de poder que lo
faculte para actuar, se reitera, no puede considerarse persona idonea para
atender al requerimiento referido por lo que su respuesta no puede ser admitida.

Un actuar distinto por parte de esta Oficina llevaria a desconocer lo previsto por la
legislacion vigente, segdn la cual no es posible que actde simultaneamente mas
de un apoderado judicial, pues “...] si en el poder se mencionan varios, s¢
considerard como principal el primero y los demés como sustitutos en su orden...”
(Art. 66 del C. de P. C))

De acuerd¢ con o anterior no hay ningan error ¢ violacién normativa en que haya
podido incurrir la Administracién, como lo pretende ahora el recurrente.

En cuanto a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal cabe citar lo
expuesto al respecto por el Consejo de Estado en fallo de veintiocho (28) de enero
de dos mil diez (2010):

(-

En ese orden, la prevalencia del derecho sustancial no es un principio
absoluto que implique prescindir de las disposiciones de caracter adjelivo,
o por lo menaos, discrecionalidad alguna en su aplicacién, puesto que éstas
desarrolfan también un principio que a su vez constituye un derecho
fundamental, cual es el def debido proceso, de modo que la aplicacion de
aquél requiere ponderar y armonizar ambos principios o derechos en el
caso concreto, y en el del sub lite no hay duda de que el derecho
sustancial tuvo la primacia que correspondia a las circunstancias
concretas, dentro de las garantias procesales que hasta el limite o en toda
su amplitud se le concedieron a la actora.

Segin las disposiciones transcritas es claro que los términos gque pregéZQ

Al
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son preclusivos y la intervencion en la actuacion requiere de apoderado
debidamente constituido, y como quiera que en este caso no habia
apoderado debidamente constituido y no se allego el instrumento que fo
constituyera dentro del plazo dnico y prorrogado que le fue dado, se
concluye que la interesada no respondio a tales observaciones, y la
consecuencia juridica de elfo no es otra que fa declaracion de abandono
de la solicitud...” Consejero Ponente: Dr. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT
PIANETA, Radicacion 11001 0324 000 2004 00170 01.

En ese orden de ideas, reitera esta Oficina que no hubo respuesta a la
comunicacién oficial en la forma requerida por la ley, por tanto la allegada por el
doctor Luis Felipe Castillo Gibsone se tiene por no presentada; en consecuencia,
no es del caso revocar la decision que ahora se impugna.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMEROQ: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion 15556
de 23 de marzo del 2010 por medio de la cual se negé una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor German Castillo Grau, en su calidad de apoderado de
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada
la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D. C.,alos 2 9 NOV. 2000

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY CO
' JOSE MIGUEL DﬂA %LLE RESTREPO

Doctor

German Castillo Grau

Carrera 13 No 37 — 43, piso 12
Bogota D. C.

202006
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