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RESPUESTA A OPOSICION

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pié de mi fima, atentamente me permito presentar
respuesta a la oposicidon presentada a la solicitud de patente de la referencia,
notificado el 19 de Junio del 2003, estando dentro del tdmino legal, en los
siguientes términos:

I HECHOS

1. El solicitante VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A., solicitdé mediante escrito
presentado ante su Despacho el dia 8 de Agosto de 2001, el privilegio de patente de
invencion titulado “VALYULA O TAPA CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA
EL RETENEDOR?™, solicitud que se tramita bajo el expediente No. 01083748.
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2. Practicado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe llenar la
solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend la publicacion del extracto de
la solicitud, que fue efectivamente publicado en la Gaceta de la Propiedad industrial
No. 525 del 28 de Febrero de 2003.

3. El 25 de Marzo de 2003 el sefior Luis Fernando Gaitdn Ochoa en su calldad
de representante legal de Grifos y Vélvulas S.A., presentd oposicién a ia solicitud de
patente de la referencia afimando que carece de novedad y argumentando lo
siguiente:

"Compafiias como COLCERAMICA S.A., GRIVAL S.A. e INALGRIFOS vienen
fabricando la véivula de paso de % puigada desde hace varios afios, la cual
tiene las siguientes caracteristicas y funcionamiento:

Vilvula de control de suministro de agua compuesta por cuerpo, unidad de
cierre a compresidén y manija. Para permitir el paso de agua se acciona la
unidad de cierre por medio de la manija desplazando hacia arriba el vastago y
para cortar el suminisiro se desplaza el véstago hacia abajo sellando contra el
cuerpo por medio de un empaque de caucho”.

Il. FUNDAMENTOS DE LA DEFENSA

21. Armgumentos frente a la consideracién de que la presente solicitud de
patente no es novedosa:

En primer lugar, de las poquisimas lineas presentadas por el opositor, se puede
deducir que las caracteristicas de la valvula o tapa para liquidos que se revela en el
capitulo reivindicatorio de la presente solicitud de patente son completamente
diferentes a las caracteristicas y funciones de la valvula que cita el opositor, de
modo que la oposicién presentada por la sociedad GRIFOS Y VALVULAS S.A. no
desvirtila de ninguna forma la novedad del invento cuyo privilegio de patente se
solicita.

De hecho, de la descripcién que hace el opositor de la valvula de % pulgada que
fabrican compafilas como COLCERAMICA SA, GRIVAL S.A, e INALGRIFOS, se
tiene que dicha valvula no posee medios para fijar la manija, y luego el retenedor en
una predeterminada posicion para prevenir su rotaciéon, ni tampoco proporciona un
tomnillo especial de ajuste.
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Asl las cosas, a pesar de la gran dificultad con que cuenta la sociedad
VALVOSANITARIA BUGATTI para rebatir los minimos argumentos expuestos por la
sociedad GRIFOS Y VALVULAS S.A., debido a que no fueron presentados dibujos,
ni fundamentos claros y precisos que demuestren la falta de novedad de la
invencién cuyo privilegio de patente pretende la sociedad que represento, sl puede
concluirse que la valvula que se revela en la presente solicitud de patente es
novedosa porque posee caracteristicas especificas, gue no poseen ni la vilvula
descrita por el opositor, ni ninguna ofra revelada y que se encuentre dentro del
estado de la técnica, a saber: cuenta con medios de fijacion para la manija y el
retenedor y un tomillo especial de ajuste.

2.2. Improcedencia de | rue licltadas:

El apoderado de la sociedad opositora requiere a su Despacho que “oficie a todas
las mencionadas (empresas) a fin de que certifiquen la falta de novedad. También
solicitamos |a practica de una inspeccién ocular.”

Respetuocsamente solicito a su Despacho que declare improcedente tal solicitud de
pruebas, debido a que la Decision 486 (legislacion que regula el procedimiento para
la obtencién de patentes y el trémite de las oposiciones que se presenten),
prevalece sobre la legisiacién nacional (como se demuestra a continuacién) y
regula claramente el trdmite de las oposiciones que pueden ser presentadas en
contra de una solicitud de patente de invencién, otorgando plazos suficientes a las
dos partes para presentar pruebas y alegatos y haciendo innecesaria la apertura de
un periodo probatorio. Asi, regulado integramente el tema en la Decisiéon Andina, no
cabe la aplicacién de normas nacionales en relacién con la peticién y préctica de
pruebas.

En efecto, asl se pronuncid el Tribunal del Justicia de la Comunidad Andina en el
proceso de interpretacién prejudicial No. 1-IP-87, en relacibn con la preeminencia
del derecho andino:

it : B, ; h
M_nmmm Asl Io reeonoclb la 'COn'Imon del Acuerdo de
Cartagena integrada por los Plenipotenciarios de ios Palses Miembros, en el

pronunciamiento aprobado durante su Vigésimo Noveno Perfodo de Sesiones
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Ordinarias (Lima, 29 mayo-5 junio 1880), cuando declard la "validez plena" de
los smuuentes oonceptos uwﬂmm

mas mlclo sin que puedan oponeme a él
medidas o actos unilaterales de los Paises Miembros, ¢) las Decisiones que
impliquen obligaciones para los Palses Miembros entran en vigor en la fecha
que indiquen o, en caso contrario, en la fecha del Acta Final de la reunién
respectiva, de conformidad con el Articulo 21 del Reglamento de la Comision.
En consecuencia, dichas Decisiones adquieren fuerza vinculante y son de
exigible cumplimiento a partir de la fecha de su vigencia." (Subrayado y
resaltado fuera del texio.)

En lo tocante al llamado "principio de complementariedad™, el Tribunal del Justicia de
la Comunidad Andina establecid lo siguiente en la sentencia de interpretacién
prejudicial 2-IP-88:

*3. EL DERECHO COMUNITARIO Y SU DESARROLLO NORMATIVO
INTERNO.

La Decision 85, en cuanto al reglamento de las marcas (Capitulo ) tiene, en
principio, la vocacién de regular Integramente la materia de que trata y de
agotar por tanto su reglamentacién sin que, en consecuencia, se precisen
medidas complementarias por parte de las autoridades de los Palses
Miembros que lo deben aplicar. La autosuficiencia del Reglamento no es, sin
embargo, tesis absoluta ya que la funcién nacional ejecutiva o de desarrollo
de la norma comunitaria no puede excluirse de plano. Pero de todos modos,
ante la posibilidad de alguna injerencia nacional para complementar, ejecutar
0 adaptar la norma comunitaria, ia doctrina y la jurisprudencia suelen aplicar
criterios muy resfrictivos, tales como el principio del “complemento
indispensable” que ftradicionaimente se utiliza en el derecho intemo para
verificar hasta dénde pueden llegar las innovaciones normativas que se
mcorporan a un reglamanto con el fin de oon'plemantarlo De esta sueris,

di n y que de ningin io en 0 rtden.” (Subrayado y
resaltado fuera del texto.)

Los apartes que acabo de citar resultan suficientements ilustrativos y demuestran
que la legislacion Andina, ademds de tener aplicacién directa y preferente en todos
los paises de la Comunidad, suspende las normas nacionaies que la contradigan y
_ puede ser reglamentada por las legislaciones nacionales, dnicamente para efectos
-de facilitar su aplicacién o llenar los vacios que las decisiones Andinas puedan
tener.

Y
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Como mencioné Inicialmente, la presentacién y el tréamite de las oposiciones que
pueden ser presentadas en contra de solicitudes de patente de invencion se
encuentra Integramente regulado en la Decisiéon 4868 de la Comision de la
Comunidad Andina, de modo que es a ésta legislacién a la que deberén atenerse
los opositores.

El articulo 42 de la mencionada Decision establece lo siguiente:

“Dentro del plazo de sesenta dlas siguientes a la fecha de la publicacion,

quien tenga leglitimo inferds podrd presentar, por una sola vez, oposicion
fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la invencion.

“Las oposiciones temerarias podrén ser sancionadas si as! lo disponen las
normas nacionales.” (Subrayado y resaltado fuera del texto.}

Como puede observarse, la legislacién Andina axige al opositor gue su oposicion se

presente debidamente fundamentada y le concede la posibilidad de solicitar un
plazo adicional de sesenta dias para presentar pruebas y sustentar lg oposicién.

Se desprende Iégicamente de la anterior premisa que el gpogifor es quien tiene la
carga de presentar (no simplemente de solicitar), todas las pruebas y los
argumentos que respalden plenamente la oposicion y las razones que desvirtdan la
patentabilidad de la invencion.

Para ello, el opositor no solamente cuenta con el términoc de sesenta dias habiles
para presentar la oposicién, sino que ademds, tiene la posibilidad de solicitar un
plazo adicional de sesenta dias para presentar los argumentos y las pruebas que
sustenten su oposicion.

Asl pues, la legislacibn Andina concede al opositor un prolongado plazo
(aproximadaments de 6 meses, 120 dias habiles) para presentar las pruebas que
sustentsn su oposicion.

Un plazo equivalente es concedido al solicitante de la patente para responder a la
oposicion y reunir los documentos y pruebas necesarios para desvirtuar los
argumentos de la oposicion.

Y
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Queda claro entonces que tanto el solicitante como el opositor tienen un plazo més
que suficiente para presentar pruebas y alegatos en su favor y que, en
consecuencia, resulta innecesario establecer un periodo probatorio determinado en
este trdmite de oposicién. Asl lo entendieron los legisladores Andinos al expedir la
Decisitn 486 de la Comigién de la Comunidad Andina.

Teniendo ambas partes el deber jurldico o |a carga de presentar (no simplemente
de solicitar) los 'argumentos y las pruebas que sustenten debidamente sus
afirmaciones y de contar para elio con un plazo suficlente, no exisfe un periodo
probatono en este trémite y no es competencia de la Divisién de Nuevas Creaciones,
ni decretar, ni ordenar la préactica de pruebas solicitadas por las partes.

En el caso que nos ocupa, a pesar de que la sociedad GRIFOS Y VALVULAS S.A.
contaba con un término de seis meses para pregentar las pruebas que justificaran
plenamente su oposicién, no lo hizo, faltando asl al deber establecido en el articulo
42 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina de presentar una
oposicién "DEBIDAMENTE FUNDAMENTADA."

Conclusiongs:

Con todo lo expuesto hasta ahora ha quedado demostrado lo siguiente:

¢ Que la legislacion Andina tiene aplicacién directa y preferente en todos los
paises de la Comunidad. .

¢ Que la decisién 486 proferida por la Comision de la Comunidad Andina regula
Integramente el tema de las oposiciones que pueden presentarse en contra
de una solicitud de patente de invencion.

¢ Que dentro de este tramite se concede un plazo suficiente de 68 meses, tanto
al opositor como al solicitante, para reunlr v presentar todas las pruebes que
sustenten sus afirmaciones. .

¢ Que, ante este prolongado término, la carga de reunir y presentar las
pruebas (no simplemente de soliciarias) corresponde a las partes y no a la
Divisi6n de Nuevas Creaciones.

LLS
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¢ Que no existe un periodo probatorio determinado y la Divigidn de Nuevas
Creaciones no puede decretar ni ordenar la prictica de pruebas solicitadas
por las partes.

¢ Que, en este caso, el opositor no fundamentd debidamente su oposicion, se
limitd a mencionar que existe otra “viivula® (que como ya se menciond, tiene
caracteristicas diferentes a la descrita en esta solicitud), sin presentar prueba
alguna de su existencia. Tampoco presentd con la oposicién evidencia que
desvirtiie la novedad del invento que aqul se presenta para su consideracion.
En consecuencia, ésta oposicién debe ser declarada INFUNDADA por su

Despacho.

Esta situacién justifica plenamente mi peticién de que su Despacho reconozca la
improcedencia de la solicitud de pruebas presentada por la sociedad opositora,
declare INFUNDADA la oposicion presentada por la sociedad GRIFOS Y
VALVULAS S.A. y CONCEDA el privilegio de patente a la invencién llamada
“VALVULA O TAPA CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA EL RETENEDOR",
debido a que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley para acceder a
este derecho, en tanto, tal como se demuestra en la descripcién y el las
reivindicaciones, se trata de una invencién nueva, con nivel inventivo y aplicacién
industrial.

Ahora bien, incluso en el hipotético y equivocado evento de que su Despacho
decidiera pronunciarse sobre la peticion de practica de pruebas de la sociedad
GRIFOS Y VALVULAS S.A., no tendria otra altemativa que rechazar tal solicitud,
por las razones que se exponen a continuacién.

Sea lo primero indicar que, si ello pudiere ocurrir, su Despacho se veria en la
obligacion de aplicar las disposiciones del Cédigo de Procedimiento Civil (en
adelante CPC) en materia de pruebas, pues asl lo establece el articulo 75 del
Codigo de Contencioso Administrativo, cuando sefiala que "seran admisibles todos
los medios de prueba sefialados en el Codigo de Procedimiento Civil.”

Asl pues, la peticion realizada por el opositor deberd analizarse a la luz de la
Seccion tercera, Titulo Xl del CPC para concluir que no existe altemativa diferente
a la de su rechazo.

43



Rechazo de la inspeccién ocular:

Solicita el opositor que se realice una “inspeccién ocular.”

No sobra aclarar que la limitada expresion “inspeccion ocular” no tiene ya cabida en
el Cédigo de Procedimiento Civil, de modo que debera entenderse que el opositor
esta requiriendo la préctica de una “inspeccién Judiclal.”

Pues bien, el articulo 245 establece las condiclones necesarias para solicitar esta
prueba, asl:

*Quien pida la inspeccién expresara con claridad y precision los puntos sobre
los cuales ha de versar y si pretende que se practique con intervencion de
peritos, caso en el cual, formularé en el mismo acto el cuestionarioc que
aquellos deben absolver.”

Al solicitar esta prueba el apoderado de la sociedad GRIFOS Y VALVULAS S.A. se
limitd a establecer lo siguiente: “También solicitamos la practica de una inspeccion
ocular.”

Como puede apreciarse, el opositor ni siquiera menciona en qué lugar deberd
efactuarse la inspeccion y falté al deber de expresar "con claridad y precision los
puntos sobre los cuales ha de versar.” Més aiin, no determiné de ninguna forma cuél
es el objeto de la inspeccion.

Asl las cosas, estando totalmente indeterminado el objeto de la i'ﬁ’hpeccibn judiclal y
el lugar de su préctica, su Despacho no puede acceder a decretar esta prueba.

h de |a “certificacién” a cargo de las em COLC ICA S.A.
GRIVAL S.A. ¢ INALGRIFOS:

Solicita el apoderado del opositor que “se oficie a todas las mencionadas (empresas)
a fin de que certiiquen |a falta de novedad."

Curiosa peticién ésta. Bien es sabido que, en derecho, una “certificacién” es aquella
expedida por funclonarios piblicos en que se hace constar sobre la existencia de
procesos, sobre la ejecutoria de resoluciones judiciales o sobre hechos ocurridos en
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su presencia y en ejercicio de sus funciones de que no haya constancia escrita
(articulo 116 del CPC) y que las ceriificaciones son documentos piblicos (articulo
262 del CPC.)

Teniendo en cuenta la anterior definicién fegal de “certificacion”, no se entiende
como empleados de empresas privadas (COLCERAMICA SA., GRIVAL SA. e
INALGRIFOS) pueden "“certificar” sobre |a falta de novedad de un invento.

Asl pues, haciendo un gran esfuerzo de interpretaciéon, entendemos que lo que
pretende el apoderado de la sociedad GRIFOS Y VALVULAS S.A. es llamar a
algunos de los empleados de tales empresas para que rindan su “testimonio” en este
asunto (declaracién de terceros, articulos 213 y siguientes del CPC.) En efecto, no
puede tratarse de una “confesion” porque ésta “verse sobre hechos que produzcan
consecuencias juridicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte
contraria” (articulo 195 del CPC), situacién a la que evidentements no se refiere el
apoderado de la sociedad opositora; tampoco se trata de un “interrogatorio de
parte”, pues la sociedad GRIFOS Y VALVULAS S.A. no pretende llamar a declarar a
mi representada (articulo 203 del CPC) y mucho menos de un “juramento
estimatorio® (articulo 211), debido a que este asunto no tiene cuantia.

Asi pues, suponiendo que el apoderado de la sociedad GRIFOS Y VALVULAS S.A.
pretendia llamar a terceros a testificar o declarar en este caso, debemos acudir a las
normas que regulan |a prueba testimonial (declaracidn de terceros) para determinar
si su solicitud se ajusta a los requisitos de ley.

Asl, el articulo 218 del CPC estabiece lo siguiente:

*Cuando se pidan testimonios deberd expresarse el nombre, domicilio y
residencia de los testigos y enunciarse sucintamente el objeto de ia prueba.”

Pues bien, su Despacho tampoco puede ordenar la préctica de esta prusba debido a
que el apoderado de la sociedad GRIFOS Y VALVULAS 8.A. no mencion6 cudles
empleados de las empresas COLCERAMICA S.A., GRIVAL S.A. e INALGRIFOS
deben ser llamados a declarar, ni mucho menos citd su domicilio, ni su residencia.
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En este caso existe también una absoluta indeterminacién de los sujetos llamados a
declarar, de modo que su Despacho no puede decretar esta prueba, pues
sencillamente, no hay a quien llamar a declarar.

Asl pues, tal como lo adelanté, incluso si su Despacho decidera pronunciarse sobre
la solicitud de pruebas del apoderado del opositor, no tendria otra opcién que
rechazaria, por incumplimiento de [as condiclones legales en su solicitud y nos
enconiramos nuevamente en la misma situacion del principio: La oposicién
presentada por la sociedad GRIFOS Y VALVULAS S.A. no fue debidamente
fundamentada, no desvirtiia de ninguna forma la novedad del invento cuyo
pnivilegio de patente se solicita y, en consecuencia, debe declararse
infundada.

2.3. Conclusién final:

2.3.1. De lo arriba mencionado se puede concluir que |a vélvula que se revela en la
presente solicitud de patente es novedosa por las siguientes caracteristicas
especificas que no posee la vilvula descrita por el opositor, ni ninguna otra
conocida:

+ Proporciona medios de fijacion para ia manija y el retenedor.
¢+ Proporciona un tomillo especial de ajuste.

2.3.2. La oposicion presentada carece de todo fundamento ya que no se presentd
ninguna prueba ni evidencia que desvirtie la novedad de la presente invencién, las
pruebas “solicitadas” no pueden ser ordenadas ni practicadas por su Despacho, por
cuanto el opositor tiene la carga de'pmom‘ar las pruebas y para elio cuenta con
seis (6) meses y no existe periodo probatorio en este tramite. Mas adln, incluso si
pudiera considerarse la peticibn del apoderado de la sociedad opositora, ésta
deberia ser rechazada, en tanto la solicitud de pruebas carece de los requisitos
minimos establecidos en |a ley para su aceptacion.

3. PETICIONES

Teniendo en cuenta los argumentos amiba citados, atentamente solicito que se
declare INFUNDADA la oposicion presentada por el sefior Luis Femando Gaitan
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Ochoa, representante legal de: GRIFOS Y VALVULAS S.A. y se continGe con el
trémite de la solicitud de patente de invencion: "VALVULA O TAPA CON
DISPOSITIVO DE BLOQUEO PARA EL RETENEDOR", solicitado por mi
representada: VALVOSANITARIA BUGATTI S.p.A.

De la Sefiora Jefe,

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

T.P.A. No. 70.819 del C. Sup. de la Judicatura
Carrera 9 No. 93 - 09 - Santa Fe de Bogota
Teléfonos: 610 74 80 y 810 74 80
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