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rResorucion 0177990
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 01-105790

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 47979 del 25 de septiembre de 2009, la
Superintendencia de Industria y Comercio negd una patente de invencion.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 08 de octubre de 2009
bajo el numero 01 105790 00012 0000, el doctor German Castillo Grau, aduciendo la
calidad de apoderado de SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V., interpuso recurso
de reposicién contra la decisién contenida en la citada resolucién, con el objeto de
que se revoque y, en su lugar, se ordene continuar con el tramite de la solicitud de
patente.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se fundamento,
en sintesis, de la siguiente manera:

Argumenta el recurrente:

“En el caso que nos ocupa el Examinador de patentes dio prevalencia al derecho formal
sobre el derecho sustancial, en un abierto desconocimiento al mandato constitucional y
a los principios orientadores de las actuaciones administrativas.

El término para responder a 1a accién oficial vencia el 20 de abril de 2009. El 1 de abril
de 2008 recibimos en la oficina las instrucciones del solicitante para responderia. Ante
- la ausencia del apoderado principal del asunto, Luis Felipe Castillo firmé el memorial
que contiene la respuesta de SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. al examen de
patentabilidad. No firmé en su calidad de apoderado sustituto {(como obra en el poder
que presentd junto con el petitorio de esta solicitud), puesto que como dice la
Resolucion que se impugna, no se presentd un documento mediante el cual se
produjera la sustitucion de mi mandato, le 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 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.

La Resolucion que se impugna se sustenta en el supuesto incumplimiento de un
requisito formal (articulo 66 del Cédigo de Procedimiento Civil) que en realidad no hube.
Si bien es cierto que por regla general es el apoderado principal de un asunto quien
debe atender los requerimientos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
también lo es que esta no es la Unica forma de hacerlo. La ley procesal establece la
institucion de la agencia oficiosa en el articulo 47 del Codigo de Procedimiento Civil. El
articulo 267 del Cédigo Contencioso Administrativo expresamente remite al Codigo de
Procedimiento Civil para regular aquelios vacios juridicos ‘en lo que sea compatible con
la naturaleza de los procesos y actuaciones gque correspondan a la jurisdiccion en lo
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contencioso administrativo’. Asi, la agencia oficiosa procesal es una institucién
aplicable en procedimientos administrativos, tales como aquellos que se dan en materia
tributaria y en los procedimientos de registro de derechos de propiedad industrial,

La Superintendencia de Industria y Comercio ha procedide de conformidad y por lo
tanto, en numerosas ocasiones, ha tramitado asuntos y actuaciones promovidas por
agentes oficiosos. Se citan a manera de ejemplos los siguientes: ... (ver folio 259)

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 expresamente los excluya del ambito de aplicacion de
la institucion de la agencia oficiosa procesal y que prive a los solicitantes de patentes de
emplear este recurso para salvaguardar sus derechos, y bajo ese entendido, aplica el
principic de interpretacion normativa segln el cual al intérprete no le es dado hacer
excepciones que el legislador no ha hecho...”

Continba el recurrente:

“En el memorial de respuesta al requerimiento oficial no se dijo que se actuaba en
calidad de agente oficioso, pero tampoco que se hacla 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 su nombre cuestiones de
fondo. Todo lo anterior para aclarar que la actuacion puntuai del doctor Luis Felipe
Castillo Gibsone es de recibo.

El 24 de abril de 2009 presenté un memorial ratificando la actuacion del doctor Castillo
Gibsone, ratificacién que fue desconocida por la resolucion No 47979 del 25 de
septiembre de 2009 puesto que hay ningan pronunciamiente al respecto (sic). En el
memorial mencionade no mencioné nada sobre reasumir el poder, puesto que
claramente no lo sustitui. Por lo demas, la ratificacion se presenté cuatro dias después
del vencimiento del término. Es claro que de haber podido actuar dentro del térming, no
habria presentado la ratificacién sino directamente la respuesta a la accion oficial.
Pero, se reitera, ante mi ausencia fue necesario recurrir a un agente oficioso para
salvaguardar el término, luego tan pronto me fue posible, procedi a ratificar su
actuacion.

La ratificacion presentada debi6 tenerse en cuenta puesto que validaba la actuacion del
agente oficioso. Claro esta que de no haberse presentado, le habria correspondido al
Despacho requerir el pago de una caucién como garantia de la posterior ratificacion de
lo actuado por parte del solicitante. No ¢gbstante, por la agilidad con que se ratificod, no
fue necesario llegar a esa instancia. El contenido de la Resolucion impugnada deja -
entrever que, o el examinador no tuvo conocimiento de la ratificacion por una falla del
sistema o una injustificada ausencia del documento en el expediente (por lo cual estoy
adjuntando una copia), o simplemente la paso por aite negandole el valor que tenia.

Lo cierto es que de haberse tenido en cuenta, no habriamos llegado a la negacién de
un privilegio de patente con base en el supuesto incumplimiento de requisitos formales.
En vista de que la respuesta al requerimiento oficial fue presentada por un agente
oficioso y posteriormente ratificada por el apoderado principal del asunto, no hubo tal
incumplimiento de formalidades requeridas por la ley. Y si en gracia de discusion las
hubiera habido (lo cual ciertamente no sucedi¢), era el deber de! examinador de
patentes darle prevalencia al fondo sobre |la forma, puesto que independientemente de
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la interpretacién que se le quiera dar a la cadena de actuaciones relacionadas con el
segundo examen de patentabilidad, no queda duda que la respuesta fue oportuna y gue
fue validada por el apoderado principal de SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. Y
ademas, que con dicha respuesta, el examinador contaba ¢on suficienties elementos de
juicio para pronunciarse sobre la patentabilidad de la invencidn objeto de la solicitud, de
conformidad con los requisitos establecidos en el articulo 14 de la Decision 486..."

Insiste el recurrente en sefialar que a partir del articulo 228 de la Constitucién Politica
el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal debe orientar
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 finiguitar un tramite, 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 formalismos. En otras palabras, en las actuaciones publicas, la ‘verdad
real’ siempre primara sobre la ‘verdad formal’...”

A manera de conclusion expone el recurrente que en este caso “un agente oficioso
respondio dentro del término legal el segundo examen de patentabilidad efectuado
por la administracion sobre la invencién objeto de la solicitud... Que el apoderado
principal del asunto ratificé la actuacion del agente oficioso validandola...”

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El articulo 45 de la Decision 486 expedida por la Comisién de la Comunidad Andina
establece que:

“Sj la oficina nacionat competente encontrara que |a invencién no es patentable o que
no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decision para la concesion
de la patente, lo notificara al solicitante. Este debera responder a la notificacion dentro
del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de notificacion. Este plazo podra
ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales (...)

Si el solicitante no respondiera a la notificacién dentro del plazo sefialado, o si a pesar
de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegara la patente”.

El articulo 26 de la misma normativa comunitaria dispone que la solicitud para
obtener una patente de invencion debera contener lo siguiente: “(...) e) los poderes
que fuesen necesarios;...”
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El articulo 66 del Cédigo de Procedimiento Civil, sobre designacion de apoderados,
establece lo siguiente: “En ningun proceso podra actuar simultaneamente mas de un
apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se
considerara como principal el primero y l1os demas como sustitutos en su orden... La
sustitucion a distinto abogado sélo podra hacerla el apoderado principal, cuando los
sustitutos estén ausentes ¢ falten por otro motivo o no quieran ejercer el poder;
circunstancias que el principal debera afirmar bajo juramento que se considerara
prestado con la presentacion del escrito...”

Por su parte, el articulo 47 del Cadigo de Procedimiento Civil establece:

“Agencia oficiosa procesal. Se podra promover demanda a nombre de persona de
quien no se tenga poder, siempre que esté ausente o impedida para hacerlo; para ello
bastara afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entendera prestado por la
presentacion de aquella.

E! agente oficioso debera prestar caucién dentro de los diez dias siguientes a la
notificacion a él del auto que admita la demanda, para responder de que el demandante
la ratificara dentro de los dos meses siguientes. Si este no la ratifica, se declarara
terminado el proceso y se condenara al agente a pagar las costas y los perjuicios
causados al demandado...”

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud en cuestién se refiere a “registro de pozos, y
mas particularmente, a protecciones mejoradas para ser usadas con instrumentos de
registro utilizando fuerzas o sensores teniendo un dipolo magnético transversal o
inclinado.” (Ver folio 9)

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que
habiéndose publicado la solicitud el 27 de junio de 2003, en la Gaceta de Propiedad
Industrial 529, se efectudé examen de patentabilidad conforme lo prevé el articulo 45
de la Decision 486 y mediante Oficio 0486, notificado por fijacion en lista de 22 de
enero de 2009, se dio traslado del mismo al apoderado del solicitante para que
respondiera a la comunicacién oficial y se pronunciara con respecto al concepto
técnico efectuado con fundamento en lo previsto por el articulo 45 de la Decision 486.

Al mencionado requerimiento se dio respuesta por parte del doctor Luis Felipe
Castillo Gibsone el 14 de abril de 2009, sin embargo considerando que el doctor
Castillo Gibsone no es apoderado reconocido para actuar en este tramite
administrativo, la respuesta allegada por este “se da por no presentada’; en
consecuencia, mediante Resolucion 47979 de 25 de septiembre de 2009 se negé el

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000
Fax: 5870284, Linea 018000-910165

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



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION F17790
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 01-105790

privilegio solicitado con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de la Decision
486.

Para impugnar la decision adoptada argumenta el recurrente que, en el caso que nos
ocupa, “el Examinador de patentes dio prevalencia al derecho formal sobre el
derecho sustancial, en un abierto desconocimiento al mandato constitucional y a los
principios orientadores de las actuaciones administrativas... Ante la ausencia del
apoderado principal del asunto, Luis Felipe Castillo firmd el memorial que contiene Ia
respuesta de SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. al examen de patentabilidad.
No firmé en su calidad de apoderado sustituto (como obra en el poder que presentd
junto con el petitorio de esta solicitud), puesto que como dice la Resolucion que se
impugna, no se presentd un documento mediante el cual se produjera la sustituciéon
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 y que en ausencia del apoderado principal
actud para salvaguardar los derechos del solicitante mediante la presentacion
oportuna de una respuesta requerida dentro de un término legal...”

Sea lo primero precisar al recurrente que de acuerdo con lo obrado en el expediente
en estudio el apoderado facultado para actuar desde el momento de la presentacion
de la solicitud y quien efectivamente actué 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
37 y siguientes). Como apoderados sustitutos aparecen Adriana Castillo Gibsone 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 90 y 107 del
expediente, en igual sentido pueden verse los folios 134 a 139 en los cuales aparece
el examen de fondo de la solicitud {(segundo) y del cual se le da traslado en su
condicion de apoderado del solicitante.

Asi las cosas, si cualquiera de los apoderados sustitutos iban a actuar debia mediar
sustitucion del poder proveniente del apoderado principal, lo que en este caso no se
hizo.

De manera que siguiendo 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 cuanto a la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal cabe citar lo
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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
impliqgue prescindir de las disposiciones de caracter adjetivo, o por lo menos,
discrecionalidad alguna en su aplicacién, puesto que éstas desarrollan también un
principio que a su vez constituye un derecho fundamental, cual es el del debido
proceso, de modo que la aplicacion de aguél 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.

Segqln las disposiciones transcritas es claro que los términos que prevé son
preclusivos y la intervencién en la actuacion requiere de apoderado debidamente
constituido, y como quiera que en este caso no habia apoderado debidamente
constituido y no se allegd el instrumente que lo constituyera dentro del plazo anico y
prorrogado que le fue dado, se concluye que la interesada no respondio a tales
observaciones, y la consecuencia juridica de ello no es otra que la declaracion de
abandono de la solicitud...” Consejero Ponente: Dr. RAFAEL E. OSTAU DE LAFONT
PIANETA, Radicacién 11001 0324 000 2004 00170 01.

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 mandato y que en ausencia del apoderado principal actud 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 vale mencionar lo expuesto al respecto por el
Consejo de Estado (SECCION PRIMERA) mediante fallo del veintiseis (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 remisién prevista en el articuio 267 del C.C.A. dispone lo siguiente:

‘Se podra promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga
poder, siempre que esté ausente o impedida para hacerlo; para ello bastara
afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entendera prestado por la
presentacion de aquélla.

El agente oficioso debera prestar caucién 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 declararé terminado el proceso y se condenara al agente, a pagar las
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costas y los perjuicios causados al demandado.

La actuacion se suspendera una vez practicada la notificacion al demandado
del auto admisorio de la demanda.

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

La lectura de la norma transcrita permite advertir que sin lugar a dudas, como lo
sostuvo el ponente en el auto suplicado, |a figura de la agencia oficiosa procesal sdlo
se encuentra prevista ‘para promover demanda a nombre de persona de quien no se
tenga poder', supuesto que no es en manera alguna el gue se configura en el asunto
sub examine en el que se pretende hacer uso de la misma para contestar la
demanda en nombre de una sociedad que fue citada al proceso de la referencia
como tercera con interés 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 (Radicacién nimero: 11001-03-24-000-2005-00144-
01).

De acuerdo con lo anterior, dado que el trdmite de una solicitud de patente no es un
procedimiento contencioso administrativo, pues se trata apenas de una actuacion
administrativa, la cual esta excluida de la aplicacion supletoria de las normas del
Cédigo de Procedimiento Civil, no le resultaria aplicable la disposicion del articulo 47
citado y, en el mejor de los casos, $6io operaria para presentar solicitudes mas 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 hacia en calidad de apoderado...”, lo que implica aceptar que no se
estaba facultado para actuar. También reconoce el recurrente que “la ratificacion se
presenté cuatro dias después del vencimiento del término...", lo que ratifica que
dentro de la oportunidad legal para dar respuesta al requerimiento quien dio la
respuesta no estaba facultado para ello. (Ver folio 154)

Asi las cosas, siendo el apoderado reconocido en estas diligencias el doctor German
Castillo Grau, es este quien ha debido dar respuesta al requerimiento a que se refiere
el Oficio 0486 o el apoderado a quien este sustituyera, lo que no sucedio en este
caso.

Por lo tanto, dado que el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone ni ha actuado en estas
diligencias como apoderado principal ni ha presentado sustitucion de poder que lo
faculte para actuar, se reitera, no puede considerarse persona idénea para atender al
requerimiento referido de manera que su solicitud no puede ser admitida.
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Un actuar distinto de esta Oficina llevaria a desconocer o previsto por la legislacién
vigente, segun la cual: “En ningun proceso podra actuar simultaneamente mas de un
apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se
considerara como principal el primero y los demas como sustitutos en su orden...”

De acuerdo con lo anterior no hay ningun error o viclacién normativa en que haya
podido incurrir la Administracion, como lo pretende ahora el recurrente.

Por lo anteriormente expuesto, reitera esta Oficina que no hubo respuesta a la
comunicacion oficial en Ia forma requerida por la ley, por tanto esta se tiene por no
presentada; en consecuencia, no es del caso revocar la decisidon que ahora se
impugna.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucién 47979 de
25 de septiembre del 2009 por medio de la cual se negd un patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor German Castillo Grau, en calidad de apoderado del solicitante,
entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D. C.,alos 2 6. MAR 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

German Castillo Grau

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