Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA :
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

RESOLUEION‘ 21616
Por la cual se resuelve;un recurso de reposicion

Rad. 02-020330 -

EL SUPERINTENDENTE D'E INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso
Admmlstratlvo Yy .

_CONSIDERANDO
, [
PRIMERO: Que mediante Resolucion 13277 de 25 de mayo del 2006, la
Superintendencia de Industria y Comercio negé el privilegio de patente de invencién a
la creacion denominada: ‘TAMPON ABOVEDADO CON CUBIERTA TRATADA CON
AGENTE ACTIVO DE SUPERFICIE’. '

SEGUNDO: Que mediante escrito radlcado en esta entidad el 05 de julio de 2006
bajo el nimero 02 029330 00010 0000, la doctora Jimena Escobar Uribe, en su
calidad de apoderada de la sociedad Johnson & Johnson GmbH, interpuso recurso
de reposicidn contra la decision contenida en la citada resolucién, con el objeto de
que se revoque la mencionada prowdenma Yy, en su lugar, se conceda el privilegio de
patente sohmtado

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

Manifiesta la recurrente, en primer térmil‘po, que se reafirma en todos y cada uno de
los argumentos expuestos con la respuesta al oficio de fondo 11009 notificado por
fijacion en lista el dia 24 de noviembre:de 2005, respuesta presentada ante este
Despacho el 3 de abril de 2006.

Sefiala a continuacion que de acuerdo con el articulo 29 de la Constituciéon Politica
‘el debido procesc se aplicarda a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas’ y agrega “La motivacién de los actos administrativos es, sin duda
alguna, una de ias manifestaciones y garantias del debido proceso, pues da la
oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones
por las cuales se ha tomado una decision que afecta sus intereses. En este sentido,
dicen los incisos 1 de los articulos 35 y 59 del Cédigo Contencioso Administrativo que
‘habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con
base en las pruebas e informes disponibles, se tomara la decision que serd motivada
al menos en forma sumaria si afecta a particulares’ y ‘(..) debera proferirse la decision
definitiva. Esta se motivara en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de
- convivencia si es el caso’, respectivamepte.

“Es un principio juridico reconocido el de que las decisiones o actos de la
administracion publica que puedan afectar los derechos de los particulares no son
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secretos y, ademas, deben ellos ser susf.ceptibles de impugnacién. Para que este
derecho a impugnar o contradecir a la administracion sea realmente efectivo, es
indispensable que los actos, decisiones o conceptos emitidos por ésta puedan ser
objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre ofras cosas, debe
comprender ias razones, fundamentos 0 motivos circunstanciados que expliquen y
den base légica, cientifica y juridica a esos actos, decisiones o conceptos. Es por
ello que los articulos 35 y 59 del Codigo Contencioso Administrativo estatuyen la
ineludible obligacion de motivar los actos administrativos. La jurisprudencia y
doctrina nacionales han sido enfaticas en sefalar la importancia fundamental de la
debida motivacion de los actos y demsmnes de la administracién. Veamos algunos
ejemplos:

‘Cuando la ley exige que el acto debe ser motivado, la expresién de las razones
justificativas se convierten en un elemento formal, cuya omisién lo hace anulable por
expedicién en forma irregular. La doctrina y la jurisprudencia, ademas de la exigencia
legal, estiman que la motivacién se impone en ciertos casos por el principio de la
legalidad de la administracion, puesto que de esta manera podra el juez, al ejercer su
control, constatar si el acto se ajusta a Ia ley o si corresponde a los fines sefialados
en la misma. :
‘Aunque no es facil definir cuando un acto debe ser motivado, la doctrina ha sentado
ciertas pautas a este respecto. Asi ha sostenido que debera motivarse el acto (...)
que-esta en contradicciéon con actuaciones o documentos que formen parte del
proceso previo a su expedicion; el que se expide siguiendo ciertos factores senfalados
como presupuestos en la ley; en fin, todoiel que cree situaciones perjudiciales para el
administrado. (...) Finalmente, la motivacién, ante todo, debe ser seria, adecuada o
suficiente e intimamente relacionada con la decision que se pretende, rechazandose
asi la que se limita a expresar formulas de comodin o susceptibles de ser aplicadas a
todos los casos. Estas formulas se estiman insuficientes y el acto que las presente
~como justificacion, carente de motivacién’ (Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Seccién Segunda sentencia de 30 de agosto de 1977).

‘En lo que se refiere a los motivos ha expi‘esado la Corporacion que la administracién
no puede actuar caprichosamente, sino que debe hacerlo tomando en consideracion
- las circunstancias de hecho que en cada caso la determinen a tomar una decision.
(...) Pero también se tiene como un axiomna juridico en nuestro derecho que no basta
la existencia de un motivo para justificar €l acto administrativo sino que éste debe ser
real y serio, adecuado o suficiente e intimamente relacionado con la decision, es
decir, tener capacidad para justificarlo [dentro de la idea de satisfacer el interés
general o pablico, para lo cual se han dado las competencias administrativas. (...)La
insuficiencia de los motivos es causadl de nulidad del acto administrative por
desviacion de poder, en tanto que la no expresion de los motivos cuando a ello
hubiere lugar, es causal también de anL:JIacién del acto pero por vicio de forma, es
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decir, por expedicion irregular del mismo (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Seccién Primera, sentencna de 4 de julio de 1984).

“En el caso que ocupa, es claro que se ha violado de manera flagrante el principio
{egal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivacién seria, adecuada, suficiente
e intimamente relacionada con la decision de la administracion. No aparecen por
ninguna parte en la resoluciéon impugnada los fundamentos cientificos, claros y
detallados; las razones técnicas completas; las circunstancias y los motivos facticos,
especificos y pormenorizados, que demuestren cémo resulta obvia la invencion bajo
estudio ya que como arriba se anoté claramente de acuerdo con las reglas técnicas
de analisis de novedad no sera suf ciente que el examinador sefale las

caracteristicas que comparte lai mvencuon en estudio con las anterioridades, sino que
ademas debera evidenciar como resulta esa obviedad”.

CUARTO: Que para atender lo senalado 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:

i
NORMA APLICABLE !

El articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial”.

Con relacién a la novedad dispone el articulo 16 de la misma normativa comunitaria
que, “Una invencién se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado
de la técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo que haya side accesible al
publico por una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cualquier
otro medio antes de la fecha de presentamon de la solicitud de patente 0, en su caso,
de la prioridad reconocida.

“Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara
. dentro del estado de la técnica, el contenhido de una solicitud de patente en tramite
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese
anterior a la fecha de presentacion o de! prioridad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicﬁo contenido esté incluido en la solicitud de
fecha anterior cuando ella se publique o hublese transcurrido el plazo previsto en el
articulo 40”. |

EL CASO EN ESTUDIO , |
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Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente tramite
administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye, segin el
resumen, “un proceso para formar tampones que tienen una estructura absorbente
sustancialmente encerrada por una cubierta de pelicula provista de aberturas que
tiene un agente activo de superficie no idnico aplicado al menos parcialmente a la
cubierta...” (ver folio 33)

Argumenta la recurrente que de acuerdo con el articulo 29 de ta Constitucidn Politica
‘el debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas’ y agrega “La motivacion de los actos administrativos es, sin duda
alguna, una de las manifestaciones y garantias del debido proceso, pues da la
oportunidad al administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones
por las cuales se ha tomado una decision que afecta sus intereses. En este sentido,
dicen los incisos 1 de los articulos 35 y 59 del Cddigo Contencioso Administrativo que
‘habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y ¢con
base en las pruebas e informes disponibles, se tomara la decisién que sera motivada
al menos en forma sumaria si afecta a particulares’ y '(..) debera proferirse la decisién
definitiva. Esta se motivara en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de
convivencia si es el caso’, respectivamente. Es un principio juridico reconocido el de
que las decisiones o actos de la administracién plblica que puedan afectar los
derechos de los particulares no son secréetos y, ademas, deben ellos ser susceptibles
de impugnacion. Para que este derecho a impugnar o contradecir a la administracion
sea realmente efectivo, es indispensable que los actos, decisiones o conceptos
emitidos por ésta puedan ser objeto de estudio por los particulares, estudio que, entre
otras cosas, debe comprender las razones, fundamentos o motivos circunstanciados
que expliquen y den base logica, cientifica y juridica a esos actos, decisiones 0
conceptos. Es por ello que los articulos 35 y 59 del Cdédigo Contencioso
Administrativo estatuyen la ineludible obligacién de motivar los actos administrativos.

La jurisprudencia y doctrina nacionales han sido enfaticas en sefalar la importancia
fundamental de la debida motivacién de los actos y decisiones de la administracién.
Veamos algunos ejemplos:...” -

Sea lo primero manifestar que comparte esta Oficina que el debido proceso es
aplicable adn a las actuaciones administrativas y que la motivacion es una de las
garantias y manifestaciones de este derecho.

En este caso, contraric a lo manifestado por la recurrente, se han puesto de
manifiesto, en forma amplia y detallada, las razones técnicas y juridicas por las
cuales la invencién que se pretende patentar no cumple, ajuicio de la Oficina, con los
requerimientos legales previstos para el reconocimiento del derecho de patente.

Si se mira al contenido de la Resolucién 13277 de 25 de mayo de 2006 puede
encontrarse como, tras un analisis de lo contenido en el estado de la técnica, se pudo
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establecer que “la-materia reclamada en la presente solicitud fue anticipada por la
publicacion WO 0101909, es decir, la inv‘encién se encontraba en el estado del arte
previo al momento de su presentacién”. Lo anterior quiere decir que ia materia de la
solicitud en cuestidon no cumpho con el reqwsno de novedad, indispensable para el
otorgamiento de patente, segun lo preve el articulo 14 de la Decision 486.

Cabe resaltar acd que en el caso en estudto no se reivindico prioridad, por lo tanto
para efectos del examen de novedad y con3|deracnon del estado de la técnica se tuvo
en cuenta la fecha de presentacion de Ia solicitud, esto es el 05 de abril de 2002.

|
Se considero para decidir la falta de nov;edad y por tanto el no cumplimiento de los
requisitos de patentabilidad por parte de |a materia ahora reivindicada, el que todas y
cada una de las caracteristicas definidas en las reivindicaciones 1 a 35 de los folios
22 a 32 fueron previamente divulgadas én el antecedente WO 01/01909 el cual se
publico el 11 de enero de 2001. |

Como bien sabe la recurrente y dispone la normativa aplicable una invencion se
considerara nueva “cuando no est& comprendida en e! 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 soI|C|tud de patente 0, en su caso, de la prioridad
reconocida...” (Art. 16 de la Decisién 486) pues bien, en este caso el documento WO
01/01909, conSIderado antecedente del estado de la técnica, divuigo previamente y
en su totalidad el objeto que ahora pretende patentarse, esto es el tampén con
cubierta tratada con agente activo de superficie, de manera que dicho objeto no es
novedoso y por tanto tampoco susceptible de patente.

Asi las cosas, no es cierto que el acto administrativo que hoy se cuestiona no estée
estado debidamente fundamentado o que no se hubieran expuesto suficientemente
las razones que tuvo la Administracion: para denegar la patente pretendida. Por
consiguiente, no advierte esta-Oficina ylolacmn de principio lega! o constitucionat
alguno al expedir el acto que se impugna. L

Portodolo anterlormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio
no cumple con los requisitos de patentabllldad especificamente con el de novedad;
en consecuencia, no se halla mérito para revocar la decisién impugnada.

|
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la deé:isién contenida en la Resolucién 13277 de
25 de mayo del 2006 por medio de la cual se negd una patente de mvencmn
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucién a la doctora Jimena Escobar Uribe, en su calidad de apoderada de la
sociedad Johnson & Johnson GmbH , 0 a quien haga sus veces, entregandole copia
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse
agotada la via gubernatlva :
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ‘
Dada en Bogota, D. C.,alos ¥ AGO. 2066

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

%/%

Doctora

Jimena Escobar Uribe _
Carrera 11 A No 94 - 76, Ofic. 305
Bogota D. Cim,
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