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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 36336
Por 1a cual se resuelve un recurso

Rad. No 01-064153

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por los articulos 14 del decreto
2153 de 1992 y 50 del codigo contencioso administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante resolucion 20003 de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio
declard abandonada la solicitud correspondiente a: SOPORTE OPTICO DIGITAL RECTANGULAR.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de agosto 2003 bajo el numero
01064153 00000010, la Doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de la
sociedad CORPORATION OPTILASER, C.A., interpuso, con el lleno de los requisitos de ley,
recurso de reposicion contra la decision contenida en la citada resolucion, con el objeto que se
revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de patente solicitado.

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

Manifiesta la recurrente que “El 9 de agosto de 2001 se radicé la soficitud de patente de modelo de
utiidad bajo el No. 01-64153 actuando como apoderado el doctor RODOLFO RODRIGUEZ
MADRID. El 4 de enero de 2002 se presentd respuesta al examen de forma presentando et poder
en mi nombre sustituido por el doctor Rodolfo Rodriguez Madrid y se dio cumplimiento con los otros

requisitos de forma establecidos en los articulos 26 y 27 de la Decision 486 de la Comision de la

Comunidad Andina.
“2. Publicacion:

“No obstante haberse sustituido el poder a nombre de MARGARITA CASTELLANQS, la solicitud de
patente de modelo de utilidad fue publicada errdneamente en la Gaceta de la Propiedad Industrial
No. 523 del 27 de Diciembre de 2002 nombrando como apoderado a RODOLFO RODRIGUEZ
MADRID. Se advirtio a su Despacho de dicho error mediante un memorial radicado e! 12 de mayo
de 2003 y se presents la solicitud del examen de patentabilidad junto con la tasa respectiva el 20 de
mayo de 2003.

“Su Despacho rectifico el nombre del apoderado mediante publicacién en la Gaceta 529 de junio 27
de 2003. Por lo tanto los tres meses que establece el articulo 85 de la Decision 486 deben contarse
a partir de la publicacion correcta de la solicitud, es decir desde junio 27 de 2003 y no desde el 27
de Diciembre de 2002. Por consiguiente, el pago efectuado el dia 20 de mayo de 2003 para la
realizacion del examen de fondo, no es un pago extempordneo, ya que se efectué antes de
transcurridos tres meses de |a publicacion correcta de la solicitud”.
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Argumenta la recurrente que con la expedicion de la resolucidn impugnada “se esta violando el
articulo 45 de la Decision 486 en el sentido de que la administracion no esta cumpliendo con la
obligacion de examinar si la solicitud cumple o no con alguno de los requisitos establecidos en dicha
Decisién para la concesion de la patente, habiéndose a cabalidad con lo establecido en el articulo
44, es decir con la solicitud y pago de |a tasa respectiva del examen de fondo.

‘No puede entonces aplicarse el inciso final del articulo 44, que establece el abandono de la
solicitud, ya que no transcurrieron los tres meses contados a partir de la publicacion correcta de
dicha solicitud, para que el solicitante pidiera, junto con el pago de la tasa respectiva, la realizacion
del examen de fondo.

"Ademas, con la expedicion de la Resolucion 20003 del 22 de julio de 2003 también se viold el
articulo 3 del Codigo Contencioso Administrativo, que establece lo siguiente:

‘En virtud del principio de eficacia se tendra en cuenta que los procedimientos deben lograr su
finalidad, removiendo de oficio los obstaculos puramente formales y evitando decisiones inhibitorias’.

“En efecto, su Despacho acogit la solicitud por mi presentada el dia 12 de mayo de 2003, y en la
Gaceta de la Propiedad Industrial No. 529 del 27 de junio de 2003 enmendé el error en que incurrio
en la publicacion efectuada en la Gaceta 523 del 27 de diciembre de 2002, en e! sentido de corregir
que el nombre del apoderado es Margarita Castellanos, en lugar de Rodolfo Rodriguez Madrid.

“Asi las cosas, habiéndose aceptado mi peticion del 12 de mayo del 2003, su Despacho reconoci6
que cometid un error en la publicacion, de modo que también ha debido aceptar la solicitud del
examen de fondo junto con el pago correspondiente realizada el dia 20 de mayo de 2003 y
requerido en los articulos 44 y 85 de la Decision 486. Por cuanto la presentacion de este memorial,
con solicitud y pago del examen de fondo no se presenté por fuera de los tres meses siguientes ala
publicacién correcta de fa solicitud.

‘Mal puede la administracion declarar el abandono de la presente solicitud cuando esta misma
entidad ha efectuado una publicacién erronea, de la que se derivd una nueva publicacion completa
y correcta de fa presente solicitud de patente.

‘De lo hasta aqui expuesto se deduce que se dio cumplimiento a los requisitos establecidos en la
Decision 486 para que su Despacho procediera a efectuar el examen de fondo de esta solicitud, por
cuanto:

. Se solicito expresamente que se efectuara este examen de fondo.
. Se canceld |a tasa oficial correspondiente a este estudio.

. Estos dos actos se hicieron antes de transcurridos tres meses de la publicacion de la
soficitud.
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"En vista de lo anterior, los obstaculos puramente formales que se presentaron en este asunto (y
que fueron el resultado de la equivocada publicacion de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad
Industrial No. 523 del 27 de diciembre de 2002) han sido saneados y las condiciones exigidas por la
ley para que se efectle el estudio de fondo de este estudio fueron cumplidas. En consecuencia,
este procedimiento debe continuar y cumplir con su finalidad. Asi, procede el estudio de fondo de
esta solicitud para determinar si el modelo de utilidad cuya proteccion se solicita puede o no acceder
al derecho de patente.

“Teniendo en cuenta los argumentos arriba expresados, atentamente solicito a su Despacho que
revoque la resolucion proferida y en su lugar se continle con el proceso de estudiar si la invencion
cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decision 486 para la solicitud de
patente de modelo de utifidad titulado ‘SOPORTE OPTICO DIGITAL RECTANGULAR'

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del ¢odigo 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 44 de la misma normativa comunitaria dispone que: "Dentro del plazo de seis meses
contados desde la publicacién de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado
oposiciones, el solicitante debera pedir que se examine si la invencion es patentable. Los Paises
Miembros podran cobrar una tasa para la realizacion de este examen. Si transcurriera dicho plazo
sin que &l solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caera en abandono”.

Segln el articulo 85 de la Decision 486 “Son aplicables a las patentes de modelo de ulilidad, las
disposiciones sobre patentes de invencion contenidas en la presente Decisién en lo que fuere
pertinente, salvo en lo dispuesto con relacion a los plazos de framitacion, los cuales se reduciran a
la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo establecido en el articulo 40 quedara reducido a doce
meses”.

Por su parte la Circular Unica, Titulo X, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio
establece que: “Atendiendo lo establecido en la disposicion primera transitoria de la Decision 486, 1a
necesidad de pedir la realizacion del examen de patentabilidad que se sefiala en el articulo 44 de la
misma Degcision, se aplicara a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de
entrada en vigencia de la referida Decision no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el
comprobante de pago de |a tasa respectiva’.

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente expediente se
encuentra que la solicitud se relaciona, segun el resumen, con ‘elementos de reproduccion de
informacion grabada’.
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Un recuento de las actuaciones surtidas permite establecer que habiéndose presentado la solicitud
de la referencia el 9 de agosto de 2001, y cumplido ésta con los requisitos formales, con fecha 13 de
noviembre de 2002 se expidid por la Division de Nuevas Creaciones el oficio 2151 por el cual se
ordena publicar dicha solicitud. Esta publicacién se hace efectiva en la Gaceta de Propiedad
Industrial 523 de 27 de diciembre de 2002, expirando el término habil para presentar oposiciones el
11 de febrero de 2003, presentandose oposiciones por parte de la sociedad CD Systems de
Colombia S.A..

Con fecha 12 de mayo de 2003 se presenta por parte de la doctora Margarita Castellanos A. escrito
por el cual solicita rectificar en la proxima Gaceta de fa Propiedad Industrial lo relacionado con el
nombre del apoderado puesto que “se menciona como agente a Rodolfo Rodriguez Madrid siendo
el actual apoderado Margarita Castellanos Abondano”.

Ahora bien, la peticion de rectificacion presentada por la doctora Margarita Castellanos se hizo "en
la Seccién de Rectificaciones de la Gaceta No 529 de fecha 30/05/2003" como se puede ver en el
expediente.

Mediante Resolucion 20003 de fecha 22 de julio de 2003 el Superintendente Delegado para la
Propiedad Industrial declara el abandono de la solicitud considerando que habiéndose publicado la
solicitud el 27 de diciembre de 2002, "Contados tres meses desde la publicacién de la misma, no se
presento peticion de parte del interesado, para efectuar el examen de fondo, anicamente hasta el
dia 20 de mayo de 2003 fue solicitado el referido examen, es decir, por fuera de! término de ley".

Argumenta la recurrente al impugnar la decisién declaratoria de abandono que "No obstante
“haberse sustituido el poder a nombre de MARGARITA CASTELLANOS, la solicitud de patente de
modelo de utilidad fue publicada erréneamente en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 523 del
27 de Diciembre de 2002 nombrando como apoderado a RODOLFO RODRIGUEZ MADRID. Se
advirtio a su Despacho de dicho error mediante un memorial radicado el 12 de mayo de 2003 y se
presentd ta solicitud del examen de patentabilidad junto con la tasa respectiva el 20 de mayo de
2003. ‘Su Despacho rectificd el nombre del apoderado mediante publicacion en la Gaceta 529 de
junio 27 de 2003. Por lo tanto los tres meses que establece el articulo 85 de la Decision 486 deben
contarse a partir de la publicacion correcta de la solicitud, es decir desde junio 27 de 2003 y no
desde el 27 de Diciembre de 2002. Por consiguiente, el pago efectuado el dia 20 de mayo de 2003
para la realizacién del examen de fondo, no es un pago extemporaneo, ya que se efectud antes de
transcurridos tres meses de la publicacion correcta de |a solicitud”.

Para responder a estos cuestionamientos de la recurrente resulta pertinente, en primer lugar,
advertir que aunque el escrito de rectificacion presentado por fa doctora Castellanos se allego muy
por fuera del término previsto legalmente para solicitar el examen de patentabilidad, esto es se
presentd el 12 de mayo de 2003, teniendo en cuenta la fecha de publicacién de la solicitud (27 de
diciembre de 2002) y por lo tanto el pago efectuado el 20 de mayo de 2003 seria extemporaneo,
también es cierto que la publicacién realizada en la Gaceta de Propiedad Industrial no fue correcta,
al indicarse un apoderado que no correspondia, de manera que bien podria considerarse no
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suficiente para hacer conocer al solicitante o su apoderada dicha publicacion y cumplir los fines de
ésta con relacién a lo previsto por el articulo 44 de la Decision 486. No obstante fo anterior, estima
esta Superintendencia que un error de tal naturaleza no afecta los propésitos del articulo 42 de
dicha normativa comunitaria y prueba de ello es la oposicion presentada, por lo que los efectos de
publicidad frente a terceros bien pueden tenerse por cumplidos de manera que se haria innecesaria
una nueva publicacion.

Asi las cosas se tiene que, cumplidos los efectos de la publicacién en cuanto tiene que ver con lo
previsto por el articulo 42 de la Decision 486 y no informado correctamente el solicitante con tal de
hacer exigible su deber de pedir examen de patentabilidad, bien puede la Administracion tener por
realizada dicha peticién en tiempo en el momento en que se hizo, pues de otra manera no podria
exigirse el cumplimiento de una obligacion a quien la desconoce o al menos desconoce el momento
a partir del cual la misma se hace exigible.

Por lo anterior, encuentra procedente esta Oficina acceder a la revocatoria invocada y consecuente
continuacion del tramite de la solicitud.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la resolucion 20003 de 2003, por medio de
la cual se declard abandonada la presente solicitud de patente de modelo de utilidad. En
consecuencia, se ordena la continuacion del tramite, para tal fin se envia el expediente a la Division
de Nuevas Creaciones con tal de dar aplicacion a lo previsto en el articulo 45 y siguientes de la
Decision 486.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente ¢l contenido de esta resolucién a la doctora Margarita

Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada del sclicitante, entregéndole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 23 0CT. 2003

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL m ! { (/(/6

JUAN GUILLERMO‘MGURE PEREZ
Doctora
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