/103 AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO
Radicacion : 3-9472- -7-0 Fecha: 2006-12-01 08:40:25
Tramite : 3 MODELO
Evento : 1 REGDEPOSITO

Actuacién : 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO Folios 1

Seiior (a) (es)

MAURICIO JARAMILLO CAMPUZANO
CARRERA 9 # 73-24 PISO 3
BOGOTAD.C.

REF.RESOLUCION :33143

FECHA : 30/11/2006

Expediente : | 3-9472

Tramite : 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD

Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO

Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personaimente el contenido de la resolucién de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencién se
notificard por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacién, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucion a través de la opcién servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

- REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION. . 33143
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 03-009472

~ EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
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
Administrativo, y .

' CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 23349 de 31 de agosto de 2006, la
Superintendencia de Industria y Comercio declaré abandonada una solicitud.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 22 de septiembre de
2006, bajo-el numero 03 009472 00005 0000, el doctor Mauricio Jaramillo C., en su
calidad de apoderado de la sociedad solicitante interpuso recurso de reposicion y en
subsidio de apelacion contra la decisién contenida en la citada resolucién, con el
objeto que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se “acepte la
solicitud realizada mediante escrito radicado el 3 de diciembre de 2004, cambiando la
modalidad de patente de modelo de utilidad por registro de disefio industrial”.

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

Manifiesta el recurrente que no esta de acuerdo con la decnsuon adoptada por esta
Superintendencia por las siguientes razones:

“La solicitud presentada el 3 de diciembre de 2004 se fundamentd en el articulo 83
de la Decision 486 del Acuerdo de Cartagena, en donde claramente se contempla la
posibilidad de pedir dicha conversion, a saber:....

“Tal como expresamente lo sefiala la norma, al momento de realizarse el analisis
sobre la procedencia de la solicitud presentada, se debe tener en cuenta, ademas de

" que el objeto material del tramite cumpla con los requisitos para ser considerado

disefio industrial, los requisitos establecidos en el articulo 85 de la Decision 486 del
Acuerdo de Cartagena. :

“Teniendo en cuenta que la resolucion aqui recurrida se fundamenté en cuestiones
meramente de términos, es de vital trascendencia tener en cuenta lo que a este
respecto, para este tramite concretamente, expone el articulo 85 de la Decision 486:

“De la normatividad expuesta resulta claro que, para resolver el tramite de cambio
solicitado, se debe tener en cuenta el cumplimiento de los términos expuestos en el
articulo 85 trascrito, es decir, que se presente en cualquier momento del tramite y, si
previo el analisis del cumplimiento de los requisitos expresamente contemplados en
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los articulos 35 y 85 de la Decision 486, no se cumple con lo estipulado para acceder
a la solicitud presentada, continuar la tramitacion del expediente en la modahdad
solicitada originalmente.

“La solicitud presentada cumple con los requisitos exigidos en la Decision 486,
presentandose en un momento determinado mientras la solicitud se encontraba AUN
EN TRAMITE, pues el abandono que se advierte en la resolucién aun no habia sido
declarado, razén por la cual la Superintendencia debe darle curso de acuerdo con los
términos expresamente dispuestos para el efecto, es decir, analizando si la
naturaleza de la invencion admite el cambio y si la solicitud se presentd por Unica
vez, procediendo con el tramite inicial SOLO S| SE RECHAZA LA SOLICITUD con
fundamento en los requisitos expuestos, evento en el cual, se entraria a analizar la
procedencia o no de una declaracién de abandono.

“Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la ley no tiene previsto el pago de
derechos para realizar el estudio de registrabilidad de un disefio industrial, luego no
existe fundamento legal alguno que impida que una solicitud de modelo de utilidad
sea convertida en disefio industrial, asi haya. expirado el plazo para el pago de
derechos de estudio de patentabilidad”.

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Codlgo 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 Decisién 486 por su parte establece: “Dentro del plazo de seis
meses contados desde la publicacion de la solicitud, independientemente que se
hubieren presentado oposiciones, el solicitante debera pedir que se examine sila
invencion es patentable. Los Paises Miembros podran cobrar una tasa para la
realizacion de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera
pedido que se realice el examen, la solicitud caera en abandono”.

Por. otro lado, la Circular Unica, Titulo X, expedida por la Superintendencia de
Industria y Comercio, establece que: “Atendiendo lo establecido en la disposicién
primera transitoria de la Decision 486, la necesidad de pedir la realizacién del
examen de patentabilidad que se sefiala en el articulo 44 de la misma Decision, se
aplicara a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de
entrada en vigencia de la referida Decisidn no hayan sido publicadas, debiéndose
adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva”. :
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El articulo 85 de la Decisién 486 dispone: “Son aplicables a las patentes de modelo
de utilidad, las disposiciones sobre patentes de invencidn contenidas en la presente
Decision en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relacion a los plazos de
tramitacion, los cuales se reduciran a la mitad. Sin perjuicio de lo anterlor el plazo
establecido en el art|culo 40 quedara reducido a doce meses”.

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un “Tapén dispensador
desechable el cual se acopla a los garrafones para liquidos, el cual consiste en: a) un
tapdn 1; b) un tubo de desagiie 2 para la salida del liquido; ¢) una manija3” (ver folio
4).

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que
presentada la solicitud el 07 de febrero de 2003, y una vez cumplido esta con los
requisitos formales, mediante Oficio 553 de 19 de marzo de 2003 se ordend su
publicacion la cual se hizo efectiva el 31 de marzo de 2004, Gaceta de la Propiedad
Industrial 538, por lo que correspondia al solicitante, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 44 de la Decisiéon 486 y Titulo X de la Circular Unica expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, pedir el examen de patentabilidad dentro
de los 3 (tres) meses siguientes, pagando la tasa establecida para tal fin, lo que en
este caso no se hizo, por lo que la solicitud cayé en abandono como lo prevé el
mismo articulo 44 citado.

Para impugnar la decisién argumenta el recurrente que “no esta de acuerdo con la
decision adoptada por esta Superintendencia por las siguientes razones: La solicitud
presentada el 3 de diciembre de 2004 se fundament6 en el articulo 83 de la Decisiéon
486 del Acuerdo de Cartagena, en donde claramente se contempla la posibilidad de
pedir dicha conversion, a saber:.... Tal como expresamente lo sefiala la norma, al
momento de realizarse el analisis sobre la procedencia de la solicitud presentada, se
debe tener en cuenta, ademas de que el objeto material del tramite cumpla con los
requisitos para ser considerado disefio industrial, los requisitos establecidos en el
articulo 85 de la Decisiéon 486 del Acuerdo de Cartagena”.

Sea lo primero precisar al recurrente que si bien es posible que una solicitud radicada
inicialmente como de modelo de utilidad se convierta, a peticion del interesado, en
una de disefio industrial, también lo es que dicha conversiéon no puede hacerse
desconociendo o en contravencion del procedimiento en curso. En este caso no ha
debido el solicitante esperar a que se vencieran los términos sefalados para solicitar
el examen de patentabilidad para entonces si pretender la conversion de la solicitud y
con ello desconocer el referido plazo. El hecho de ser posible la conversion en
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cualquier momento del tramite no puede llevar al extremo de proponerse cuando la
solicitud de la cual depende tal fenbmeno ha dejado de ser viable precisamente por
no atenderse al procedimiento preestablecido.

En efecto, hébiéndose publicado la solicitud el 31 de marzo de 2004, correépondia al
solicitante cumplir con lo establecido en la normativa aplicable, esto es, pedir el
examen de patentabilidad dentro de los seis meses siguientes.

En Colombia la Circular Unica regulé la disposicion de la Decision 486 al establecer:
Examen de Patentabilidad. 1.1.12: “Atendiendo lo establecido en la disposicién
primera transitoria de la Decision 486, la necesidad de pedir la realizacién del
examen de patentabilidad que se sefiala en el articulo 44 de la misma Decision, se
aplicara a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de
entrada en vigencia de la referida Decisién no hayan sido publicadas, debiéndose
adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva”. :

Consideré la Superintendencia, al momento de declarar el abandono de la solicitud,
que correspondia al solicitante pedir tal examen de patentabilidad, previo pago de la
tasa establecida para tal fin. No atendida tal exigencia legal resulta claro que la
consecuencia a darse es la que sefiala el mencionado articulo 44, es decir la
. declaratoria de abandono de la solicitud, como en efecto se hizo. -

Argumenta por otra parte el recurrente que “La solicitud presentada cumple con los
requisitos exigidos en la Decisién 486, presentandose en un momento determinado
mientras la solicitud se encontraba AUN EN TRAMITE, pues el abandono que se
advierte en la resoluciébn aun no habia sido declarado, razén por la cual la
Superintendencia debe darle curso de acuerdo con los términos expresamente
dispuestos para el efecto, es decir, analizando si la naturaleza de la invencion admite
el cambio vy si la solicitud se presentd por Unica vez, procediendo con el tramite inicial
SOLO SI SE RECHAZA LA SOLICITUD con fundamento en los requisitos expuestos,
evento en el cual, se entraria a analizar la procedencia 0 no de una declaracion de
abandono”.

Al respecto cabe precisar que si bien es cierto que al momento de presentarse la
peticion de conversién en cuestion no se habia declarado el abandono de la solicitud,
no por ello habia dejado de operar el fenémeno a que se refiere el articulo 44 de la
Decision 486, esto es que si transcurrido el plazo de tres meses sin que el solicitante
pidiese que se realice el examen de patentabilidad “la solicitud caera en abandono”.

Lo anterior quiere decir que con independencia de cualquiera otra actuacién posterior
por parte del interesado, por el hecho de no pedirse el referido examen, acompaiiado
del respectivo pago,. se da indefectiblemente el fenémeno del abandono. Luego,
operado este, no es posible inhibir sus efectos proponiendo con posterioridad una
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modificacién o una conversion de la solicitud. _

Finalmente, debe aclararse que puesto que la disposicion del articulo 44 prevé dos
condiciones a cumplir por el solicitante para que se pueda efectuar tal examen de
patentabilidad, condiciones que al no ser separables deben cumplirse al tiempo.
Tales condiciones son: pedir que se examine si la invencion es patentable y efectuar
el pago de la tasa establecida para tal fin. De manera que, aun en gracia de
discusién, no puede tenerse por satisfecho el cumplimiento de la obligacién del
solicitante con solo efectuar el pago, asi este sea oportuno, si expresamente no se ha
solicitado realizar el examen de patentabilidad dentro de la oportunidad legal.

En consecuencia, no atendido el deber legal del solicitante de pedir el examen de
patentabilidad, anexando el correspondiente recibo de pago, en la oportunidad que
correspondia hacerlo, resulta claro que la consecuencia a darse es la que sefiala el
mencionado articulo 44, es decir la declaratoria de abandono de la solicitud, como en
efecto se hizo y ahora se confirma.

Con relacion al recurso de apelacion este no procede de acuerdo con lo establecido
por el articulo 50 del Cédigo Contencioso Administrativo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion 23349 de
31 de agosto de 2006, por medio de la cual se declaré abandonada una solicitud de
patente de modelo de utilidad.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar- personalmente el contenido de la presente
resolucién al doctor Mauricio Jaramillo Campuzano, en su 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 Bogotd, D. C., a los 30 NOV. 2@@5

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEZAD INDUSTRIAL,
RCEN

GIANCARLO MA ARO JIMENE

Doctor

Mauricio Jaramillo Campuzano
Carrera 9 No 73 — 24, piso 3
Bogota, D.C.

Ny
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