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LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (C)
en ejercicio de sus facultades legales, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 1885 de 31 de enero de 2006, la
Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura para la
Propiedad Industrial, declaré abandonada una solicitud.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 17 de marzo de 2006,
bajo el numero 03077512 00000004, el doctor Juan Andrés Zarama Medina, en su
calidad de apoderado del solicitante Andrés Pierotty, interpuso recurso de reposicion
contra la decision contenida en la citada resolucion, con el objeto de que se revoque
la mencionada providencia y, en su lugar, “retrotraer las actuaciones llevadas a cabo
hasta la presente, con el fin de sanear los errores presentados dentro del tramite de
concesion de la patente de modelo de utilidad”.

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

Manifiesta el recurrente que “La solicitud de patente cumplié con el respectivo
examen de forma, por lo que se ordené su publicacién en la gaceta de la propiedad
industrial... La Division de Nuevas Creaciones al determinar la clasificacion
internacional a que corresponde la patente de modelo de utilidad, determiné que era
AB1F 5/01... Acorde a la Clasificacién Internacional de Patentes version 72, la clase
AB1F 5/01 en que se ubicé al modelo de utilidad del sefior PIERROTI, corresponde a:
'AB1F 5/01 orthopaedic devices, e.9. lomg-term immobilising or pressure directing
devices for treating broken or deformed bones Duch as splints, casts or braces’.

De acuerdo con las caracteristicas del modelo de utilidad, inmovilizador para lesiones
de brazo antebrazo y lesiones de pierna no permanente, la clasificacién que le otorgé
esta entidad AG61F 5/01 es incorrecta, correspondiéndole la clase: "A61F 5/05 for
immobilising'.

Pues la clase AB1F 5/01 corresponde a dispositivos de ortopedia para
inmovilizaciones a largo plazo en tanto que la clase A61F 5/05 recoge los restantes
dispositivos cuya finalidad sea inmovilizar temporalmente un miembro del cuerpo,
como es el caso del presente modelo de utilidad... Como se observa, se trata de una
diferencia sustancial entre ambos tipos de inmovilizaciones, ya que el uso y sus
caracteristicas especiales hacen que se trate de productos diferentes.

Teniendo en cuenta que la publicacién no era correcta y previendo una posible
nulidad futura, el suscrito apoderado del solicitante, mediante oficio radicado ante ese
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Despacho el dia 13 del mes de septiembre de 2005, bajo el nimero 03/77512, se
solicitd que se volviera a publicar la solicitud. La Delegatura de Propiedad Industrial
no ordend la nueva publicacién de la solicitud, razén por ia ¢ual no puede afirmarse
que ya empezd a transcurrir el término de seis (6) meses establecido en el articulo 44
de la Decisién 486.

No obstante lo anterior, mediante resolucion 1895 del 31 de enero de 2006, el
Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial declard abandonada la
solicitud, con fundamento en el articulo 44 de la Decisién 486 de la Comunidad
Andina”.

Agrega el recurrente que “La publicidad es un requisito esencial del tramite
administrativo y en especial de aquellos en que se requiere del concurso de terceros
para que hagan valer sus derechos. Por lo tanto, la publicidad debe ser verdadera y
no puede desviar la atencion de los terceros llamados a hacer valer sus derechos.

Cuando se publica la solicitud de manera incorrecta, se desvia la atencion del tercero
llamado a hacer valer sus derechos, pues no tuvo la posibilidad real de impugnar la
peticién, y en consecuencia, todas las actuaciones subsiguientes estan viciadas de
nulidad.

Siendo asi las cosas, es evidente que el acto administrativo de la referencia esta
viciado de nulidad, por lo que deben retrotraerse las actuaciones surtidas después de
la fecha de publicacién incorrecta, para que se sanee el procedimiento...

Como se observa, el modelo de utilidad que se pretende patentar consiste de manera
concreta en un inmovilizador de uso NO PERMANENTE para lesiones (A61F 5/05).
Como se observa, el inmovilizador, por razén de los materiales con que se puede
elaborar, tal como se aprecia en las reivindicaciones, se caracteriza por ser de uso
NO PERMANENTE, reutilizable, y radio-opaco, con lo que se diferencia de los de uso
permanente (A61F 5/01). Por tanto, el error en la publicacién es sustancial ya que
afecta la esencia misma del invento, y en consecuencia no potestativo de la
Superintendencia de Industria y Comercio enmendar o no el error en |a publicacion”.

Insiste el recurrente en sefalar que “La subclase A61F 5/01 comprende aparatos o
dispositivos ortopédicos; esto es, aparatos que tienen una funcion correctiva o de
tratamiento.

La subclase A81F 5/05 es mas especifica ya que no comprende aparatos
ortopédicos, sino aparatos o dispositivos para la inmovilizacion, lo que representa una
diferencia sustancial entre ambas clases.

Como se puede observar, se trata de productos completamente diferentes y es por
ello que se ha solicitado la concesién del modelo de utilidad en la subclase AG1F 5/05

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000
Fax: 6870284. Linea 018000-310165

Web: www.sic.gov.co e-mail: inffo@sic.gov.co
Boaota D.C. - Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 26 39 0 3;
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 03-077512

y no en la A61F 5/01, precisamente por la especificidad consagrada en la subclase
AB1F 5/05. No obstante, la Division de Nuevas Creaciones publica el signo en la
subclase equivocada, lo que constituye sin duda una publicacion defectuosa de la
solicitud...”

Segun el recurrente “las Decisiones Andinas 344 y 486 no distinguen entre una
publicacidén para patentes y otra para marcas, no le dan un valor diferente a uno y
otra. La publicacion en la gaceta de la propiedad industrial tiene un solo objetivo en
ambos casos, como es el de dar publicidad a la solicitud con el fin de que terceros
interesados puedan oponerse o hacer valer sus derechos. El sistema de registro de
marcas y patentes, ... gira en torno a un sistema de oposiciones que permiten a
terceros interesados defender sus derechos previos.

No obstante lo anterior, la doctrina, el Tribunal Andino de Justicia y la misma
Delegatura de Propiedad Industrial han expresado que si bien es cierto que las
solicitudes deben quedar publicadas correctamente, para volver a publicar una
solicitud en la gaceta de la propiedad industrial, el error sobre el que versa la
publicacion, debe ser sustancial.

Por sustancial debemos entender, aguellos elementos esenciales de la solicitud tales
como los elementos graficos del signo, los productos y la clase que distingue la
marca, el titular, la marca en si misma. Y desde el punto de vista de las patentes,
consideramos como esencial en una solicitud, la descripcién correcta de las
reivindicaciones, el titulo de la patente, las clases o subclases a las que pertenece el
modelo de utilidad conforme a la clasificacion de Locarno. Evidentemente es
sustancial confundir un inmovilizador temporal con un aparato ortopédico
permanente.

Una publicacién con estos elementos sustanciales errados, no permiten que terceros
presenten oposiciones, ya que ellos son determinantes en la decisién de ese tercero
para oponerse y defender su derecho. Supdngase que existe una marca parecida a
la de un tercero pero publicada en una clase de productos que no se relacionan con
la de ese tercero, inevitablemente ese tercero se abstendria de oponerse a esa
solicitud, ya que no ve afectado con el registro de esa marca su derecho. Para el
caso que nos ocupa, la subclase bajo la cual se clasifica el modelo de utilidad,
indudablemente constituye un elemento sustancial en la solicitud...”

CUARTO: Que para atender lo sefalado 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 |os siguientes términos:

NORMA APLICABLE
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El articulo 44 de |la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece:
“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 realizacién de este examen. Sitranscurriera 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 disposicion
primera transitoria de la Decisién 486, la necesidad de pedir la realizacién del
examen de patentabilidad que se sefala 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”.

El articulo 85 de la Decisién 486 dispone: “Son aplicables a las patentes de modelo
de utilidad, |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
tramitacién, los cuales se reduciran a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo
establecido en el articulo 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 “Inmovilizador para
lesiones de pierna, elaborado en cartén recubierto de resinas acrilicas o en cartén
plastico”.

Un recuento de las actuaciones surtidas en este tramite administrativo permite
establecer que el 05 de septiembre de 2003 se presento por parte del senor Andrés
Pierotty solicitud de patente de modelo de utilidad.

Cumplidos los requisitos de forma se orden6 publicar la solicitud el 14 de octubre de
2003, publicacion que se hizo efectiva el 31 de marzo de 2004 en la Gaceta de la
Propiedad Industrial 538.

Efectuada la publicacion correspondia al solicitante dentro del término de tres meses
siguientes a la misma pedir el examen de patentabilidad de la solicitud, anexando el
respectivo pago de la tasa establecida, lo que no se hizo en este caso por lo que se
declaré abandonada la solicitud de acuerdo con lo previsto por el articulo 44 de la
Decisién 486.
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Para impugnar la anterior decision administrativa argumenta el recurrente, luego de
hacer un recuento de lo actuado, que “(...) La solicitud de patente cumplié con el
respectivo examen de forma, por lo que se ordené su publicacién en ia gaceta de la
propiedad industrial... La Divisién de Nuevas Creaciones al determinar la clasificacion
internacional a que corresponde la patente de modelo de utilidad, determind que era
AB1F 5/01... Acorde a la Clasificacion Internacional de Patentes version 72, la clase
AB1F 5/01 en que se ubicé al modelo de utilidad del sefior PIERROTI, corresponde a:
‘AB1F 5/01 orthopaedic devices, €.g9. lomg-term immobilising or pressure directing
devices for treating broken or deformed bones Duch as splints, casts or braces’. De
acuerdo con las caracteristicas del modelo de utilidad, inmovilizador para lesiones de
brazo antebrazo y lesiones de pierna no permanente, la clasificacion que le otorgd
esta entidad A61F 5/01 es incorrecta, correspondiéndole la clase: ‘A61F 5/05 for
immobilising’. Pues la clase A61F 5/01 corresponde a dispositivos de ortopedia para
inmovilizaciones a largo plazo en tanto que la clase A61F 5/05 recoge los restantes
dispositivos cuya finalidad sea inmovilizar temporalmente un miembro del cuerpo,
como es el caso del presente modelo de utilidad... Como se observa, se trata de una
diferencia sustancial entre ambos tipos de inmovilizaciones, ya que el uso y sus
caracteristicas especiales hacen que se trate de productos diferentes...”

Al respecto resulta pertinente efectuar algunas precisiones, asi:

Si bien es cierto que la clasificacion de la invencion forma parte del extracto de
publicacién de la solicitud, segin formato adoptado por esta Oficina, no constituye
dicha mencidn lo esencial de la publicacion. En efecto, si nos atenemos a la finalidad
de la publicacion tratandose de solicitudes de patentes, que no es otra que dar a
conocer al publico el objeto de la solicitud, es decir el posible progreso tecnologico
realizado por el inventor a la vez que fijar el ambito de proteccion que se puede
obtener, debemos concluir que indicar la clasificacion en la cual iria el invento no
contribuye por si misma a tal finalidad. Es elemental pensar que ante una publicacion
realizada un eventual opositor no se va a confrontar la clasificacidn de la solicitud
publicada con tal de decidir si es coincidente con la que le interesa sino que examina
el campo tecnolégico a que pertenece dicha invencidn para lo cual le basta con
conocer el resumen o reivindicacion principal que se publique. Por lo mismo no
resulta comparable el significado de tal indicacion tratandose de patentes que de
marcas, para las cuales existe disposicion expresa que asi o requiere.

Ciertamente cuando se trata del registro de una marca la legisiacion aplicable
establece que el petitorio de la solicitud debera comprender: “(...) f) la indicacion
expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la
marca; g) la indicacién de la clase a la cual corresponden los productos o
servicios;...” (Art. 139 de la Decision 486).

Es decir es de la esencia de la solicitud de registro de marca el indicar de manera
clara la clase de productos o servicios en los cuales aspira a obtener la proteccion.
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En el caso de las patentes de invencidén y de modelo de utilidad la Clasificacion
Internacional (Arreglo de Estrasburgo y no de Locarno) tiene como proposito facilitar
el acceso a la infermacién tecnologica contenida en los documentos de patentes que
conforman lo que se conoce como estado de la técnica y constituye una herramienta
valiosa como medio de busqueda en dicho estado, su mencion en una publicacién de
solicitudes no tiene ninguna incidencia.

Cabe senalar también que la clasificacidén indicada por la Oficina al momento de
publicarse la solicitud de patente no tiene que ser la definitiva, pues esta se viene a
establecer cuando se practica el examen de fondo, el cual comprende la busqueda
de anterioridades con tal de determinar el estado de la técnica. Es en este momento
cuando hay certeza acerca del objeto a proteger mediante patente y por lo tanto se
ha delimitado cabalmente el ambito de la proteccion. Entonces, dependiendo de
dicho objeto a proteger puede haber una o mas clasificaciones para el mismo.
Adicionalmente, estas clasificaciones iniciales pueden variar mas tarde dependiendo
de si se presentan modificaciones en la solicitud.

En este caso, para efectos de la publicacién se menciond como clasificacion
preliminar (no definitiva) la A61F 5/01 relativa a dispositivos ortopedicos, la cual
comprende: “Dispositivos ortopédicos, p. €]. dispositivos para inmovilizar o para
ejercer presiones de forma duradera para el tratamiento de los huesos fracturados o
deformados, tales como férulas, yesos ortopédicos o tirantes” [ver: Clasificacién
internacional de patentes (Arreglo de Estrasburgo), séptima edicidn (1999), volumen
1].

Si miramos el objeto que se busca proteger mediante patente que no es otra cosa
que un “Inmovilizador o ferula para lesiones de pierna,...” (ver folios 7 y 9) no se
advierte cual es la disconformidad con lo contenido en dicha clasificacion (AG1F
5/01). Es mas en la descripcién se dice expresamente “(...) Actualmente existen
férulas o inmovilizadores para lesiones de pierna... Teniendo en cuenta las
circunstancias anteriormente detalladas sobre el actual estado de la técnica en la
materia, se ha desarrollado un inmovilizador o férula para lesiones de pierna, cuya
caracteristica mas importante es que esta elaborado en uno de estos dos tipos de
material: a) cartén recubierto con resinas acrilicas; b) cartén plastico...” (ver folios 3 y
4).

Por lo anterior, tampoco asiste razén al recurrente en cuanto a una supuesta
incorrecta clasificacion si se tienen en cuenta el objeto definido en las
reivindicaciones, que son las que definen la materia a proteger, y la descripcion que
es la que divulga la invencion de manera clara y completa para su comprension (Art.
28 de la Decision 486).

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 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
Boaota D.C. - Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION £ 63903

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 03-077512

Finalmente, como se ha dicho, es a la Oficina nacional competente a la que
corresponde tras un examen definitive de la solicitud establecer el campo tecnologico
al que corresponde la materia a proteger, luego de efectuados todos los ajustes y
modificaciones del caso; por lo tanto, no depende de! arbitrio del solicitante hacer la
adecuacion de su invento a la clasificacion internacional.

Ahora bien, con respecto a la manifestacién de que *(...) previendo una posible
nulidad futura, el suscrito apoderado del solicitante, mediante oficio radicado ante ese
Despacho el dia 13 del mes de septiembre de 2005, bajo el nimero 03/77512, se
solicitd que se volviera a publicar la solicitud. La Delegatura de Propiedad industrial
no ordend la nueva publicacion de la solicitud, razén por la cual no puede afirmarse
que ya empezo6 a transcurrir el término de seis (6) meses establecido en el articulo 44
de la Decisién 486°, cabe aclarar que tal manifestacién no es afortunada por cuanto,
en primer lugar, dicho escrito se presentd cuando ya habia vencido el plazo para
pedir el examen de patentabilidad a que se refiere el articulo 44 de la Decision 486
que, ademas, el plazo para tal fin no es de seis (6) sino de tres {3) meses (Arts. 44 y
85 de la Decision 486). Adicionalmente, un supuesto error en la publicacién como el
que menciona el recurrente no genera nulidad alguna por las razones antes
expuestas.

Aduce el recurrente que “Una publicacién con estos elementos sustanciales errados,
no permiten que terceros presenten oposiciones, ya que ellos son determinantes en
la decision de ese tercero para oponerse y defender su derecho. Supdngase que
existe una marca parecida a ia de un tercero pero publicada en una clase de
productos que no se relacionan con la de ese tercero, inevitablemente ese tercero se
abstendria de oponerse a esa solicitud, ya que no ve afectado con el registro de esa
marca su derecho. Para el caso que nos ocupa, la subclase bajo la cual se clasifica
el modelo de utilidad, indudablemente constituye un elemento sustancial en la
solicitud...”

Llama la atencién aca la preocupacion del apoderado del solicitante por un supuesto
desconocimiento de los derechos del opositor, sin embargo vuelve a confundir los
efectos de la publicacion de la clase, tratandose de una marca, con la de la
clasificacién, tratandose de las patentes, cosas que como se ha visto no solo son
bien distintas sino que obedecen a finalidades diferentes.

Segun prevé el articulo 44 de la Decision 486 “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 si la invencion es
patentable. Los Paises Miembros podran cobrar una tasa para la realizacidén de este
examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se
realice el examen, la solicitud caera en abandono” (subrayas de la Oficina). Este
término se reduce a la mitad tratandose de solicitudes de patente de modelo de
utilidad de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 85 de la misma normativa.
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Asi las cosas, no puede ampararse el recurrente en una supuesta indebida
notificaciéon, que no ocurrio, puesto que como se ha visto la mencién de la
clasificacion internacional no es determinante tratandose de solicitudes de patentes
de invencion o modelo de utilidad, pero ain mas alla en este caso la clasificacion
indicada en la publicacién es acorde con el objeto descrito y reivindicado en la
solicitud.

No se advierte por todo lo expuesto causal alguna de nulidad en lo actuado en este
tramite administrativo ni actuacién alguna que amerite revocar la decision adoptada.

Como bien sabe el recurrente una vez efectuada la publicacién de la solicitud de
patente, publicacion que se efectla en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial,
organo oficial de amplia divulgacién, el paso a seguir es pedir dentro del término
establecido legalmente que se practique el examen de patentabilidad de la solicitud
en estudio, pagando la tasa establecida para tal fin.

Pues bien, no cumplido lo previsto en el citado articulo, la Delegatura para la
Propiedad Industrial declaro el abandono de la solicitud, sefalando que: “Contados
tres meses desde la publicacién de la solicitud, no se presentd peticion de parte del
interesado, para efectuar el examen de fondo, por lo cual, se considera abandonada
la solicitud en los términos del mencionado articulo 44”.

Lo anterior teniendo en cuenta que la publicacién de la solicitud en cuestion se llevé a
cabo el 31 de marzo de 2004 (Gaceta 538), por lo que el plazo para pedir el
mencionado examen se extendié hasta el 30 de junio de 2004. 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.

En consecuencia, no se halla méritc para proceder a la revocatoria invocada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion 1895 de 31
de enero de 2006, por medio de la cual se declard abandonada una solicitud de
patente de modelo de utilidad.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucién al doctor Juan Andrés Zarama M., en su calidad de apoderado del
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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 14 DIC. 2009

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (C),

ALIX CARME CESPEDES DE VERGEL

Doctor

Juan Andrés Zarama M.

Calle 71 No 5 - 23, Oficina 401 A
Bogota, D.C.
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