128

nes .. ° aviso oe NoTiFicacion Industria y Comercio
CORREO CERTIFICADO SUFPERINTENDENCIA
Redicacién :  4-120053- -10-0 Fecha: 2007-03-29 08:-58:54
Trisnite : 3 MODELD
Evento : 1 REGDEPFOSITO
Actuscidn : 432 COMUNICACTOADM
Destinsterio : ANUAR EBCAF MENDOZA Folios 1
Seilor (a) (es)
ANUAR ESCAF MENDOZA
Calle 100 #8 A - 55 torre C plso 9
BOGOTA D.C.
Referencia RESOLUCION: 8768
Fecha : 28/03/2007
Expediente : 4-129053
Trémite : 3 PATENTES DE MODELO DE UTILIDAD
Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

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

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencla en mencidn se
notificard por edicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacion.

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

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Ceniro: Carrera 13 No. 27-00 Pace 2, 5y 10
Al contastar fevor (ndia ol ndmero de Sada CAN: Tr. 40A No. 38-50 PBX: 3 62 08 40
redicaciin consignado en el stiicker Fax: 3 82 28 85 3 50 52 20. Lines 018000 910186
Wab: vaw sicgov.eo e-mal: infoffsic gov.co
Bogoth D.C. - Colombia
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicién

Rad. 04-1298053

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en alercicio de sus facultades legales, en especlal de las que se confirieron en los
articulos 14, numeral 2 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 36114 de 27 de diciembre de 2008, la
Superintendencia de Industria y Comerclo declaré abandonada una solicitud.

SEGUNDO: Que mediants escrito radicado en esta entidad el 18 de enero de 2007,
bajo el nimero 04 128053 00008 0000, el doctor Anuar Escaf Mendoza, en su
calidad de apoderado especial del solicitante interpuso recursos de reposicién y
subsidiario de apelaclén contra la decisién contenida en la citada resolucién, con el
objeto que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se continte con el
trdmita de la solicitud de registro.

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

Mantfiesta el recurrante que: “La finalidad del régimen de proteccién de la propiedad
industrial es garantizar la efectiva proteccion de los derechos de propledad Industrial
a favor de sus titulares y la concesion de los respectivos titulos contentivos de tales
derechos. La norma esté orientada al reconocimiento y proteccién de los derechos
de propledad Industrial a favor de sus titulares, para que los mismos no sean
reproducidos sin autorizacién o de manera indebida...

“La presentacion de la solicitud de reglstro de una patente por su titular supone llevar
a cabo los trdmites necesarios para su otorgamiento; en efecto, la solicitud de
reglstro de una patente es la manifestacién expresa del solicitante para que la
Superintendencia de Industria y Comerclo haga todo el anélisis y los estudios que
sean necesarios para garantizar el derecho exclusivo a explotar la respectiva
creacion producto de su esfuerzo.

“Desde su presentacion, la solicitud Incluye la saplica del solicitante para que la
Superintendencia... realice todos [os trdmites pertinentes, incluido el examen de
patentabillidad, con el (inico propésito de permitir la proteccién y reconocimiento de un
derecho... De este modo, mientras no haya manifestacién en contrario por parte del
solicitante, la solicltud de patente debe interpretarse en el sentido de que involucra el
requerimiento de que se efecttie el examen de patentabllidad, asi como los deméas
procedimientos y trimites necesarios para que sea concedida.

Sade Cenftro: Camrera 13 No. 27-00 Pleos 2,8, Ty 10
Sade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820340
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“La proteccion de este derecho es el objetivo final y (nico de la Decision 486 de
2000; la falta de solicitud expresa del examen de patentabilidad dentro de los 3
meses siguientes a la fecha de publicacién, no puede ser argumento para declarar
abandonada la solicitud de patents, cuando Implicitamente el examen de
patentabilidad ya ha sido requerido en la solicitud de patente realizada Iniclaimente.

“La interpretacién de la Superintendencia... del requisito contemplado en el articulo
44 de la Decision 486 de 2000 es equivoca y va en contravia de la finalidad de la
norma y del principio de eflcacia que debe Inspirar la actuacién administrativa, puesto
que lejos de permitir el reconocimiento de un derecho y el esfuerzo creativo invertido
en su elaboracién, Impide que el mismo goce de la proteccién que esta llamado a
garantizar el régimen de propledad Industrial...”

Sefiala, por otra parte, el recurrente que “el articulo 45 de la Declsién 486 de 2000
astablece la obligacién a cargo de la oficina encargada de la proteccién de la
propiedad industrial de notificar al solicitante cuando quiera que su solicitud no fuera
patentable o no cumpliera con alguno de los requisitos establecidos en la noma... La
norma no establece que esta obligacién deba surtirse con posterioridad a la sollicitud
del examen de forma, y dado que donde la ley no distingue tampoco debe distinguir
el intérprete, esta obligacion debe interpretarse en el sentido de que cuando faltare al
solicitante observar cualquiera de los requisitos establecidos en la Declsién 486 para
el otorgamiento de una patente de Invencién, la autoridad competents, debe efectuar
la notificacién en los términos establecidos en la norma.

“Por tal motivo, al no efectuar requerimiento alguno en el sentido de indicar la falta de
uno de los requisitos de forma, tal como lo es la solicitud de examen de
patentabilidad y el pago de la tasa correspondiente, la Superintendencla...
desconocié el deber contenido en la disposicién antes sefialada.

*Visto el expediente No 04 129052 no obra en el mismo acto administrativo alguno
mediante el cual la Superintendencla... hublere dado cumplimiento a la norma
anteriormente sefialada requiriendo al solicitante a cumplir con los requisitos que no
hubiera satisfecho.

"El Gnico documento que hace relacién a la publicacién es la constancia de la
publicaclén, el cual en la medida en que no constituye una manifestacién de la
voluntad de la administracion de crear, modificar o extinguir derechos, no puede ser
considerado un acto administrativo a través del cual se hubiera dado cumplimiento a
la disposicion antes sefialada. Con todo, sl en gracla de discusién se admitiera que
este documento es un acto administrativo el mismo no fue notificado en debida
forma, pues no fue notificado personalmente ni fljado en lista ni notificado por edicto.
De este modo, no tiene la virtud de dar por cumplido el requisito contenido en la
norma supranacionalt...

Sede Cenira: Garrera 13 No. 27-00 Plson 2, 8, 7y 10
Sade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
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“Lafinalidad de la norma fue desatendida de manera absoluta al Interpretar el articulo
44 de la Decisién 486 de 2000 en la manera Iiteral en que se hizo y al no haber
hecho uso de la notificacién prescrita en el articulo 45 de la misma, Informando el
incumplimiento de la solicitud de examen de patentabilidad previsto en el articulo 44 y
concadiendo el plazo alll establecido para subsanar tal requisito®.

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

NORMA APLICABLE

El articulo 44 de la Decisidn 486 por su parte establece: “Dentro del plazo de sels
meses contados desde la publicacién de la solicitud, independientemente que se
hubleren presentado oposiciones, el solicitante deberd pedir que se examine sl Ia
Invancién es patentable. Los Palses Mlembros podrdn cobrar una tasa para la
realizacion de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hublera
pedido que se realice el examen, la solicitud caera en abandono®.

Por otro lado, la Clrcular Unica, Titulo X, expedida por la Superintendencla de
Industria y Comerclo, establece que: "Atendlendo lo establecido en la disposicion
primera fransitorla de la Decision 486, Ia necesidad de pedir la reallzacién del
examen de patentabilidad que se sefiala en el articulo 44 de la misma Decisi6n, se
aplicaré a las solicitudes de patente 0 de modelo de utilldad 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 Declsién 486 dispone: “Son aplicables a las patentes de modelo
de utllidad, las disposiciones sobre patentes de invencién contenidas en la presente
Declsion en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relacién a los plazos de
tramitacidn, los cuales se reducirdn a la mitad. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo
establecido en el artlculo 40 quedard 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 sistema de exhibicién
de productos para la construcclén con racks Intercamblables...” (ver folio 13)

Sads Cantro: Carrers 13 No. 27-00 Pisos 2, 5.7y10
Sade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutedor: 3820840
Faoc 382 26 08. Linea 8800-010 186
Wab: www sicgov.co e-mall:
Bogotd D.C. - Colombla
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Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que
presentada la solicitud el 28 de diciembre de 2004, y cumplido esta con los requisitos
formales, se ordend su publicacién el 31 de agosto de 2005 la cuel se hizo efectiva el
30 de diciembre de 2005, Gaceta de la Propledad Industrial 559, por lo que
correspondla al solicitante, de acusrdo con lo previsto en el articulo 44 de la Decisién
486 y Titulo X de la Circular Unica expedida por la Superintendencla de Industria y
Caomaercio, pedir el examen de patentabilidad dentro de los 3 (tres) meses sigulentss,
pagando la tasa estableclda para tal fin, lo que en este caso no se hizo, porlo que la
solicitud cayé en abandono como lo prevé el mismo articulo 44 cltado.

Para Impugnar la decisién argumenta el recurrente que “La finalidad del régimen de
proteccién de la propiedad industrial es garantizar la efectiva proteccién de los
derechos de propiedad Industrial a favor de sus titulares y la concesién de los
respectivos titulos contentivos de tales derechos. La noma estid orientada al
reconocimiento y proteccién de los derechos de propledad Industrial a favor de sus
titulares, para que los mismos no sean reproducidos sin autorizacién o de manera
indeblda... La presentacién de la solicitud de reglstro de una patente por su titular
supone llevar a cabo los trdmites necesarios para su otorgamiento; en efecto, la
solicitud de registro de una patente es la manifestacién exprasa del solicitante para
que la Superintendencla de Industria y Comercio haga todo el andlisis y los estudios
que sean necesarios para garantizar el derecho exclusivo a explotar la respectiva
creacldn producto de su esfuerzo®.

Comparte la Oficina con el recurrente que lo que se persigue con el régimen
regulatorio de la propledad Industrial es la proteccién de los derechos en él
comprendidos y para tal fin se ha previsto una legislacién especlal que en el caso
colombiano la conforman la Declslén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, la
Circular Unica expedida por esta Superintendencla y demas disposiciones
complementarias, de cuyo acatamiento depende la efectividad de Ia protecclén
mencionada por el recurrente. ,

Agrega el recurrente: "Desde su presentacién, la solicitud incluye la siplica del
solicitante para que la Superintendencla... realice todos los trdmites pertinentes,
incluido el examen de patentabilidad, con el inico propésito de permitir la proteccion
y reconocimiento de un derecho... De este modo, mientras no haya manifestacion en
contrario por parte del solicitante, la solicitud de patente debe Interpretarse en al
sentido de que involucra el requerimiento de que se efectie el examen de
patentabilidad, asl como los demés procedimientos y trAmites necesarios para que
sea concedida”.

Al respecto debe precisarse que tal afirmacion del recurrente no se compadece con
el contenido de la legislacién aplicable y en especial si nos atenemos al texto de la
Declsién 486. Como es blen sabido, con la entrada en vigencia de la Declslén 486 el

Sede Centro: Camera 13 No. 27-00 Fisos 2, 5, 7 y 10
3820840
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procedimiento relacionado con [as solicitudes de patente sufrié una modificacién, asf:
bajo el régimen anterior (Decisién 344) una vez presentada la solicitud y admitida
asta, la Oficina Naclonal Competente procedia a examinar el cumplimiento de los
requisitos formales y sl la solicitud cumplia con estos (itimos ordenaba su
publicacién, pero sl no cumplla con tales requisitos la Oficina formulaba las
observaclones comrespondientes para cuya atencién concedia un témino de treinta
dlas, vencidos los cuales se procedla al sagundo examen de forma del cual podia
surgir el cumplimiento de los requisitos formales y como consecuencia la publicacién
de la solicitud o el incumplimiento de los mismos con la consecuente consideracién
de abandono. A la publicacidn, en el caso del régimen antarior, segula el examen de
patentabllidad sin solicitud de parte o exigencla adiclonal alguna. Con el nuevo
régimen, casi igual hasta el momento de ordenar la publicaclén, salvo lo relaclonado
con el término para atender a las observacliones de la Oficina -el cual se amplié a dos
meses- se Introdujo una modificacién consistente en, una vez efectuada la
publicacién, independientemente de que se hubieren presentado observaciones, la
necesidad de pedir por parte del solicitante el examen de patentabilidad, esto es, ‘que
se axamine si la Invencidn es patantable’, sumado a este hecho el pago de una tasa
especifica.

En Colombia la Circular Unica regulé la citada disposicién modificatoria al sefialar:
Examen de Patentabilidad. 1.1.12: “"Atendiendo lo establecido en la disposicion
primera transltoria de la Decisién 486, la necesidad de pedir la realizacién del
examen de patentabllidad que se sefiala en el articulo 44 de la misma Decisién, se
aplicara a las solicltudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de
entrada en vigencia de la referida Declsién no hayan sido publicadas, debléndose
adjuntar el comprobante de pago de ia tasa respectiva”.

Considerd la Superintendencia, al momento de declarar el abandono de la solicitud,
que publicada esta comespondia al solicitante pedir tal examen de pateantabilidad,
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
declr la declaratoria de abandono de la solicitud, como en efecto se hizo.

Manlifiesta el recurrente que “la falta de solicitud expresa del examen de
patentabilidad dentro de los 3 meses sigulentes a la fecha de publicacién, no puede
ser argumento para declarar abandonada la solicitud de patente, cuando
implicitamente el examen de patentabilidad ya ha sido requerido en la solicitud de
patente realizada Iniclaimente”.

Como se menciond, pedir el examen de patentabilidad una vez se ha publicado la
solicitud es un deber del solicitante cuyo incumplimiento genera consecuencias
fijadas por la misma normativa andina, de manera que declarar el abandono de la
solicitud por la no peticién del examen de patentabllidad no es un simple ‘argumento’

Sede Centro: Carmera 13 No- 27-00 Plecs 2, 8, Ty 10
Sada CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutndor: 3820840
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de la Oficina sino el estricto acatamlento de la legislacién aplicable.

Ciertamente prevé el articulo 44 de la Decision 488, aplicable también a las
solicitudes de modelo de utilidad, que *(...) Si transcurriera dicho plazo sin que el
solicitante hublera paedido que se realice el axamen, la solicitud caera en abandono.”
Cabe recordar que de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 85 de la Declsién 486 el
término a que se reflere el articulo 44 se reduce a la mitad tratdndose de solicitudes
de patente de modelo de utilidad, esto es se reduce a tres (3) meses.

Sefiala, por otra parte, el recurrente que “el articulo 45 de la Decisién 486 de 2000
establece la obligacién a cargo de Ila oficina encargada de la proteccion de la
propiedad Industrial de notificar al solicitante cuando gquiera que su solicitud no fuera
patentable o no cumpliera con aiguno de los requisitos establecidos en lanorma...La
norma no establece que esta obligacién deba surtirse con posterioridad a ia solicitud
del examen de forma, y dado que donde la ley no distingue tampoco daebe distinguir
ol intérprete, esta obligacién debe Interpretarse en el sentido de que cuando faltare al
solicitante observar cualquiera de los requisitos establecidos en la Declsién 486 para
ol otorgamiento de una patente de Invencién, |la autoridad competente, debe efectuar
la notificacién en los términos establecidos en la norma. Por tal motivo, al no efectuar
requerimiento alguno en el sentido de indicar la falta de uno de los requisitos de
forma, tal como lo es la solicitud de examen de patentabilidad y el pago de la tasa
correspondlenta, la Superintendencia... desconoclé el deber contenido en la
disposicién antes seftalada...”

Con relacién a estas manifestaciones del recurrente resulta preciso aclarar que
hablar de examen de fondo o de patentabllidad (Art. 45) sin previamente haberio
pedido (Art. 44), pagando la tasa estableckia para tal fin, Implica un desconocimiento
craso del procedimiento aplicable. En efecto, no es posible adelantar un examen de
fondo o de patentabilidad de la solicitud y comunicario al sollcitante cuando ni se ha
pedido este ni se ha pagado la tasa establecida para ello, se recomienda leer
Integramente los articulos 44 y 45 de la Decislén 486 y el Titulo X de la Circular Unica
expedida por esta Superintendencia.

Finaimente, aduce el recumente: “El (nico documento que hace relacién a la
publicacién es la constancia de la publicacién, el cual en la medida en que no
constituye una manifestacién de la voluntad de la administracién de crear, modificaro
extinguir derechos, no puede ser considaerado un acto administrativo a través del cual
se hublera dado cumplimiento a la disposicién antes sefialada. Con todo, si en gracla
de discusion se admitiera que este documento es un acto administrativo el mismo no
fue notificado en debida forma, pues no fue notificado personalmente nifijado en lista
nl notificado por edicto. De este modo, no tiene la virtud de dar por cumplido el
requisito contenido en la norma supranacional...”

Sade Centro: Carrera 13 No. 27-00 Piaos 2,5, 7 y 10
Sade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmuindor: 3820840
Fax: 382 28 98. Linsa 0800-010 166
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Para responder a estas manifestaciones del recurrente resulta pertinents efectuar
algunas precisiones:

Primera: Establece la Declsién 486 que una vez publicada la solicitud de patents, la
cual previamente ha cumplido los requisitos formales, el paso a seguir es pedirdentro
del tdrmino establecido legalmente que se practique el examen de patentabllidad de
la sollclitud en estudio, pagando la tasa establecida para tal fin. La publicacién se
efectia, tratdndose de Propiedad Industrial, en la Gaceta Oficial de la Propiedad
industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, érgano oficial de amplia
divuigacién, que ademds puede consultarse sin ninglin costo en la biblioteca de esta
Entidad.

Segunda: la declaratoria de abandono, en este caso, no es consecuencla de un
requerimiento oficial al que el solicitante debiera atender, comoquiera que la misma
no operd por incumplimiento de los requisitos previstos en los articulos 26 y 27 de la
Decisién 486 sino por no procederse como prevé el articulo 44 de la Declsidn 486.
Por lo mismo no viene al caso una posible indebida notificacién por parte de la
Superintendencia.

En efecto, segln prevé el articulo 44 de la Decisién 486, una vez efectuada la
publicacién, independientemente de que se hubieren presentado observaciones, es
necesario pedir por parte del solicitante el examen de patentabilidad, esto es 'que se
examine si la Invencién es patentable’, sumado a este hecho el pago de una tasa
especifica. En este caso, tratdndose de una solicitud de patente de modelo de
utilidad el examen de patentabilidad debe pedirse dentro del plazo de tres meses
(Art. 85 Dec. 486).

La Clircular Unica, expedida por esta Entidad, regulé la citada disposicién al sefialar:
Examen de Patentabllidad. 1.1.12: "Atendiendo lo establecido en la disposicién
primera transltoria de la Declsién 486, la necesidad de pedir la realizacién del
examen de patentabilidad que se sefiala en el articulo 44 de la misma Declsion, se
aplicard a las solicitudes de patente o de modelo de utliidad que a [a fecha de
entrada en vigencia de la referida Declisién no hayan sido publicadas, debléndose
adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva”.

Asl las cosas, teniendo en cuenta que la publicacién de la solicitud en cuestién se
llevd a cabo en la Gaceta 559 de fecha 30 de diclembre de 2005, el plazo para pedir
el menclonado examen, anexando el cormespondients reclbo de pago, se extendid
hasta el 30 de marzo de 2006. No atendida tal exigencia legal resulta claro que la
consecuencia a darse es la que sefiala el menclonado articulo 44, es decir Ia
declaratoria de abandono de la solicitud, como en efecto se hizo.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Plsos 2,5, 7y 10
Sade CAN: Tr. 40A No. 36-80 Conmutadar: 3820840
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Por lo anteriormente expuesto, no encuentra esta Oficina que haya lugar a la
revocatoria invocada.

Con relacién al recurso de apelacion debe decirse que el mismo no procede de
acuerdo con lo previsto por el articulo 50 del Cédigo Contencioso Administrativo.

RESUELVE

' ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decislén contenida en la Resolucién 36114 de
27 de diciembre de 2006, por medio de la cual se declar abandonada una solicitud
de patente de modelo de utllidad.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resoluclén al doctor Anuar Escaf Mendoza, en su calidad de apoderado del
solicitante, entregéndole copla de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede
recurso alguno por encontrarse agotada la via gubemativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogots, D.C..alos 26 MAR 2pg7

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

’ i lo N vuan ﬁ“
CARLO MARCENARO JIME

Doctor

Anuar Escaf Mendoza

Calle 100 No 8 A — 55, piso 9, Torre C —World Trade Center-
Bogota, D.C.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Seds CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fu-mznu Linea 68800-810 183



