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1103 aviso b NoTiFicacion Industria y Comercio
g QORREOCERTIFICADO SUPERINTENDENCIA
k%aleacmn © 4129714 -A0-0 Fecha: 2007-12-17 09:36:03
Tramite 2 PATENTES
‘Evento : 1 REGDEPOSITO
Actuacién: 432 COMUNICACTOADM
Destinatario : JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS Follos 1
Sefior (a) (es) }

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS |
AVENIDA 22 PARK WAY NO. 37-31 OFC. 202
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 42106 |
Fecha : 14/12/2007 !

Expediente : 4-129714 | !

Tramite 2 PATENTES DE INVENCION .

Evento : 1 REGISTROIbEPOSITOICONCESIONIDEPOSITO
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 radicacién citado en
el asunto. 1 ‘

De no hacerse presente en el término indicado}anteriohnente, la providencia en mencion se
notificara 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 resﬁlucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podré ser
consultada desde un computador con acceso ajInternet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
ntmero de resolucion a través de la opcién servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos. ?

|
Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTIRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Al contestar favor indique el namero de . Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
radicacién consignado en el sticker  Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165
‘ Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
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|
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del Decreto 215$ de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso
Admmlstjratlvo y

CONSIDERANDO

PRIMERO Que mediante Resoluclén‘ 17553 de 30 de junio de 2006, la
Superintendencia de Industria y Comercm declaré abandonada la solicitud tramitada

en este expediente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radlcado en esta entidad el 21 de julio de 2006
bajo el niumero 04 129714 00007 0000, el doctbr Jaime E. Delgado Villegas, en su
calidad de apoderado del solicitante: BUHLER AG, interpuso recurso de reposicion
con el objeto de que se revoque la mencionada prowdenma Yy, en su lugar, se ordene
una nueva publicacion de la solicitud. | i

| ;
TERCERO: Que el recurso a que hace q‘*eferencia el ordinal anterior se fundamento,

en sintesis, de la siguiente manera: |
“

Manifiesta el recutrente que “Tal como #uede apreciar su Despacho, si se confrontan
los documentos de la solicitud de la patente de la referencia y la publicacién realizada
de la misma en la Gacéta de Propiedad Industrial, claramente se puede observar que
NO existe coincidencia entre dichos documentos y la publicacién realizada en la

Gaceta de nimero 558. !

“Lo anterior se debe al hecho de que la patente de la referencia tiene como fecha de
prioridad el 01/01/2004, cuando en reahdad dlcha fecha corresponde a 16/01/20086.

“Teniendo en cuenta lo expuesto, como de aquerdo ala jurisprudencia, la publicacion
hecha en forma diferente de una patente disefio industrial, marca, etc., a como
corresponde a la realidad, hace mﬁf‘caz dicha publicacién, ya que no informa
debidamente a terceros sobre el contenido real del correspondiente bien de
propiedad industrial, solicito a su dlgno Despacho se sirva revocar la resolucion No
17553 del 30 de junio de 2006, y como consecuencia de ello ordenar nuevamente la
publicacion de la patente de la referebc:ia debido a que sobre este punto referente a
las publicaciones, se ha expresado claramente el Honorable Consejo de Estado en
sentencia del 13 de diciembre de 1999 .. al anular la actuacion administrativa
anterior a una publicacién de marca hecha en forma equivocada, donde se omitid
publicar la parte figurativa de la mlsma en su parte pertinente el citado fallo expresé:

‘A juicio de esta Corporacion, en efecto le asuste la razén a la parte actora cuando
afirma, entre otros aspectos, que ,Ia norma transcrita fue violada por cuanto no

Fax; 382 26 95. Linea 9800-910 185
r‘ | Bogota D.C. - Colombia
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|
obstante gue le solicito el registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO en forma
mixta, es decir, acompafiada dicha expresxbn nominativa de una grafica, al momento
de publicarse dicha solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial num. 230 de 2 de
mayo de 1977 fue publicada la citada marca simplemente como nominativa y no
como mixta, tal y como se hizo en la sohcrtud

“En consecuencia, considera la Sala que mdependlentemente de que se hubiesen o
no propuesto observaciones contra la marca publicada, o cierto es que no se publicé
correctamente, lo cual significa que los terceros interesados no tuvieron la
oportunidad de conocer realmente la forma en que fue solicitada la marca finalmente
concedida, la cual, como se observa en el acto acusado lo fue de manera mixta...

Agrega el recurrente que “En asunto s:mllar al aqui analizado, el Tribunal Andino de
Justicia interpretd el articulo 65 de la Dec:snén 85 de la Comisién del Acuerdo de
Cartagena, norma equivalente al artnculd 590 del Cédigo de Comercio que aqui se
analiza, razdén por lo cual considera la Sala pertlnente transcribir Io sostenido por
aquél en dicha oportunidad: . ) |

“.as consideraciones expuestas en el fdllo antes identificado y trascrito frente a un
asunto semejante al aquf controvertido siwen a la Sala para declarar la nulidad de la
Resolucién 08411 del 30 de octubre de 1984, por violacién del Articulo 590 del C. de
Comercio, vigente para la fecha de publicacién de la solicitud de la marca MC POLLO
SU POLLO RICO; ordenar gue la Supenntendencna de Industria y Comercio de
aplicacion al articulo 92 de la Demsnén 344, publicando nuevamente y en forma
cofrecta el exiracto de la soficitud de registro, con el fin de que los terceros
interesados, si asi lo estiman, presenten sus observaciones, y que contintie con el
tramite correspondiente, el cual concluira con la resolucion que niegue u ordene el
registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO una vez ha llevado a cabo el
respectivo examen de registrabilidad...

“Debido a lo enunciado, como de acuerdo a lo expresado en el articulo 38 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, la Oficina Nacional
competente debe examinar si la sohcntud de patente cumple con los requisitos de
forma establecidos en los articulos 26 iy 27 de la citada Decision, donde uno de los
requisitos de forma es el establecido en el Articulo 27 literal h) que hace relacién a la
fecha y el nimero de una solicitud extranjera en el caso de haber detectado su
Despacho una inconsistencia con relacién a dicha fecha o nimero, debi6 requerirme
para aclarar dicho punto y con posteridndad continuar el tramite normal de la patente
y ordenar la publicacion de la misma en la Gaceta de Propledad Industrial.

“Como en el caso presente, no fui requerldo por su Despacho para aclarar el punto
referente a la fecha ya enunciada, lo cual dio lugar a la publicacion en forma
incorrecta de la patente de la referencia, solo por ese hecho debe darse la
revocatoria de la resolucion materia del presente recurso, debido a que la falta de
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eficacia de la publicacion de la citada patente se encuentra debidamente demostrada
dentro del presente expediente, puesto que el principio de eficacia busca sanear los
vicios de procedimiento que se advierten dentro de una actuacién administrativa, con
el fin de que el mismo cumpla con su finalidad, y lo cual se encuentra claramente
establecido en el Articulo 3 del C.C.A.,... |

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

“Por lo expuesto, solicito a su digno Despacho, acceder a mi peticion, debido a que
debo recordar al mismo que la funcién admicrListratiVa debe cumplir con el principio de
legalidad, ...” | |

\ 1
En igual sentido, esto es, pidiendo “revocar o anular el acto  administrativo
correspondiente que ordené la publicacion de a patente de la referencia, ya que esta
publicacién es ineficaz de acuerdo a la ley, y como consecuencia de ello se expida un
nuevo acto administrativo ordenando la publicacién de la patente en la siguiente
gaceta de propiedad industrial”, se presenté escrito el 11 de julio de 2008, es decir

unos dias antes de presentar el recurso qu{a ahora se resuelve.

CUARTO: Que para atender lo sefialado eh el adﬁculo 59 del Codigo 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 Decision 486 expedida por la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “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 realizacién de este examen. Si transcurriera dicho
plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caera
en abandono”. f ~

y Comercio establece que: “Atendiendo lo establecido en la disposicién primera
transitoria de la Decision 486, la necesidad de pedir la realizacion del examen de
patentabilidad que se sefiala en el articulo 44 de la misma Decision, se aplicaré a las
solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia
de la referida Decision no hayan sidf publicadas, debiéndose adjuntar el
comprobante de pago de la tasa respectiva’. ‘

Por su parte [a Circular Unica, Titulo X, expjgdida pdr la Superintendencia de Industria

|
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FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones admimstratlvas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud ST relac:ona con una “Béascula”.

Un recuento de las actuaciones surtidas en este tramite administrativo permite
establecer que el 29 de diciembre de 20b4 se éresenté solicitud de patente de
invencién por parte de la sociedad BUHLER AG y se reivindicé prioridad de la
solicitud alemana 102004002626.2 de fecha: 01 de enero de 2004 (ver folio 1).

Cumplidos los requisitos de forma se orden6 publicar la solicitud el 11 de octubre de
2005, publicacién que se hizo efectiva el 30 de noviembre de 2005 en la Gacetade la
Propiedad Industrial 558. Contra la solicitud en referencia no se presentaron
oposiciones por parte de terceros. |

Efectuada la publicacién correspondia al so lcﬂante, dentro del término de seis meses
siguientes a la misma, pedir el examen de patentabilidad de la solicitud, anexando el
respectivo pago de la tasa establecida, lo 3ue no se hizo en este caso por lo que se
declaré abandonada la solicitud de acuerdo con lo prewsto por el articulo 44 de la

Decision 486. /

Para impugnar la anterior decision admini trativa argumenta el recurrente que “Tal
“como puede apreciar su Despacho, si se confrontan los documentos de la solicitud
de la patente de la referencia y la publicacion realizada de la misma en la Gaceta de
Propiedad Iindustrial, claramente se puede observar que NO existe coincidencia entre
dichos documentos y la publicacién reali ada erh la Gaceta de nimero 558. Lo
anterior se debe al hecho de que la patente de la referencia tiene como fecha de
prioridad el 01/01/2004, cuando en realidad dicha fecha corresponde a 16/01/20086.
Teniendo en cuenta lo expuesto, como de acuerdo a la jurisprudencia, la publicacion
hecha en forma diferente de una patente, dlseﬁo industrial, marca, etc., a como
corresponde a la realidad, hace inefi cazidlcha publicacién, ya que no informa
debidamente a terceros sobre el contenido real del correspondiente bien de
propiedad industrial, solicito a su digno De pacho se sirva revocar la resolucién No
17553 del 30 de junio de 2006, y como con ecuencla de ello ordenar nuevamente la

publicacion de la patente de la referencia,. L

Al respecto resulta preciso aclarar, en prim rtérmmo que si se confronta lo indicado
por el solicitante en el petitorio de la solicitud (fOlIO 1) con lo publicado en la Gaceta
de la Propiedad Industrial 558, puede encohtrarse que, contrario a lo sefialado por el
recurrente, hay una perfecta coinmdenci? entre los datos suministrados por el
solicitante y lo efectivamente publicado en|la gace“ta.

En efecto, si se mira, por ejemplo, a lo indicjado con relacion a la prioridad

Fax: 382 26 95, Linea 9800-910 165
Bogota D.C. - Colombia
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reivindicada puede advertirse que en amboJ casos, tanto en el petitorio como en la
publicacién de la solicitud, se menciona como fecha de prioridad el 01 de enero de
2004; en consecuencia, no hay error algu 10 por parte de la Administracién y la
publicacién se hizo acorde con lo indicado por el interesado en su momento.

| |
Ahora bien, si el solicitante se equivocé al momento de redactar la solicitud y el error
se transmiti6 a la publicacion, el mismo no puede imputarse a la Administracién la
cual actla teniendo en cuenta la infomaciQn que suministra el propio interesado o
solicitante. J |

En segundo lugar, admitiendo en gracia &e discusion que la fecha indicada no
correspondiera a lo sefialado por el solicitante, no constituye esta un elemento
fundamental de dicha publicacién. Sinos atenemos a la finalidad de la publicacién
tratandose de solicitudes de patentes, que r{o es otra que dar a conocer al publico el
objeto de la solicitud, es decir el posible progreso tecnolégico realizado por el
inventor, a la vez que permitir a quieqes tengan legitimo interés presentar
oposiciones al otorgamiento de patente, debemos concluir que indicar la fecha de la
solicitud prioritaria (equivocada en unos dias con relacion a la que efectivamente
corresponderia) 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 fecha de
la solicitud prioritaria con tal de decidir si es de su interés 0 no oponerse sino que
examina el.campo tecnolégico a que pertenece dicha invencion y luego lo que se dice
aportar al estado de la técnica, para lo cual le basta con conocer el resumen o

reivindicacion principal y, en su caso, los dibujos que se publiquen.

Con relacién a las jurisprudencias transcri }as debe aclararse que, aunque se esta
dentro del campo de la propiedad industrial,f‘ uno es el entendimiento y tratamiento de
los signos distintivos que como su nocidn lo indica buscan distinguir productos o
servicios en el mercado y otro el que corresponde a las nuevas creaciones, siempre
ligadas a los nuevos y utiles desarrolios tecnolégicos. Por lo mismo, no resulta
comparable el error cometido en una publicgcién en cuanto al signo mismo a proteger
con una equivocada indicacion de la fecha de solicitud prioritaria.

I |

| |
Ciertamente, cuando se trata del registro de una marca la legislacién aplicable
establece que el petitorio de la solicitud de&e comprender: “(...) &) la indicacién de la
marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente
denominativa, sin grafia, forma o color;...” qArt. 139 de la Decisién 486). Porlo que, a
juicio del tribunal citado, cualquier error en la marca a registrar debe conducir
necesariamente a una correccion en la pLTincacicbn 0 en su caso a la nulidad de lo
actuado. ' |

| i
No es lo mismo tratandose de solicitudes die patentes, tan es asf que la solicitud que
invoca la prioridad puede presentarse hastb los doce meses después de presentada
la solicitud primera, cuya prioridad se invoca, loique quiere decir que bien puede

| |

| ' Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
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presentarse la solicitud nacional sin esta indicacion y hacerse luego, ain después de
publicada la solicitud. Nétese, ademas, que segln el articulo 10 de la Decision 486
“(...) La declaracién y la documentacion pertinente deberan presentarse, conjunta o
separadamente, con la solicitud o, a mas tardar, dentro de los siguientes plazos
improrrogables contados desde la fecha de p}resentaﬁcién de la solicitud cuya prioridad
se invoca: a) en el caso de solicitudes de patente de invencién o de modelo de
utilidad: dieciséis meses;y ...” | f

&

]

Rad. 04-129714

Ahora, seg(n el articulo 40 de la Decision 4@6 () el solicitante podra pedir que se
publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen
de forma. En tal caso, la oficina nacional cd;:mpete“nte ordenara su publicacion”.

De lo anterior se desprende que la invocécién de prioridad puede hacerse adn
después de publicada la solicitud y hasta un 1blazo de doce meses, contados desde la
fecha de presentacion de la solicitud cuyaJ pricridad se invoca. Esto teniendo en

cuenta que tal informacién es relevante para efectos del examen de patentabilidad
propiamente dicho. | |

Lo anterior quiere decir que no es esencial para jla publicacién de la solicitud de
patente el indicar la fecha de la solicitud pﬁrioritaria, como si lo es tratandose del
registro de marcas el indicar de manera clara la marca que se pretende registrar
cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafia, forma o color; por
tanto, no resultan pertinentes los corhentaribs hechos por el recurrente
fundamentados en asuntos marcarios. | |

En el caso de las patentes de invencién IE indicacion de la fecha de la solicitud
prioritaria, cuando se reivindica prioridad vélidamente, tiene por finalidad fijar un limite
0 punto de partida para el andlisis de fondo ¢el objeto reivindicado frente al estado de
la técnica, esto es, si se reivindica prioridad se tomara como momento histérico a
partir del cual cobra vigencia el estado de la técnica el de la primera solicitud y no el
de la solicitud nacional que es posterior. %ntonces, por fratarse de una valoracién
que es posterior a la publicacién de la solicitud su mencién en la publicacion de la
solicitud no tiene ninguna incidencia. | |
Asi las cosas, no puede ampararse el recurrente en una supuesta incorrecta
publicacién, que no ocurri6, para no atender al deber legal de pedir el examen de
patentabilidad en la oportunidad legalment&{a prevista.

No se advierte, por todo lo expuesto, causaLalguna de nulidad en lo actuado en este
tramite administrativo ni actuacién alguna que amerite revocar la decisién adoptada.
Como bien sabe el recurrente una vez efictuada la publicacién de la solicitud de
patente, publicacion que se efectiia en la Gaceta Oficial de la Propiedad Industrial,
6rgano oficial de amplia divulgacion, el parso a seguir es pedir dentro del término

; © Seds Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
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establecido legalmente que se practique el examen de patentabilidad de la solicitud
- en estudio, pagando la tasa establecida para tal ﬁn}, lo gue no se hizo en este caso.

Por lo anterior, la decisién de declarar a andonEda la solicitud no obedecié a
desconocimiento alguno del proaedlmiento plicable por parte de la Administracion,

- sino a la inactividad del propio solicitante quien no realizé la peticion del examen de

- patentabilidad, sumado el pago de la respectiva ta%a, como le correspondia.

“En consecuencia, no encuéntra esta Superin enden%ia‘ procedente revocar la decision
de declarar abandonada la solicitud como ahora se pretende.

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucién 17553 de
30 de junio del 2008, por medio de la cual se declaré abandonada una solicitud de
“patente de invencién.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolucién al
doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, en su condicién de apoderado del solicitante,
~entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno por encontrarse agotada la via gub r‘nativa‘.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bago DC.,alos |4 ig, 007

Doctor

Jaime E. Delgado V.
Avenida 22 Park Way No 37 ~ 31 (Oficina ‘.02)

Bogota, D.C.

re.
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LA SUPERINTENDENTE DE lt:éUSTRIA Y COMERCIO (E)
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 .

dmlmstra’clvo y

o
CONSIDEI?ANDO

PRIMERO: Que medlante Resolucién 1‘7553 de 30 de junio de 2006, la
Superintendencia de Industria y Comercio dqeclaré abandonada la solicitud tramitada
en este expediente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radlc::adc:I en esta entidad el 21 de julio de 2006
bajo el nimero 04 129714 00007 0000, el doctor Jaime E. Delgado Villegas, en su
calidad de apoderado del solicitante: BOUHLER AG  interpuso recurso de reposicion
con el objeto de que se revoque la mencionada provudencla y, en su lugar, se ordene
una nueva publicacion de la solicitud.

TERCERO: Que el recurso a que hace refeﬁencua Ql ordinal anterior se fundaments,

en sintesis, de la siguiente manera: | ;

Manifiesta el recurrente que “Tal como puedp apreclar su Despacho, sise confrontan
los documentos de la solicitud de la patente de la referencia y la publicacion realizada
de lamisma en la Gaceta de Propiedad Indqs’mal claramente se puede observar que
NO existe coincidencia entre dichos docurpentos y la publicacién realizada en la

Gaceta de nimero 558.

“L.o anterior se debe al hecho de que la patente de la referencia tiene como fecha de
prioridad el 01/01/2004, cuando en realldad\ dicha fecha corresponde a 16/01/20086.

“Teniendo en cuenta lo expuesto, como de écuerdo a la jurisprudencia, la publicacién
hecha en forma diferente de una patente, disefio industrial, marca, etc., a como

corresponde a la realidad, hace ineficaz|dicha publicacion, ya que no mfor@@&

debidamente a terceros sobre el contenido real del cormrespondiente big gy\
propiedad industrial, solicito a su digno Despacho se sirva revocar Ia re iﬁl\;?’ ,r,LNo
17553 del 30 de junio de 2006, y como consecuencia de ello ordenar Nk

e
publicacién de la patente de la referencia, debido a que sobre e &uwé“fer ta

lag publicaciones, se ha expresado claramente el Honorabl@@ 156j0° de Estédo SN o v

sentencia del 13 de diciembre de 1999,... al anul @ actucion admumé‘tratwé
anterior a una publicacién de marca heché en fi quw,dcad@a 4onds se<
publicar la parte figurativa de la misma, en s '

afirma, entre otros aspectos que la norma transcritak me \gloréda por; eanto no
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|
obstante que le solicité el registro de la marca MC POLLO SU POLLO RICO en forma
mixta, es decir, acompariada dicha expresién nominativa de una gréfica, al momento
de publicarse dicha solicitud en la Gaceta dé Propiedad Industrial num. 230 de 2 de
mayo de 1977 fue publicada la citada marca simplemente como nominativa y no
como mixta, tal y como se hizo en la solicitud.
\
“En consecuencia, considera la Sala que mdependlentemente de que se hubiesen o
no propuesto observaciones contra la marca‘ publicada, lo cierto es que no se publicd
correctamente, lo cual significa que los| terceros interesados no tuvieron la
oportunidad de conocer realmente la forma en que fue solicitada la marca finalmente
concedida, la cual, como se observa en el acto acusado, lo fue de manera mixta...”

\ 3
Agrega el recurrente que “En asunto similar al aqui analizado, el Tribunal Andino de
Justicia interpret6 el articulo 65 de la Decisién 85 de la Comision del Acuerdo de
Cartagena, norma equivalente al articulo 590 del Gédlgo de Comercio que aqui se
analiza, razén por lo cual considera la Sala pertmente transcribir Io sostenido por
aquél en dicha oportunidad: .

|
“Las consideraciones expuestas en el fallo ?ntes |dentn‘" cado y trascrito frente a un
asunto semejante al aquf controvertido sirven ala Sala para declarar la nulidad de la
Resolucién 08411 del 30 de octubre de 1984 por violacién del Articulo 590 del C. de
Comercio, vigente para la fecha de publicacion de la solicitud de la marca MC POLLO
SU POLLO RICO; ordenar que la Superi tendenma de Industria y Comercio de
aplicacién al articulo 92 de la Decision » publicando nuevamente y en forma
correcta el extracto de la solicitud de registro, con el fin de que los terceros
interesados, si asi lo estiman, presenten sus observacnones y que continde con el
tramite correspondiente, el cual concluira c?n la resolucién que niegue u ordene el
registro de la marca MC POLLO SU POLLIO RICO una vez ha llevado a cabo el
respectivo examen de registrabilidad... |

“Debido a lo enunciado, como de acuerdo a lo expresado en el articulo 38 de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, la Oficina Nacional
competente debe examinar si la solicitud de patente cumple con los requisitos de
forma establecidos en los articulos 26 y 27 de la citada Decigion, donde uno de los
requisitos de forma es el establecido en el Articulo 27 literal h) que hace relacién a la
fecha y el nimero de una solicitud extranjera; en el caso de haber detectadg $u

Despacho una inconsistencia con relacién adicha fecha o nimero, debiod re rme

para aclarar dicho punto y con posterioridad|continuar el tramite normak@@ pal’tenteD

y ordenar la publicacién de la misma en la ?aceta de Propiedad In@ﬁs‘tnal o b o2
. \q %‘-\. ,}

“Como en el caso presente, no fui requerldqa por su Desp o %a acla;;ar el punto
referente a la fecha ya enunciada, lo cual dio Iug&@f& uB c?el%n en forma
incorrecta de la patente de la referenci sol POr ese he%gb .debe darse

revocatorla de la resolucion materia del prase ecurso, %ﬁi A que ‘la falta de. v
g\» - .

%\}’ (%) : o
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eficacia de la publicacién de la citada patenti se enquentra debidamente demostrada
dentro del presente expediente, puesto que #I pnncﬁplo de eficacia busca sanear los
vicios de procedimiento que se advierten dentro de una actuacién administrativa, con
el fin de que el mismo cumpla con su finalidad, y lo cual se encuentra claramente
establecido en el Articulo 3 del C.C.A.,.. 5
“En virtud del principio de eficacia, se tendrajen cuenta que los procedimientos deben
lograr su finalidad, removiendo de oficio |los obStéculos puramente formales y
evitando decisiones inhibitorias...

“Por lo expuesto, solicito a su digno Despacho, acéeder a mi peticion, debido a que
debo recordar al mismo que la funcién admi lstrawa debe cumplir con el principio de
legalidad, ..

|
En igual sentido, esto es, pidiendo “revocar 0 anular el acto administrativo
correspondiente que ordend la publicacion qe la patente de la referencia, ya que esta

publicacion es ineficaz de acuerdo a la ley, y como consecuencia de ello se expida un
nuevo acto administrativo ordenando la pubhcacn&n de la patente en la siguiente
gaceta de propiedad industrial”, se presenté escrito el 11 de julio de 2006, es decir
unos dias antes de presentar el recurso que ahora se resuelve.

CUARTO: Que para atender lo sefalado #n el ar{iculo 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:

NORMA APLICABLE r i

\ 1
El articulo 44 de la Decisién 486 expedlda or la Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacién de la
solicitud, independientemente que se hubi ren presentado oposiciones, el solicitante
debera pedir que se examine si la mvencnén es patentable. Los Paises Miembros
podran cobrar una tasa para la reahzamém de este examen. Si transcurriera dicho
plazo sin que el solicitante hubiera pedido c?ue se reahce el examen, la solicitud caera

en abandono”. ‘

Por su parte la Circular Unica, Titulo X, expfadlda por la Superintendencn q%\?"dusma

y Comercio establece que: “Atendiendo lo establecido en la dl 160 primera
transitoria de la Decision 486, la necesidad de pednr la reah ag‘f@ del examéﬁ ‘de
patentabilidad que se sefiala en el articulo J4-4 dela mlsmg l;@fe @f{ (Be aplts%ré‘é‘Tage
solicitudes de patente o de modelo de utlhdad que aJa‘t@cha de ‘entr.a@*a envigertia

de la referida Decision no hayan srd p J@a as{ debléngcse ac&;&rhtar el .
comprobante de pago de la tasa respectwa@? . * A _ L

&3 \ "
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FRENTE AL CASO EN ESTUDIO !
Examinadas nuevamente las actuacionesl admiﬁistrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se|relaciona con una “Béscula”.
|

Un recuento de las actuaciones surtidas en este framite administrativo permite
establecer que ‘el 29 de diciembre de 2004 se presenté solicitud de patente de
invencion por parte de la sociedad BUHLER AG vy se reivindicé prioridad de la
solicitud alemana 102004002626.2 de fechg 01 de enero de 2004 (ver folio 1).

|
Cumplidos los requisitos de forma se ordeno publlcar la solicitud el 11 de octubre de
2005, publicacién que se hizo efectiva el 30 de novuembre de 2005 enla Gacetade la
Propiedad Industrial 558. Conira la solicitud en referencia no se presentaron
oposiciones por parte de terceros. } |
Efectuada la publicacion correspondia al solicitante, dentro del término de seis 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 acuerdb con Io previsto por el articulo 44 de la
Decision 486. |

i 1
Para impugnar la anterior decision admlnls‘tratlva argumenta el recurrente que “Tal
como puede apreciar su Despacho, si se confrontan los documentos de la solicitud
de la patente de la referencia y la publicacién reahzada de la misma en la Gaceta de
Propiedad Industrial, claramente se puede observar que NO existe coincidencia entre
dichos documentos vy la publicacién realizada en la Gaceta de niimero 558. Lo
anterior se debe al hecho de que la patente de la referencia tiene como fecha de
prioridad el 01/01/2004, cuando en reahdad dicha fecha corresponde a 16/01/2006.

Teniendo en cuenta lo expuesto, como de acuerdo a la jurisprudencia, la publicacién
hecha en forma diferente de una patente; disefio industrial, marca, etc., a como’
corresponde a la realidad, hace ineficaz| dicha publicacién, ya que no informa
debidamente a terceros sobre el contehldo real del correspondiente bien de
propiedad industrial, solicito a su digno Despacho se sirva revocar la resoluciéon No
17553 del 30 de junio de 2006, y como consecuencia de ello ordenar nuevamente la

\ )

publicacién de la patente de la referencia,. (

Al respecto resulta preciso aclarar, en pnm?r térmlno que si se confronta lo lndlcadQ

por el solicitante en el petitorio de la solicitud (folio 1) con lo publicado en la

de la Propiedad Industrial 558, puede encohtrarse que, contrario alo sefiafzdo  por el
recurrente, hay una perfecta comcndencnb entre los datlos sug%mﬁt dos por Qmﬁ
solicitante y lo efectivamente publicado en la gaceta @#x\ G ﬁ«,_, PO Teot o B R

fat
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\
reivindicada puede advertirse que en ambo}» casos, tanto en el petitorio como en la
publicacién de la solicitud, se menciona como fecha de pnondad el 01 de enero de
2004; en consecuencia, no hay error alguno por parte de la Administracion y la
publicacion se hizo acorde con lo indicado por el interesado en su momento.

Ahora bien, si el solicitante se equwocé al n+omentp de redactar la solicitud y el error
se transmitié a la publicacién, el mismo no puede imputarse a la Administracion la
cual actla teniendo en cuenta la informacion que | summistra el propio interesado o
solicitante. | |

En segundo Iugar, admitiendo en gracia de discusién que la fecha indicada no
correspondiera a lo sefialado por el solicitante, ino constituye esta un elemento
fundamental de dicha publicacion. Sinos atenem‘os a la finalidad de la publicacion
tratandose de solicitudes de patentes, que no es otra que dar a conocer al piblico el
objeto de la solicitud, es decir el poslblé progreso tecnolégico realizado por el
inventor, a la vez que permitir a quienes tengan Iegitlmo interés presentar
oposiciones al otorgamiento de patente, debemos concluir que indicar la fecha de la
solicitud prioritaria (equivocada en unos iias con relacién a la que efectivamente

|

corresponderia) no contribuye por si misma a tal fipalidad. Es elemental pensar que
ante una publicacion realizada un eventua oposnor no se va a.confrontar la fecha de
la solicitud prioritaria con tal de decidir si es de su interés o no oponerse sino que
examina el campo tecnoldgico a que pertenece dicha invencion y luego lo que se dice
aportar al estado de la técnica, para lo ¢ual le basta con conocer el resumen o
reivindicacion principal y, en su caso, los dibujos pue se publiquen

\. | ; ‘
Con relacién a las jurisprudencias transcritas debe aclararse que, aunque se esta
dentro del campo de la propiedad industriah, uno es el entendimiento y tratamiento de
los signos distintivos que como su nocic'ufw lo indica buscan distinguir productos o
servicios en el mercado y otro el que corresponde a las nuevas creaciones, siempre
ligadas a los nuevos y utiles desarrollos\tecnoléglcos Por lo mismo, no resulta
comparable el error cometido en una publicacion en cuanto al signo mismo a proteger
con una equivocada indicacién de la fecha de sohcntud pnontana

Ciertamente, cuando se trata del registv}o de una marca Ia legislacién aplicable
establece que el petitorio de la solicitud debe comprender: “(.. ) e) la indicacion de la
marca que se pretende registrar, cuando se trate de una marca puramente
denominativa, sin grafia, forma o color;.. ‘(Art 139 de la Decision 486). Porlo que
juicio del tribunal citado, cualquier erron‘* en la marca a registrar debe co%\a
necesariamente a una Gorrecmén en la publlcacion © en su caso alanu @&
actuado. |

\P’ @ pﬁ:ﬁ ’

No es lo mismo tratandose de solicitudes de patentes tane @asi que [a§oh it qué"l ‘;
s

invoca la prioridad puede presentarse haata los doce degués  de ﬁresentadé

la solicitud primera, cuya prioridad se mvoca Io gg&»\qulere decgr:qde piammpuﬁhde

____
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presentarse la solicitud nacional sin esta ind#cacién ‘y hacerse luego, ain después de
publicada la solicitud. Nétese, ademas, que segln el articulo 10 de la Decision 486
“(...) La declaracién y la documentacioén pe%ine'nte deberan presentarse, conjunta o
separadamente, con la solicitud o, a més tardar, dentro de los siguientes plazos
improrrogables contados desde la fecha de presentacion de la solicitud cuya prioridad
se invoca: a) en el caso de solicitudes de* patente de invencion o de modelo de

utilidad: dieciséis meses; y ... | |

| 1
Ahora, seglin el articulo 40 de la Decision 4*36 ‘() el solicitante podra pedir que se
publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el examen
de forma. En tal caso, la oficina nacional cbmpetdnte ordenara su publicacién”.

De lo anterior se desprende que la invoc%cién de prioridad puede hacerse atn
después de publicada la solicitud y hasta uniplazo dﬁ» doce meses, contados desde la
fecha de presentacién de la solicitud cuya prioridad se invoca. Esto teniendo en
cuenta que tal informacién es relevante para efectos del examen de patentabilidad

propiamente dicho.

L.o anterior quiere decir que no es esencill para la publicacién de la solicitud de
patente el indicar la fecha de la solicitud prioritaria, como si lo es tratandose del
registro de marcas el indicar de manera clara la marca que se pretende registrar
cuando se trate de una marca puramente denominativa, sin grafia, forma o color; por
tanto, no resultan pertinentes los comentarios hechos por el recurrente
fundamentados en asuntos marcarios. } |

| |
En el caso de las patentes de invencion la indicacion de la fecha de Ia solicitud
prioritaria, cuando se reivindica prioridad validamente, tiene por finalidad fijar un limite
o punto de partida para el andlisis de fondo del objeto reivindicado frente al estado de
la técnica, esto es, si se reivindica prioridad se tomara como momento histérico a
partir del cual cobra vigencia el estado de la técnica el de la primera solicitud y no el
de la solicitud nacional que es posterior. Entonc@s, por tratarse de una valoracion
que es posterior a la publicacién de la solicitud su mencion en la publicacion de la
solicitud no tiene ninguna incidencia. |
Asi las cosas, no puede ampararse el rfecurrerflte en una supuesta incorrecta
publicacién, que no ocurri6, para no atender al deber legal de pedir el examen de

patentabilidad en la oportunidad legaimente prevista. 4
| N

A )

| | p
No se advierte, por todo lo expuesto, causa‘ alguna de nulidad en lo actuado ¢ 68
tramite administrativo ni actuacién alguna que amerite revocar la decisiér%fg&% tada. \ggﬁ'_

i 3

i ; ‘ ‘ . . AT 00, S DR
Como bien sabe el recurrente una vez efectuada la publicaci vﬂTﬁ&@fﬁﬁ@llCl’tgd\de, EA

-

patente, publicacion que se efecttia en la Gaceta Oficial de.aPropiedad Industrial, . *

érgano oficial de amplia divulgacion, el paso a seguir.e§ *bedir déntro: del térmir
i \i,\y b - - r\”‘t'“" W ,"\ -
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establecido Iegaimente que se practique el examen de patentabilidad de la solicitud
en estudio, pagando la tasa establecida para tal fin, lo que no se hizo en este caso.

Por lo anterior, la decisién de declarar abandonada la solicitud no obedecié a
desconocimiento alguno del procedimiento aplicable por parte de la Administracién,
sino a la inactividad del propio solicitante quien no realizé la peticion del examen de
~ patentabilidad, sumado el pago de la respectiva tasa, como le correspondia.

En consecuencia, no encuentra esta Superinte ndencia procedente revocar la decision
de declarar abandonada la solicitud como ahora se pretende |

ARTICUL.O PRIMERO: Confirmar la decisié contJnida en la» Resolucién 17553 de
30 de junio del 2006, por medio de la cual st declaré abandonada una solicitud de
patente de invencion.

"ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de esta resolucién al
doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas, en su condicion de apoderado del solicitante,
entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno por encontrarse agotada Ia via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., g los M’ dic ZL?Q?

Doctor 4
Jaime E. Delgado V. @\h
Avenida 22 Park Way No 37 - 31 (Oficina 202) D)
Bogota, D.C. V\QC’
re. 392,
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