
PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER 

Bogota, D.C., 28 de Junio de 2007 

Seæor 

SUPLRINI LNDLNCIA DL INDUSTRIA V COMLRCIO 

IIIIIIIII1IIIHIIIIIIII1I1II1IIII1II1IUO 
No. 05-052766- -00007-0000 

Fechc 2007157-04 16025 Dep. 2020 NUECRLACION 
Tr. 11 PA[EN I LL{H Ei: 379 1-ASENACIONAL1I 
Act 412 NEPOSPRESI-tECIJ Folios ii 
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Superintendencia de industria y Comercio 

E. 

Patente: 
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PROCESO PARA LA APLICACION POR ALTO VACIO 

DE SUBSTRATOS ACINTADOS CON UNA CAPA DE 

BARRERA DE OXIDO DE ALUMINIO 

Solicitante: FRAUNI-IOFER GESELLSCHAFT ZUR FOROERUNG 

DER ANGEWANDTEN FORSCIIUN E.V. 

Expediente: 05.052.766 

Ernesto Cavelier Franco, mayor y vecino de esta ciudad, identificado como 

aparece al pie de mi firma, actuando como Apoderado de la sociedad 

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER 

ANGEWANDTEN FORSC RUN E.V., interpongo recurso de reposición 

contra la ResoluciOn No. 14756 de 25 de Mayo de 2007, notificada por Edicto 

desfij ado ci 26 de Junio de 2007, por medio de la cual se deciaró abandonada la 

solicitud de priviiegio de patente de invención de la referenda. 

ff4 IAMjj 

FUNDAMENTOS DE LA DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

La Division de Nuevas Creaciones fundamenta la declaratoria de abandono en 

que el extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad 

Industrial No. 569 de 31 de Octubre de 2006 y en que ’Con1ados seis meses 

desde la publicación de la solicilud, no se presenló petición de pane del 

inieresado para ejŁctuar ci examen de fondo, razón por la  cual se considera 

abandonada la solicitud en los tØrminos del mencionado articulo 44" 
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HECHOS 

1. El 31 de Mayo de 2005, mi representada, la sociedad 

FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER 

ANGEWANDTEN FORSCHUN E.V., presentó la solicitud de 

patente de invención titulada "PROCESO PARA LA APLICACION 

POR ALTO VACIO DE SUBSTRATOS ACINTADOS CON UNA 

CAPA DE BARRERA DE OXIDO DE ALUMINJO", con el fin de 

. dar cornienzo a la fase nacional, en virtud del Tratado de 

CooperaciOn en Materia de Patentes (PCT). 

2. El extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la 

Propiedad Industrial No. 569 de 31 de Octubre de 2006. 

3. El 17 de Mayo de 2007, es decir, con fecha anterior a la de 

expedición de la  ResoluciOn 14756 objeto de recurso, se solicitO y 

pagó el examen de patentabilidad. 

4. El 17 de Mayo de 2007, es decir, tambidn con fecha anterior a la de 

expediciOn de la Resolución 14756 objeto de recurso, se solicitó una 

nueva publicación del extracto de la solicitud, ya que la efectuada 

en La Gaceta 569 no se realizó conforme al resumen presentado 

con la solicitud de patente. 

5. El 25 de Mayo de 2007. la Division de Nuevas Creaciones expidió la 

Resolución No. 14756, declarando abandonada la solicitud de 

patente. 

CONSIDERACIONES 

I. La publicaciOn fue efectuada en forma indebida y, por tanto, el tØrmino 

ara solicitar ci examen de patentabilidad no empezO a correr a partir de la 

misma. 
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Tal como lo afirmØ en mi memorial de 10 de Mayo de 2007, en el cual solicitØ 

la nueva publicación del resumen de la solicitud de patente, existen diferencias 

de fondo entre el resumen presentado y el resumen publicado, que justifican 

una nueva publicación del mismo. 

Dichas diferencias se aprecian claramente en el siguiente cuadro comparativo: 

Resumen radicado Resumen publicado 

"Proceso para la vaporización de substratos ’Proceso para la aplicación par alto vac(o 

acintados con una capa barrera transparente de substratos acintados, con una capa de 

de ox/do de aluminia. barrera transparente de dxido de alu,ninio, 

El invento ala e a un proceso para Ia mediante evaporacida react/va de aluminia 

vaporización de substratos acintados con 
y 

entrada de gas reactivo, instalación de 

una capa barrera transparente, mediante la vaporización acintada, caracterizada 

vaporizaciOn react/va de alum inio 
y 

entrada porque, anterior al revestimiento con oxido 

de gas reactivo, en una ins/a/ac/On de de alum/n/a, sobre el substrata se expande, 

vaporizaciOn acintada, proceso para el cual, mediante chisporro/co con un magnetrOn, 

an/es del revestimiento con Oxido de una capa no totalmente cerrada de un 

aiuminio, sobre ci substrata se expande una metal o de un Oxido de metal". 

capa cerrada incompleta de un metal a de un 

ox/do me/Ælico mediante chisporroteo de 

magnetron 

En primer tØrmino, "vaporización" y "aplicación por alto vacfo" no son 

sinónimas. Es posible evaporar sin alto vacIo o con alto vaclo. 

En segundo tØrmino, no es lo mismo decir "entrada de gas reactivo, en una 

instalación de vaporización acintada", que simplemente "entrada de gas 

reactivo, instalación de vaporizaciOn acintada". La omisión de las palabras "en 

una" cambia completamente el sentido de la frase. 

En tercer tØrmino, tampoco es igual referirse a "una capa no totalmente 

cerrada" y a "una capa cerrada incompleta". 

Dejando de lado la discusión sobre si el resumen solicitado describe de manera 

mÆs adecuada el invento, o si por el contrario, el resumen publicado lo hace, lo 
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cierto es que La Administración no estÆ facultada para hacer modificaciones a 

los documentos presentados por el solicitante. 

Establecen al respecto los Articulos 6 y 121 de la Constitución PolItica de 

Colombia: 

ArtIculo 6: "Los particulares solo son responsabies ante las autoridades por 

infringir la 

Constitución y las leyes. Los servidores piblicos lo son par la 

inisma causa y par omisiOn o extralimilación en ci ejercicio de sus funciones. 

40 
(Negrillas fuera de texto). 

ArtIculo 121: "Ninguna autoridad del Estado podrÆ ejercerfunciones distintas 

a las que le atribuyen la ConstituciOn y la icy" 

En efecto, a diferencia de los particulares, quienes pueden hacer todo aquello 

que no les estØ expresamente prohibido, las autoridades del Estado solamente 

pueden hacer lo que les estÆ expresamente permitido, entre lo cual no estÆ, 

obviamente, modificar de oficio los documentos radicados por el solicitante. 

Si la Division de Nuevas Creaciones consideraba que el resumen de la 

invención, tal como fue radicado, no la describla de forma adecuada para 

cumplir las finalidades de la publicación, ha debido requerir al solicitante, en 

los trminos del ArtIculo 39 de la DecisiOn 486, con el fin de que modificara 

dicho resumen o con el fin de que aceptara la modificación propuesta por La 

DivisiOn de Nuevas Creaciones. 

La Decision 486 consagra expresamente la facultad de las autoridades 

administrativas de requerir al solicitante para que complete o corrija la 

docurnentación presentada, en los siguientes tØrminos: 

ArtIculo 39 de la DecisiOn 486: "Si del examen de forma resulta que la 

solicitud no contiene los requisilos establecidos en los articulos 26 y 27, la 

oficina nacional competente notUicaro al solicitante para que complete dichos 

requisitos dentro del plaza de dos meses siguientes a lafecha de notflcación. A 

solicitud de parte dicho plaza serO prorrogable par una sola vez, par un 

perlodo igual, sin que pierda su prioridad. 
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"Si a la expiración  del tØrmino seflalado, ci solicitante no completa los 

requisitos indicados, la solicitud se considerarÆ abandonada y perderÆ su 

prelación.  Sin perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardarÆ la 

conjidencialidad de la solicitud," 

Ahora bien, entre los requisitos del ArtIculo 26 se encuentra, precisamente, el 

Por otra parte, ninguna norma en La DecisiOn 486 faculta a La Autoridad 

. Nacional Competente para efectuar, de oficio, modificaciones a las solicitudes 

de patente radicadas por ci solicitarite. La facultad de pedir que se modifique la 

solicitud recae exciusivamente en la persona del solicitante (ArtIculo 34). 

En cambio, como ya se dijo, dichas normas si consagran los mecanismos para 

que la Autoridad requiera al solicitante para que modifique su solicitud, pero no 

para que la modifique de oficio. 

Si la Division de Nuevas Creaciones tuviera la facultad de modificar, como a 

bien lo tenga, el resumen de la invención, entonces no se exigirla al solicitante 

que presentara este resumen, sino que corresponderla a la Division prepararlo. 

En consecuencia, la publicaciOn del resumen de la patente fue efectuada en 

forma indebida y es nulo todo lo actuado desde el momento de la 

publicaciOn. 

Ahora bien, por efecto de dicha nulidad, la publicaciOn y cualquier tØrmino que 

comience a correr a partir de ella son inexistentes, y no puede fundamentarse la 

declaración de abandono en el no cumplimiento de dicho tØrmino por el 

solicitante. 

Una vez se publique la solicitud en debida forma, comenzarÆ a correr el tØrmino 

previsto en el Artfcubo 44 de la Decision 486. 

2. Prevalencia del derecho sustancial sobre lo procesal. 
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Aim suponiendo que Ia publicación de la patente no hubiese sido nula, que silo 

es, la DivisiOn de Nuevas Creaciones no toma en consideración, en La 

ResoluciOn recurrida, que mi representada solivitó y pagó el examen de 

patentabilidad, mediante memorial radicado el 17 de Mayo de 2007. 

Este memorial, y el correspondiente pago, claramente indican la voluntad de la 

sociedad solicitante de continuar adelante con el trÆmite de la patente. 

En este sentido, es importante considerar cuÆl era la intención del Legislador 

comunitario con ci ArtIculo 44 de Ia DecisiOn 486. 

El sentido de este ArtIcuio no era, ni mucho menos, crear una "trampa 

procesal" en detrimento de los solicitantes de patentes, sino determinar si 

realmente ci solicitante estÆ o no interesado en seguir adelante, para evitar el 

desperdicio de tiempo de Ia AdministraciOn en estudios de fondo que ya no son 

relevantes para ci particular. 

En consecuencia, sancionar al solicitante de una patente que si estÆ interesado 

en continuar con su solicitud, y que asI lo demostrO solicitando y pagando el 

examen de patentabilidad, serIa dar primacia a lo procedimental, a lo adjetivo 

sobre lo sustantivo. 

El artIculo 44 de la DecisiOn 486 de la Comunidad Andina es una norma de 

trÆmite, una norma procedimental, que no deberIa utiiizarse para impedir la 

obtenciOn de un derecho sustantivo como es ci del otorgamiento de una patente 

de invención. 

Tal es ci sentido del Articulo 4 del COdigo de Procedirniento Civil, que dispone 

que "al interpretar la icy procesal, ci juez deberÆ tener en cuenta que ci objeto 

de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la icy 

sustanuiva". 
.L 

Dentro de la misma filosofia jurIdica de no quedarse en lo formal, en lo 

procedimental, sino en ir al fondo, a lo fundamental, al derecho sustancial de 

los asociados, estÆ tambiØn piasmado en el Articuio 3 (inciso 5) del Código 

Contencioso Administrativo cuarido determina: "En virtud del principio de 
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eficacia, se tendrÆ en cuenta que Li procedimientos deben lo,’rar su -final/dad, 

removiendo de ojIcio los obstÆculos puramente formalesv evitando decisiones 

inhibitor/as. Las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrÆn 

sanearse en cualguier tiempo a petición del interesado" (Subrayado fuera de 

texto). 

AsI lo reitera el artIculo 2 del Código Contencioso Administrativo cuando 

dispone claramcrite que "los funcionarios iendrÆn en cuenta que la actuación 

admin/strativa tiene por ob/eto ci cumplim/enlo de los comet/dos estalales 

. como lo seæaian las leyes, la adecuada prestación de los servicios pithlicos yj. 

cfectividad de los derechos e intereses de los administrados, reconocidos por la 

icy ". (Subrayado fuera de texto). 

A este mismo respecto, ci inciso 5 del ArtIculo 3 del Codigo Contencioso 

Administrativo establece que las autoridades administrativas en virtud del 

principio orientador de eficacia deben tener "en cuenta que los procedimientos 

deben lograr su final/dad, removiendo de oficio los obstÆculos puramente 

fbrmales y evitando decisiones inhibitor/as, Las nulidades que resulten de 

vie/os de procedimiento podrÆn sanearse en cualquier tiempo a petición del 

interesado ". 

Las normas anteriormente transcritas desarrollan ci principio constitucional y 

doctrinal de la eficacia, principio segitn ci cual todos los funcionarios 

administrativos y judiciales deben dirigir su atención hacia lo fundamental, es 

decir, al asunto de fondo o sustancial, no quedarse en lo puramente formal, es 

decir, en la forma, en lo accesorio, en ci procedimiento, de manera que se 

remuevan los obstÆculos puramente formales y se eviten decisiones inhibitorias. 

Sin embargo, en La Resolución No. 14756 de 25 de Mayo de 2007 se ignora ci 

principio de eficacia contemplado en los artIculos 2 y 3 del Código Contencioso 

Administrativo, pues claramente se da preferencia a lo procesal sobre To 

sustancial, dando lugar a una decision de acuerdo con La cual no se reconoce ci 

derecho del solicitante al examen de fondo de la invenciOn. 

Igualmente, es importante tener en cuenta que los artIculos 2 y 3 (inciso 5) del 

Codigo Contencioso Administrativo desarrollan ci principio constitucional 
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contenido en el ArtIculo 228 de la ConstituciOn PolItica, el cual reconoce la 

prevalencia del derecho sustancial sobre los trÆmites formales al disponer que 

"La Administración de Justicia es una Juncion pzbiica. Sus decisiones son 

independientes. Las actuaciones serÆn pz2blicas y permanentes con las 

excepciones que establezca la Icy y en el/as prevalecerÆ ci derecho sustancial 

( ... ) ". (Subrayado y en negrillas fuera de texto). 

Esta tendencia de la prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente 

formal o adjetivo se ilustra claramente en la sentencia del 4 de mayo de 1999 

dictada por La Sala de CasaciOn Civil y Agraria de La Corte Suprema de Justicia, 

Magistrado Ponente: Dr. JosØ Fernando Ramirez Gómez, dentro del expediente 

No. 1-6206, segün la cual: 

"Dentro de este entendimiento, ci acto administralivo cuestionado mediante 

esia acción de tutela aparenta Ie’alidad en cuanto se encuentra en perfecta 

consonancia con la deciaración literal del precepto en que se fundamento la 

decision. Sin embargo, ese juicio de legalidad pasa a un segundo piano si se 

analiza ci caso concreto a la luz de los principios consagrados en la actual 

Constitución Poiltica. 

Para ello es necesario recordar que los procedimientos, ya judiciaies ora 

administrativos, solo se justifican en la inedida en que constitu van un 

instrumento idOneo Para Ia büsgueda de  la verdad, porque Østa corresponde a 

un principio de justicia que legitima las instituciones y purifica la democracia. 

La crisis de lajusticia, entendida como órgano del Estado, dimana deifracaso 

en la averiguación de la verdad, al aparejar iniquidades, impunidad, inejIcacia 

y desorden. 

"Si como lo ha dicho la Curie Constitucional, la Constitución demanda deljuez 

no solo decisiones en derecho sino justas, impregnadas de los valores y 

principios esenciales del ordenamiento, forzoso es entonces concluir que los 

procedimientos formales no siempre serOn ci camino Para ci descubrimiento 

de la solución ideal. 

"Formalmente, como se anotó, la decision de la administración aparenta 

legalidad. Sin embargo, vista el/a con criterios de eguidad y raciona/idad 

resulta in/usia, por cuanto desconoce la verdad y fortalece ci procedimiento 

formal en detrimento de derechos fundamentales como ci debido proceso 
v 

ci 

derecho de defensa. Ciertamenie en ci caso operaba una preclusion, Pero ante 
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ci descubrimiento de la verdad, la solucidn no podia ser otra que el 

reconocimiento de ella, porgue la puny que se siue presentando entre los 

principios de legalidad y seguridad juridica con los principios de eguidad y 

justicia, machas veces, y Østa es una de ellas, debe dirimirse a favor de los 

sevindos cuando de por medio se ha/la ía verdad; mÆxime si se estÆ en frente 

le procedimientos donde la administración esjuez y porte interesada a la vez, y 

par ende, orientada par un criteria de parcialidad, cual puede ser la simple 

dejensa de los intereses Jiscales del Estado, peru con olvido de la persona que 

es centro de actuación. 

40 
"El desacuerdo del caso se da en ci campo teórico del derecho. Es un 

desacuerdo sobre elfimdarnento del derecho’, coma dirla Dworkin, porque ci 

,ti,ncionario administralivo dio al artIculo 281 que esgrimió como base 

normativa, una interpretación literal, fuera de contexto, incompatible con los 

post idados consiltucionales actuales que reguieren de ’una labor 

hermenØutica en la que los elementos con figurwi an todo dotado de sentidoj 

no siinpiemente una sumatoria de partes separables’. De tal manera que la 

labor del juez no se aota con la simple apiicación de Ia reRla de la 

subsunción coma ar,rnento de ióica formal, y no que necesariamente tiene 

que avanzar y pro fundizar en la- bÆsgueda del ’fundamento del derecho ". 

(Subrayado y la negrilia fuera de texto). 

Las apreciaciones jurIdicas de nuestra Corte Suprema de Justicia anteriormente 

transcritas parecen diseæadas para el caso del cual nos hemos venido ocupando, 

pues en ellas se pone tambiØn de relieve que aunque un acto administrativo 

aparente legalidad por estar en perfecta consonancia con una norma legal, ese 

juicio de legalidad pasa a un segundo piano cuando se confronta con la verdad 

real (que la solicitud de examen de patentabilidad S1 se presentó y pagó) y con 

criterios de racionalidad, de equidad y de justicia, confrontación de la cual bien 

puede resultar una decision injusta que fortalece ci procedimiento formal en 

detrimento de la verdad. 

En consecuencia, la Resolución 14756 de 25 de Mayo de 2007 viola 

abiertamerite los principios sobre los cuales deben estar basadas todas las 

actuaciones de las diferentes autoridades administrativas, en especial, el 

principio de la eficiencia. 
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4, ViolaciOn de Regla 51 bis3 del Reglamento del Tratado de Cooperación 

en Materia de Patentes PCT, que entró en vigencia el 1 de Abril de 2007: 

Establece la mencionada Regla, la cual no ha sido aün traducida a! espafiol: 

"Where any of the requirements referred to in Rule 51bis.1(a)(i) to (iv) and (c) 

to (e), or any other requirement of the national law applicable by the 

designated Office which that Office may apply in accordance with Article 27(l) 

or (2), is not already fulfilled during the same period within which the 

requirements under Article 22 must be complied with, the designated Office 

shall invite the applicant to comply with the requirement within a time limit 

which shall not be less than two months from the date of the invitation. Each 

designated 0111cc may require that the applicant pay a fee for complying with 

national requirements in response to the invitation. (Negrillas fuera de texto). 

Resulta claro que si bien la Regla 51 bis hace referencia particular a ciertos 

documentos adicionales que pueden ser solicitados por la Oficina Nacional 

Competente, su disposición es aplicable, como el texto mismo lo manifiesta, a 

cualq flier otro req uerimiento de la ley nacional, y que esta disposiciOn 

claramente obliga a la Oficina Nacional a invitar al solicitante a cumplir con 

el requerimiento, otorgÆndole no menos de dos (2) meses para hacerlo. 

Estas imperativas Ordenes legales estÆn complementadas por ese sabio y viejo 

aforismo romano segün el cual "ubi cadem ratio, ibi idem jus debet esse", que 

significa que en donde haya identidad de razón debe existir identidad de 

derecho o, lo que es lo mismo, que en donde exista la misma razón debe existir 

Ia misma disposiciOn. 

En consecuencia, ci espIritu mismo de la Regla, en concordancia con toda la 

orientaciOn contenida en el PCT, no es otro que dar oportunidad al solicitante 

para que complete cuatquier requisito formal necesario para la obtenciOn de 

su patente. 

AsI las cosas, la decision contenida en la Resolución 14756 es claramente 

violatoria de la Regla 51 bis3 del Reglamento del Tratado de Cooperación en 

Materia de Patentes PCT. 
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De esta manera, respetuosamente solicito a! Seæor Superintendente se sirva: 

1. Revocar la Resolución 14756 de 25 de Mayo de 2007, declarar la 

nulidad de todo lo actuado a partir de la orden de publicaciOn y ordenar 

nuevamente la publicación en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 

0, en subsidio: 

2. Revocar la ResoluciOn 14756 de 25 de Mayo de 2007 y ordenar a la 

Division de Nuevas Creaciones que proceda a realizar el Examen de Fondo de 

la solicitud de patente de invención titulada "PROCESO PARA LA 

APLICACION FOR ALTO VACIO DE SUBSTRATOS ACINTADOS CON 

UNA CAPA DE BARRERA DE OXIDO DE ALUM[NIO". 

PODER 

El poder que me facuita para actuar obra en ci expediente. 

NOTIFICACIONES 

RecibirØ notificaciones en la Secretaria de ese Despacho o en la Carrera 9 No. 

74-08, Oficina 504 de Bogota, D.C. 

Del seæor Superintendente, 

f-z 

Ernesto Cavelier Franco 

C.C. 19.08 1.620 de Bogota 

T.P 11519 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RADICACION: 5-52766 EDICTO No. 9911 

LA SECRETARA GENERAL AD-HOC 
HACE SABER: 

Que esta Superintendencia profiriO Resolución No. 14756 de 25-MAY-2007. Que el contenido do la parte resolutiva es como sigue: El 
Superintendente de Industria y Comercio. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Declarar abandonada la sohcitud de privilegin do patente do 
invenciOn que entró en fase nacional en virtud del Tratado de CooperaciOn en Materia de 
Patentes (PCT), de acuerdo con )as razones expuestas en la parte considerativa do la 
presente resoluciôn 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contendo de la presonte resoluciôn at 

doctor Ernesto Cavelier Franco, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de 
Fraunhofer - Gesellschaft Zur Förderurig Der Angewandten Forschung E,V., entregândole 
copia de la misma, advirtiØndole que contra ella pocede el recurso de reposición interpuesto 
ante ci Superintendente de Industria y Comercio, al momento de la notificacióri o dentro de 
los 5 dias hbiies siguientes a ella. 

NOTIFQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota, D.C., a los 

2 5 MAYO 2uu1 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO, 

A41 40EBIAR 

Para notificar a los interesados Se fija el p s e ICTO en lugar visible al püblico  en la SUPERINTE 
COMERCIO, por et tØrmino de (10) die ontados a partir do las 8:00a.m. de hoy. 

EADEUSTRIA 

Secretaria General Ad-Hoc 12-JUN-20 - Este edicto se destja hoy 26-JUN-2007 a )as 4.30 p.  
Secretaria General Ad -Hoc 
EDICTO No. 9911 

http://docs.sic.gov.co/Docunientos/ApEdictos/edictos.php?fecha= 1 2-6-2007&kini4() 08/06/2007 


