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SUPERINTENDENICIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

'RESOLUCION_. ... 33145

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 05-099825

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Codigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 23350 de 31 de agosto 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 06 de octubre de 2006,
bajo el nimero 05 099825 00003 0000, la doctora Ana Maria Zarate Torrenegra, en
su calidad de apoderada del solicitante interpuso recurso de reposicion contra la
decisién contenida en la citada resolucion, con el objeto de que se revoque la
mencionada providencia y, en su lugar, se continte con el tramite.

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

Advierte la recurrente que su disensién “no implica el desconocimiento de la
disposicién contenida en el articulo 85 de la Decision 486... lo que si quiero dejar
claro es que en tratandose de una discusién sobre la peticion de la patentabilidad de
la invencidn, no es de aquellos que se encuentran contemplados en el articulo 85
ibidem, entendida esta expresidn ‘como los tramites de la solicitud hasta su
publicacion’ quedando por fuera lo contemplado por el articulo 44 de la misma
Decisién, ya que esta disposicidon hace relacidn exclusivamente a plazo de
tramitacion, vr. gr. el término para examinar la presentacién de la solicitud, examen
de forma, el plazo para la oposicion.

“En este orden de ideas es preciso dejar aclarado que, en sentido estricto, la solicitud
del examen de patentabilidad no es un simple tramite a que hace relacién el articulo
85 adjustem, puesto que vuelo y repito, la actuacion del articulo 44 no es un tramite,
sino un andlisis de fondo sujeto a condiciones de tipo legal, sustancial, procedimental
y constitucional, que hace que este actuar no sea de los aquelios llamados tramites
formales puesto, que aqui lo que se entra a resolver es de fondo, razén por la cual el
término previsto en el comentado articulo 85, no (es) aplicable a este requisito... la
providencia desconfigura el sentido teleolégico contenido en los articulos 44 y 85 de
la Decisién 486, atribuyéndole por medio de una interpretaciéon contra legen, una
finalidad diferente a la plasmada por la voluntad de la Comision, imponiendo criterios
exegéticos apartandose de un sentido razonado y desproporcionado frente al
solicitante de la patente”. !
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Luego de transcribir el articulo 44 de la Decision 486 sefala la recurrente que su
disensién con la resolucidon que impugna “se circunscribe basicamente en la
inobservancia efectiva de los valores fundamentales de la ciencia juridica, ya que no
puede creerse que el examen de fondo para el estudio de la patentabilidad sea
considerado un simple trémite, como por ejemplo, el término para la presentacion, el
término (para) la oposicion, etc.

“Si bien el articulo 85 de la Decisién hace referencia a la reduccién de los términos,
también estos hacen referencia ‘a los plazos de tramitacion’ que en sentido estricto
son aquellos que hacen relacion a simples tramites de forma y de requisitos
meramente formales, mas no de fondo o que requiera un estudio para decidir sobre
su patentabilidad.

“En la presentacién que hemos hecho hasta ahora, hay implicitas dos ideas que debo
hacer explicitas en este momento: La primera es, que el término de 6 meses tal y
como lo establece el articulo 44 de la Decisién, no puede ser reducido a la mitad en
aplicacién al articulo 85, -por interpretacién erronea de este Gltimo- ya que, vuelvo y
repito, el examen de fondo no es un tramite sino un estudio de fondo que decide o no
la patentabilidad, y consecuentemente este es susceptible de os recursos legales, a
contrario sensu, las actuaciones de simple tramite. Es aqui donde quiero llamar
poderosamente la atencion a su digno Despacho, que una cosa es los efectos que
produce la inobservancia de los tramites y otra es la decisibn de fondo que se
produce sobre el estudio de la patentabilidad del caso sub judice; mientras que en el
primero se debe requerir por falta de algunos requisitos, con un simple auto sin
susceptibilidad de recurso alguno sino de cumplimiento, en el segundo la exigencia
para la decision de fondo sera susceptible de todos los medios impugnatorios que la
norma procesal da como herramienta, al administrado.

“Y la segunda idea, es que hay diferencias importantes cuando se aplica una
disposicion legal, es aqui donde debe desplegarse la gnoseologia juridica, para
llevarnos a hacer una verdadera interpretacion de los tratados de los valores del
derecho, es decir, que la aplicacion de una norma no puede estar vacia de simples
interpretaciones carentes del sentido axiolégico del derecho, sino por el contrario
debe atenderse aplicando estos, de tal forma que no desconfigure el intimo querer
del legislador.

“Como conclusidn debe su Despacho revocar la providencia aqui atacada por las
razones expuestas en precedencia y en su defecto ordenar a quien corresponda
aceptar el pago aqui efectuado dentro de los seis meses a la publicacion de la
gaceta, de acuerdo con lo establecido en el articulo 44 de la Decisidén 486, para que
se realice el estudio sobre la patentabilidad del modelo de utilidad que en este libelo
se solicita”.
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CUARTO: Que para atender lo sefialado 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 los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El articulo 44 de |la Decision 486 por su parte establece: “Dentro del plazo de seis
meses contados desde la publicacion de la solicitud, independientemente que se
hubieren presentado oposiciones, el solicitante debera pedir que se examine si la
invencién 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 caerd 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 Decision 486, la necesidad de pedir la realizacion del
examen de patentabilidad que se sefala en el articulo 44 de la misma Decisién, se
aplicara a las solicitudes de patente 0 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 Decisiéon 486 dispone: “Son aplicables a las patentes de modelo
de utilidad, las disposicicnes sobre patentes de invencién contenidas en la presente
Decision en lo que fuere pertinente, salvo en lo dispuesto con relacion a los plazos de
tramitacion, los cuales se reduciran a la mitad. Sin perjuicio de lo 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 el presente
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un “Envase con cierre de
desplazamiento y giro”.

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que
presentada la solicitud el 03 de octubre de 2005, y una vez cumplido esta con los
requisitos formales, mediante Oficio 1314 de 31 de octubre de 2005 se ordend su
publicacion la cual se hizo efectiva el 28 de abril de 2006, Gaceta de la Propiedad
Industrial 563, por lo que correspondia al solicitante, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 44 de la Decision 486 y Titulo X de la Circular Unica expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio, pedir el examen de patentabilidad dentro
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de los 3 (tres) meses siguientes, pagando la tasa establecida para tal fin, lo que en
este casc no se hizo, por lo que la solicitud cayé en abandono como lo prevé el
mismo articulo 44 citado.

Para impugnar la decisién arguménta la recurrente que su desacuerdo “no implica el
desconocimiento de la disposicion contenida en el articulo 85 de la Decision 486... lo
que si quiero dejar claro es que en tratandose de una discusion sobre {a peticién de
la patentabilidad de la invencién, no es de aquellos que se encuentran contemplados
en el articulo 85 ibidem, entendida esta expresién ‘como los tramites de la solicitud
hasta su publicacién’ quedando por fuera lo contemplado por el articulo 44 de la
misma Decision, ya que esta disposicion hace relacion exclusivamente a plazo de
tramitacion, vr. gr. el término para examinar la presentacion de la solicitud, examen
de forma, el plazo para la oposicién. En este orden de ideas es preciso dejar
aclarado que, en sentido estricto, la solicitud del examen de patentabilidad no es un
simple tramite a que hace relacién e! articulo 85 adjustem, puesto que vuelo y repito,
la actuacién del articulo 44 no es un tramite, sino un andlisis de fondo sujeto a
condiciones de tipo legal, sustancial, procedimental y constitucional, que hace que
este actuar no sea de los aquellos llamados tramites formales puesto, que aqui lo
que se entra a resolver es de fondo, razén por la cual el término previsto en el
comentado articulo 85, no (es) aplicable a este requisito... la providencia
desconfigura el sentido teleolégico contenido en los articulos 44 y 85 de la Decision
486, atribuyéndole por medio de una interpretacion contra legen, una finalidad
diferente a la plasmada por la’ voluntad de la Comisién, imponiendo criterios
exegéticos apartandose de un :sentido razonado y desproporcionado frente al
solicitante de la patente”. '

Sea lo primero precisar que, contrario a lo sefialado por la recurrente, el tramite de la
solicitud y por lo mismo el procedimiento de concesién de una patente se extiende
hasta el momento de proferirse una decision definitiva (concediendo o negando), de
manera que hasta tanto esta no se produzca lo que hay en curso es un tramite
administrativo parte del cual es, precisamente, la peticion de examen de
patentabilidad. Ahora, que dentro del tramite haya examenes de forma y luego un
examen de fondo ¢ de patentabilidad y un examen definitivo no quiere decir que
estos Ultimos se sustraigan al concepto de tramite legalmente establecido, el tramite
de la solicitud no distingue actuaciones de forma y actuaciones de fondo sino que es
uno solo y esta, como bien puede comprobar la recurrente, contemplado en el
Capitulo IV (Arts. 38 a 49) de la Decision 486, tratandose de solicitudes de patente de
invencion; tramite que se aplica por igual a las solicitudes de patente de modelo de
utilidad por remisién expresa del articulo 85 de la Decision 486. ‘ Resultaria por
demas extrafio admitir que el tramite de la solicitud llega ‘hasta la publicacién’ de
esta, como lo expone la recurrente, quedando por saber que sigue después de la
misma o a qué denominacion responden las actuaciones posteriores a dicha
publicacién, acaso serian actuacipnes por fuera de la ‘tramitacion’ de la solicitud *?.
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Por o anterior, salvo lo previsto expresamente en la disposicién del articulo 85 de la
Decision 486 con respecto al caracter publico y consulta dei expediente, ademas de
la publicacion (12 meses), todos los plazos de tramitacién se reducen a la mitad
tratandose de solicitudes de patente de modelo de utilidad.

En consecuencia, siendo la peticion del examen de patentabilidad un paso mas
dentro de la tramitacion de la solicitud, la misma debe hacerse en un plazo que por
ser la mitad del correspondiente a solicitudes de patentes de invencion es de tres (3)
meses. '

No queda duda a la Oficina que tal es el entendimiento unico posible a partir de la
normativa aplicable, por lo que no resulta admisible la interpretacién de ia recurrente.

En este caso considerd la Superintendencia, al momento de declarar et abandono de
la solicitud, que correspondia al solicitante pedir tal examen de patentabilidad, previo
pago de la tasa establecida para tal fin. No atendida tal exigencia legal resulta claro
que la consecuencia a darse es la que sefala el mencionado articulo 44, en
concordancia con el articulo 85, es decir la declaratoria de abandono de fa solicitud,
como en efecto se hizo. A

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

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucién 23350 de
31 de agosto de 2006, por medio de ia cual se declardé abandonada una solicitud de
patente de modelo de utilidad.
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion a la doctora Ana Maria Zarate T., en su calidad de apoderada del
solicitante, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede
recurso alguno por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
) Dada en Bogot, D. C.,alos 3O WV, 2006

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,

GA@MR%%’WE%

Doctora

Ana Maria Zarate T.

Calle 17 No 8 — 49, Ofic. 309
Bogota, D.C.
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