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El Desgé{{&ié en la Resolucién aqui impugnada, declara la solicitud de fase nacional del PCT

7/
L.

~_Bogas . o
¥ tirada adyciendo lo siguiente:
="

“SEGUNDO: Que segun lo dispuesto en el articulo 22 del
Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, el solicitante
proporcionard a cada Oficina designada una copia de la solicitud
internacional y una traduccion de la misma (en la forma
prescrita) y pagara la tasa nacional (si procede) antes del
vencimiento del plazo de 30 meses (31 meses para Colombia)
desde la fecha de prioridad.

“TERCERO: Que segin lo dispuesto en el articulo 24 del
mismo Tratado, “los efectos de la solicitud internacional
establecidos en el articulo 11.3) cesaran en cualquier estado
designado con las mismas consecuencias que la retirada de una
solicitud nacional en ese Estado:...iii) si el solicitante no realiza
los actos mencionados en el articulo 22 dentro del plazo
aplicable”.

“CUARTO: Que el punto 5.2.4 del Capitulo Quinto, del Titulo
X, de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y
Comercio, establece que los requisitos minimos para la entrada
en fase nacional en virtud de los Capitulos I y II del Tratado, asi:
“Si la solicitud nacional fue depositada en idioma castellano,
para entrar en fase nacional en virtud del articulo 22 o del
articulo 39.1 del Tratado, el solicitante deberd presentar ante la
Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses contados desde
la fecha de prioridad, una copia de la solicitud internacional tal
como fue presentada, con el contenido prescrito para las
traducciones...”.

“Que asi mismo establece que “si la solicitud internacional no
fue depositada en idioma castellano, para entrar en fase nacional
el solicitante debera presentar ante la Superintendencia, dentro
del plazo antes sefialado, una traduccién al castellano de la
solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido
prescrito en el siguiente punto 5.2.5”.

“QUINTO: Que segin el mencionado punto 5.2.5 de la Circular
Unica, “la traduccién de la solicitud internacional como minimo
debera contener, la descripcion, las reivindicaciones, cualquier
texto contenido en los dibujos y copia de los mismos, el resumen
y, de ser el caso, las modificaciones y la declaracion previstas en
el articulo 19 del Tratado”™.

“Que el mismo punto 5.2.5 sefiala que “si durante el examen
preliminar internacional el solicitante ha hecho modificaciones a
la solicitud internacional en virtud de los (sic) dispuesto en el
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—_F “SEXTO: que de la simple revision de la presente solicitud, se
ha constatado que el solicitante no realiz6 los actos mencionados
en el articulo 22 dentro del plazo aplicable. Es asi como el
solicitante, para efectos de entrar en fase nacional no presentd
una traduccion al castellano de la solicitud internacional tal
como fue presentada, con el contenido prescrito en el
mencionado punto 5.2.5, como quiera que no allegd las
reivindicaciones exigidas.

“SEPTIMO: Que al no ser presentada la solicitud en los
términos establecidos en el articulo 22 del Tratado PCT y
Circular Unica, cesaron los efectos de la solicitud internacional
previstos en el articulo 11.3) del Tratado, es decir, la solicitud
internacional no tiene, desde la fecha de su presentacion
internacional, los efectos de una presentacién nacional regular en
Colombia.”

En resumen, el Despacho declara retirada la solicitud de patente de la referencia por una supuesta

falta de los requisitos formales de presentacién, en particular, la traduccién al Espafiol del

Capitulo Reivindicatorio de la solicitud tal como fue presentada dentro del tramite internacional

del PCT.
2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolucién recurrida, y en su lugar se ordene emitir un Requerimiento de
Forma, como lo indica el articulo 39 de la Decisién 486 y articulo 5.2.10 del Titulo X de la
Circular Unica del Superintendencia de Industria y Comercio, solicitando la traduccion faltante
del Capitulo Reivindicatorio, asi como cualquier otro documento formal requerido para la

entrada en fase nacional del PCT de la solicitud de la referencia.
3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1. En primer lugar, no deberia hacer falta indicarle al Despacho que nuestra
normatividad Supranacional en materia de propiedad industrial, incluyendo en materia de
patentes, es la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones. Dicha norma Supranacional,
de caracter constitucional, de ninguna manera podra ser derogada o suplantada por una norma de
menor rango, como es una ley nacional (Ley 463 de 1998) que incorpora el Tratado de

Cooperaciéon en Materia de Patentes (PCT), v menos por una Circular (Circular Unica) emitida
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293 Uterior lo reitero pues aparentemente el Despacho ignord apartes, no citados en la

A

Resolucién aqui impugnada, del Tratado PCT y de la Circular Unica de la SIC, y que si hubiese
aplicado lo establecido por la Decisidén 486 en su articulo 39, y revisado de manera integral el
Tratado de PCT y la mencionada Circular, se habria dado cuenta que en ningin momento se
contradicen y conllevan al Despacho a necesariamente emitir un Requerimiento de Forma
cuando quiera que falten ciertos documentos esenciales para proseguir con el trdmite de una

solicitud de patente de invencion.

3.2 Vale la pena establecer que la Decision 486, en su articulo 33 establece los
requisitos minimos para poder obtener una fecha de presentacion. Es decir, cumplidos dichos
requisitos minimos, la SIC no podrd rechazar, considerar retirada, o no admitida a trdmite
ninguna solicitud de patente de invencidn, sin antes haber solicitado los documentos faltantes

por medio de un Requerimiento Formal, tal como lo establece el articulo 39 de dicha Decision.

El articulo 33 de la Decision 486 lee:

“Articulo 33.- Se considerara como fecha de presentacion de la
solicitud, la de su recepcion por la oficina nacional competente,
siempre que al momento de la recepcion hubiera contenido al
menos lo siguiente:

a) la indicacion de que se solicita la concesion de una patente;

b) los datos de identificacion del solicitante o de la persona que
presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional
competente comunicarse con esa persona;

¢) la descripcion de la invencion;

d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

e) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el
presente articulo, ocasionara que la solicitud sea considerada por

la oficina nacional competente como no admitida a tramite y no
se le asignard fecha de presentacion.”

Segtn el ilustrado articulo 33 de la Decision 486, los requisitos minimos para obtener una fecha

de radicacion, es decir considerar la solicitud de patente como admitida a tramite, son:
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~«~~—---..=,,,.,Jii) La descripcion de la invencién (léase Capitulo Descriptivo);
iv) Los dibujos, si se aplica; y

V) El comprobante de pago de la tasa oficial.

En el presente caso, la solicitud de la referencia cumpli6 a cabalidad dichos cinco requisitos, por
lo que tendria que haberse admitido a tramite y efectuado un examen de forma segun el articulo
38 de la Decision 486, momento en el cual se habrian analizado los requisitos de los articulos 26
y 27 de la Decision 486 para solicitar, mediante un Requerimiento Formal, completar la solicitud

de patente, tal como lo indica el articulo 39 de la misma Decision.

3.3 El procedimiento que establece nuestra norma Supranacional, la Decision 486, no
va en contra de el Tratado PCT o de la Circular Unica de la SIC, como erréneamente asumié el

Despacho. El articulo 22 del Tratado PCT dice:

“Articulo 22 Copia, traduccion y tasa para las Oficinas
designadas

1) El solicitante proporcionard a cada Oficina designada una
copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya
efectuado la comunicacion prevista en el Articulo 20) y una
traduccion de la misma (en la forma prescrita) y pagara la tasa
nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30’
meses [plazo de 31 meses aplicable para Colombia] desde la
fecha de prioridad. Cuando la legislacion nacional del Estado
designado exija la indicacion del nombre y otros datos prescritos
relativos al inventor, pero permita que esas indicaciones se
proporcionen con posterioridad a la presentacion de una solicitud
nacional, a menos que esas indicaciones ya figurasen en el
petitorio, el solicitante deberd proporcionarlas a la Oficina
nacional de ese Estado o que actiie en su nombre antes del
vencimiento del plazo de 30' meses [plazo de 31 meses aplicable
para Colombia] desde la fecha de prioridad.

2) Cuando, segin lo dispuesto en el Articulo 17.2)a), la
Administracion encargada de la busqueda internacional declare
que no se establecerd un informe de busqueda internacional, el
plazo para el cumplimiento de los actos mencionados en el

' Nota del editor: El plazo de 30 meses, en vigor desde el 1 de abril de 2002, no se aplicara
respecto de una Oficina designada que haya notificado a la Oficina Internacional de su
incompatibilidad con la legislacion nacional aplicada por la Oficina en cuestion. El plazo de 20
meses, tal como estaba en vigor hasta el 31 de marzo de 2002, continuara aplicandose después de
esa fecha, en lo que respecta a la Oficina designada en cuestidn, mientras el Articulo 22 (1), en su
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- enel parrafo ).
3) Para el cumplimiento de los actos mencionados en los parrafos
1) o 2). cualquier legislaciéon nacional podra fijar plazos de
vencimiento més amplios que los que figuran en esos parrafos.”
(subrayado fuera de texto)

El articulo 22 del PCT, en su numeral 1, segin lo anterior, establece un término para Colombia
de 31 meses para presentar una copia de la solicitud y una traduccién de la misma, solicitud que
se entiende incluye el Capitulo Descriptivo asi como el Reivindicatorio. Ahora bien, el numeral

3 de dicho mismo articulo 22, establece que la legislacién nacional podra fijar plazos mas

amplios para cumplir con dicho requerimiento. Esto es precisamente lo que ha hecho la

Decision 486, al establecer los requisitos minimos para que una solicitud de patente sea admitida
a tramite. Como lo vimos anteriormente en el punto 3.2 del presente Recurso, el articulo 33 de

la Decision 486 fijo como requisitos minimos los siguientes:

1) La indicacion de que se solicita la concesién de una patente;
ii) Los datos identificadores del solicitante o de su representante;
iii) La descripcién de la invencion (1éase Capitulo Descriptivo);
iv) Los dibujos, si se aplica; y

V) El comprobante de pago de la tasa oficial.

Consecuentemente, la Decision 486, al no requerir el Capitulo Reivindicatorio como necesario
para obtener fecha de radicacion e iniciar el tramite de solicitud de patente, efectivamente fijé un
plazo diferente al de 31 meses para presentar dicho documento, perfectamente en consonancia
con el articulo 22 del PCT. Dicho plazo nuevo fue fijado por el articulo 39 de la Decision 486,
que es de dos meses, prorrogables por una sola vez y por el mismo tiempo, y que corre a partir
de la notificacion del Requerimiento que haga la SIC para solicitar los documentos o requisitos

faltantes.

34 Como si no fuera poco, el Despacho se explay6 en citar apartes del Capitulo Quinto
del Titulo X de la Circular Unica de la SIC, pero olvidé citar un aparte extremadamente
importante, pues es aquél aparte que permite seguir la linea de requisitos establecida por la

Decision 486 y el Tratado PCT para iniciar el tramite de fase nacional.
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Si cualquiera de los requisitos antes sefialados no se cumplieron
| entrar en la fase nacional, la Superintendencia notificard al
sofeitante para que cumpla dichos requisitos en los términos
sefialados.en el articulo 39 de la Decision 486.” (subrayado fuera
de texto).

No podria ser mas claro el articulo 5.2.10 ilustrado en establecer que si CUALQUIERA de los

requisitos antes sefialados (hablando de los requisitos para entrar en fase nacional del PCT) no se
cumplieran al entrar en fase nacional del PCT, la SIC notificara al solicitante para que los
cumpla EN_ LOS TERMINOS DEL ARTICULO 39 DE LA DECISION 486. Es decir, el

articulo 5.2.10 del Titulo X de la Circular Unica de la SIC, establece que si los requisitos

formales de presentacion establecidos por el PCT no se cumplen, se verificard lo establecido en
por articulo 39 de la Decision 486 para solicitar aquellos requisitos formales que no hayan sido
. absolutamente necesarios para obtener fecha de radicacion y aceptar la solicitud de patente a

tramite, pues si éstos faltasen si podria el Despacho inadmitir la solicitud.

3.5 Teniendo en cuenta lo anterior, es perfectamente claro que el Despacho declaré la
solicitud de patente de la referencia como “retirada” sin fundamento legal. Con base en los
anteriores argumentos, le solicito respetuosamente al Despacho revocar la Resolucion No.
28188, notificada por edicto desfijado el 28 de septiembre de 2007, y ordene emitir un
Requerimiento de Forma, como lo indica el articulo 39 de la Decision 486, el articulo 5.2.10 del
Titulo X de la Circular Unica del Superintendencia de Industria y Comercio y en consonancia
con el articulo 22 de Tratado PCT, solicitando la traduccién faltante del Capitulo
Reivindicatorio, asi como cualquier otro documento formal requerido para la entrada en fase

,. nacional del PCT de la solicitud de la referencia.

4. NOTIFICACION

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en el World Trade Center, Calle 100 No.

8A-37, Torre A, Piso 10, de Bogota.

Atentamente,

TR,







