.

/103, +" "aviso pe NoTIFicacion Industria y Comercio

CORREO CERTIFicADO S YFPERINTENDENCIA

Radicaciéon : 7-70610- -5-0 Fecha: 2008-07-30 08:12:37
Tramite : 11 PATENTEIYH

Evento : 378 FASENACIONALI

Actuacion : 432 COMUNICACTOADM
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J IAN RAISBECK ;

World Trade Center, Calle 100 No. 8-37 Torre A, Piso 10
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 26729

Fecha : 29/07/2008

Expediente : 7-70610

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS | Y II
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
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 resolucion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacién.

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

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5,7 y 10
Al contestar favor indique el numero de Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
radicacion 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
Bogota D.C. - Colombia
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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 Contencnoso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 28188 de 31 de agosto de 2007, la
Superintendencia de Industria y Comercio, declaro retirada la solicitud presentada
via PCT.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de octubre de
2007, bajo el numero 07-070610-00003-0000, el doctor J. lan Raisbeck, en
calidad de apoderado de LUDWIG MORASCH, interpuso recurso de reposicion
contra la decisién contenida en la citada resolucién, con el objeto de que se
revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se continte con el tramite de la

solicitud.

TERCERO: Que el recurso a que hace referencia el ordlnal antenor se
fundamento, en sintesis, de la siguiente manera:

Sefiala el recurrente que “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 podré ser derogada o suplantada por una norma de menor rango,
como es una ley nacional (Ley 463 de 1998) que incorpora el Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), y menos por una Circular (Circular
Unica) emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

“Lo anterior lo reitero pues aparentemente el Despacho ignoré apartes, no citados
en la Resolucién aqui impugnada, del Tratado PCT y de la Circular Unica de la
SIC, y que si hubiese aplicado lo establecido por la Decision 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 tramite de una solicitud
de patente de invencién.

“Vale la pena establecer que la Decision 486, en su articulo 33 establece los
reatiicitos minimos nara poder obtener una fecha de presentacion. Es decir,
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retirada, o no admitida a tramite ninguna solicitud de patente de invencion, sin
antes haber solicitado los documentos faltantes por medio de un Requerlmlento
Formal, tal como lo establece el articulo 39 de dicha Decision.”

Seguido a lo anterior, el recurrente trascribe al articulo 33 y al respecto sefala:
“Segun el ilustrado articulo 33 de la Decisién 486, los requisitos minimos para
obtener una fecha de radicacion, es decir considerar la solicitud de patentes como
admitida a tramite son:

“i} La indicacién de que se solicita la concesién de una patente,
i) Los datos identificados del solicitante o de su representante;
iiiy La descripcién de la invencién (Iéase 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 cumplio a caballdad dichos cinco
requisitos, por lo que tendria que haberse admitido a tramite y efectuado un
examen de forma segun el articulo 38 de la Decisién 486, momento en el cual se
habria analizado los requisitos de los articulos 26 y 27 de la Decisién 486 para
solicitar, mediante un Requerimiento Formal, completar la solicitud de patente, tal
como lo indica el articulo 38 de la Decisién 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.

“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
errdneamente asumio el Despacho.”

A continuacién el recurrente trascribe el articulo 22 del Tratado PCT vy al respecto
sefiala que “El articulo 22 del PCT, en su numeral 1, segln 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 legislacion nacional podra fijar plazos mas amplios
para cumplir con dicho requerimiento. Esto es precisamente lo que ha hecho la
Decisidn 486, el 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 Decisién 486 fij6é como requisitos minimos
los siguientes:

Y La indicacidon de que se solicita la concesion de una patente:
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iif) La descripcioén de la invencién (Iéase Capitulo Descriptivo);
iv) Los dibujos, si se aplica; y
v) El comprobante de pago de la tasa oficial

“Consecuentemente, la Decisién 486, al no requerir el Capitulo Reivindicatorio
como necesario para obtener fecha de radicacién 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 Decisién 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. :

“Como si no fuera poco, el Despacho se explayé en citar apartes:del Capitulo
Quinto del Titulo X de la Circular Unica de la SIC, pero olvid6 citar un aparte
extremadamente importante, pues 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.”

A continuacion, el recurrente trascribe el articulo 5.2.10 del Titulo X de la Circular
Unica, y al respecto sefiala, “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 presentacién establecidos por el PCT no se cumplen, se verificara lo
establecido en el articulo 39.de la Decision 486 para solicitar aquellos requisitos
formales que no hayan sido absolutamente necesarios para obtener fecha de
radicacidn y aceptar la solicitud de patente a tramite, pues si éstos faltasen si
podria el Despacho inadmitir la solicitud. '

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 22 del Tratado de Cooperaciéon en Materias de Patentes PCT, sobre la
copia, traduccién y tasa para las Oficinas designadas, sefiala que “1) El solicitante
proporcionara a cada Oficina designada una copia de la solicitud .internacional
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traduccién de la misma (en forma prescrita) y pagara la tasa naciona} (si procede)
antes del vencimiento del plazo de 30* meses desde la fecha de prioridad...” (31
meses para Colombia).

Por su parte, el articulo 24 del mismo tratado establece: "Posible pérdida de
efectos en los Estados designados 1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo
25, en el caso previsto en el punto ii) infra 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.”

Al respecto la Circular Unica expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio, en el titulo “Introduccion sobre la aplicacién del Tratado de Cooperacion
de Materia de Patentes PCT” en el numeral 5.2.4. dispone:

“Si la solicitud internacional fue depositada en idioma castellano, para entrar en la
fase nacional en virtud del articulo 22 o del articulo 39.1 del Tratado (PCT), el
solicitante debera 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 en el
siguiente punto 5.2.5.

“Si la solicitud internacional no fue depositada en idioma castellano, para entrar en
la 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. ...

“Si el solicitante no ejecuta los actos mencionados para entrar en la fase nacional
en el plazo referido la solicitud se considera retirada”

El numeral 5.2.5. de la Circular Unica mencionada sefiala: “Contenido de la
traduccién de la solicitud internacional a los efectos de los articulos 22 y 39 del
Tratado.

“la traduccion 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 vy, de ser el caso, las modificaciones y la declaracion
previstas en el articulo 19 del Tratado. :

"Si como resultado del informe de bldsqueda internacional el solicitante ha hecho
modificaciones a las reivindicaciones. la traduccidn proporcionada por el solicitante
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“Si durante el examen preliminar internacional el solicitante ha hecho
modificaciones a la solicitud internacional en virtud de los dispuesto en el articulo
34 del Tratado, la traduccion proporcionada por el solicitante debe contener la
solicitud tal como fue presentada iniciaimente y tal como fue modlflcada por el
informe de examen preliminar internacional.”

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el
presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un “garaje de
aparcamiento”. :

En el presente tramite administrativo se radicd solicitud PCT, en fase nacional el
11 de julio de 2007.

Mediante Resolucién 28188 del 31 de agosto de 2007 la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvié declarar retirada la solicitud de patente:de invencién
por cuanto revisada la misma se constatd que el solicitante no realizé los actos
mencionados en el articulo 22 del Tratado PCT dentro del plazo aplicable.

Para impugnar la decision adoptada argumenta el recurrente, en su ‘condicidén de
apoderado acreditado para éste tramite, que la Decision 486 es norma
Supranacional de caracter constitucional, que no podra ser derogada por una
norma de menor rango, como es una ley nacional que incorpora €l Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), y menos por una Circular (Circular
Unica) emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Lo anterior
lo reitera, sefialando que si se hubiese dado aplicacion al PCT, Decisiéon 486 y
Circular Unica, se hubiese emitido un requerimiento de forma, teniendo en cuenta
que faltaban ciertos documentos esenciales para proseguir con el tramite.

Al respecto, es necesario tener en consideraciéon que las disposiciones de la
Comunidad Andina son diferentes aunque armoénicas con otras disposiciones
internacionales, en este caso del Tratado de Cooperacion en Materias de Patentes
PCT, teniendo en cuenta que son aplicables en ambitos juridicos diferentes,
constituyendo el derecho comunitario un ordenamiento juridico auténomo. No
obstante, lo anterior no excluye la complementariedad de las disposiciones
mencionadas, pues se aplican internamente dependiendo del momento en que se
halle la actuacién es decir fase internacional y fase nacional.
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“De la aplicacion de esta principio de autonomla resulta, en primer lugar, la necesaria
multilateralidad para el manejo de los instrumentos que conforman el acuerdo de
integracion, asi como la primacia de o acordado comunitariamente con respecto y
sobre otros compromisos y otras posibilidades que se tengan por cualquier Pals
Miembro en razon de estar inscrito, bilateral o multilateraimente, en otros regfmenes
juridicos internacionales.

“El ordenamiento juridico andino es autonomo y la aplicacién de las normas
comunitarias que lo conforman no depende de las de otros ordenamientos
internacionales, ni debe sujetarse a que guarden compatibilidad o conformidad con
ellas. Cosa bien diferente es la que, para que este ordenamiento se acompase con el
de otras esferas u organizaciones internacionales o mundiales, el legislador andino
expida normas que acojan dentro de su ordenamiento principios y regulaciones
idénticos o semejantes a las de aquéllas.

“Ademas, el derecho comunitario andino, fuera de constituir un ordenamiento juridico
auténomo, independiente, con su propio sistema de produccion, ejecucion y
aplicacién normativa, posee los atributos, derivados de su propia naturaleza,

conocidos como de aplicabilidad inmediata, efecto directo y primacia .

Asi las cosas, como bien lo sefala el recurrente, las disposiciones normativas:
Decisién 486 de 2000, Tratado PCT vy Circular Unica no se contradicen, por lo
contrario se complementan?. El Tratado PCT se aplica en la actuacion de la fase
internacional, y regula el correspondiente tramite en la entrada a fase nacional,
sefialando los requisitos necesarios para tal finalidad. Por ello, no es del caso
aplicar al presente tramite el articulo 39 de la Decisién 486, cuando la solicitud no
ha entrado a fase nacional, teniendo en cuenta el incumplimiento de los requisitos
minimos para entrar a esta fase, razén por la cual, fue bien aplicado el articulo 24
del Tratado PCT, como consecuencia juridica del incumplimiento del articulo 22
del mismo Tratado, es decir, por el incumplimiento de los actos sefialados en el

" Sentencia 89-Al-2000. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

2. La Corte Constitucional ha sefialado en relacion con los diferentes ordenamientos que pueden
ser aplicables en materia de Propiedad Industrial en Colombia “...Y aunque el Preambulo de la
Constitucién de Colombia y sus articulos 9 y 227 sefialan, como cometido del Estado, la
integracién Latinoamericana y del Caribe, en lo econémico, social y politico, elio no se confunde
con la absoluta inalterabilidad de determinados tratados celebrados en la drbita regional o
subregional. No se puede excluir la modificacion, por mutuo acuerdo sobre el ambito de los pactos
existentes, la integracién con otros Estados dentro de la misma region y en el interior de
Latinoamérica, ni el cambio futuro de perspectivas internacionales.” Referencia: Expediente L.A.T.-
132, Revisién oficiosa de la Ley 463 del 4 de agosto de 1998, por medio de la cual se aprueban el
"TRATADO DE COOPERACION EN MATERIA DE PATENTES (PCT), elaborado en Washington el
19 de junio de 1970, enmendado el 28 de septiembre de 1979 y modificado el 3 de febrero de
1984, y el reglamento del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes" Magistrados Ponentes:
Dr. Antonio Barrera Carbonell y dr. José Gregorio Hernandez Galindo, Sentencia aprobada en
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mencionado articulo dentro del plazo aplicable.

Como se sefalo anteriormente, no se aplica al presente tramite la Decisién 486,
por cuanto el mismo no entré a fase nacional, al incumplir con las dlsposmlones
del articulo 22 del Tratado PCT.

Se suma a lo anterior y cabe aclarar que ni la Decisién ni el Tratado PCT con su
correspondiente reglamento hablan de requerimiento alguno, por el incumplimiento
de los requisitos minimos para entrar a fase nacional, razén por la cual entre otras
cosas, si no se cumplen dichos requisitos, cesan los efectos de la solicitud
internacional en el pais designado, con las mismas consecuencias que la retirada
de una solicitud nacional.

Es necesario sefalar, que en caso de que cesen los efectos de la solicitud

internacional por incumplimiento de los requisitos minimos para entrada a fase

nacional, existe la posibilidad de solicitar el restablecimiento del derecho, bajo los
preceptos de la regla 49.6 del Reglamento PCT, asi las cosas se confirma lo
sefialado anteriormente, sobre la imposibilidad de realizar un requerimiento por
articulo 39 de la Decisidén 486 de 2000, alegado por el recurrente.

Con relacion al argumento del recurrente, donde indica que: “...1a Decisién 486, en
su articulo 33 establece los requisitos minimos para poder obtener una fecha de
presentacién. Es decir, cumplidos dichos requisitos minimos, la SIC no podra
rechazar, considerar retirada, o no admitida a tramite ninguna solicitud de patente
de invencion, sin antes haber solicitado los documentos faltantes pormedio de un
Requerimiento Formal, tal como lo establece el articulo 39 de dicha Decisién...”,
cabe aclarar, y tal como se sefialé anteriormente, no se aplica al presente tramite
la Decisién 486, por cuanto el momento de la actuacién el tramite esta regulado
por el Tratado PCT, teniendo en cuenta, que el mismo no alcanzé a entrar a fase
nacional, por el incumplimiento del articulo 22 del Tratado. PCT, cuya
correspondiente consecuencia juridica, es la cesacién de los efectos de la solicitud
internacional, la cual se entiende como retirada de acuerdo al articulo 24 del PCT.

Adicionalmente, cuando el articulo 22, numeral 3° del PCT sefala que “Para el -

cumplimiento de los actos mencionados en los parrafos 1) o 2), cualquier
legislacion nacional podra fijar plazos de vencimiento mas amplios...”, se refiere al
plazo de los 30 meses para el cumplimiento de los requisitos alli establecidos,
plazo el cual Colombia amplié a 31 meses. El plazo mencionado, no se refiere a
que la Decisién 486 (autbnoma e independiente) este sefialando un plazo mas

amplio con el articulo 39 de la misma. Son dos disposiciones diferentes, y se

aplican en casos diferentes.
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de Industria y Comercio, es clara al indicar que se requerira por articulo 39 de la
Decision 486 cuando no se cumplieran los “requisitos antes sefialados’, es decir,
los requisitos previstos en la_legislacién nacional (5.2.9). Como se menciond
anteriormente, la Decisién 486 se aplica en el momento del tramite cuando ya
haya entrado una solicitud internacional a fase nacional, de lo contrario, se aplica
PCT para entrar en fase nacional, razén por la cual, no es del caso aplicar la
Decision 486 y menos el articulo 39 de la misma.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera por esta oficina que el solicitante no dio ,
cumplimiento a los requisitos exigidos en el articulo 22 del Tratado PCT dentro del
plazo aplicable al caso, en consecuencia no es del caso revocar la decision que

ahora se impugna.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion 28188
de 31 de agosto de 2007, por medio de la cual se declara retirada una solicitud de
patente de invencién.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor J. lan Raisbeck o a quien haga sus veces, en su calidad de
apoderado del solicitante LUDWIG MORASCH, entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada
la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C.,alos 2@ JUL 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO,

ALBUENA QUINONES



