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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO

en ejercicio|de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 de! decreto 2153 de 1992 y 50 del Codigo Contencioso

Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 36982 de 8 de noviembregde 2007, la
Superintendencia de industria y Comercio, declaro retirada la solicitud presentada
via PCT.

SEGUNDO: .Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de noviembre de
2007, bajo eI| nimero 07-103465-00003-0000, el doctor German Castillo Grau, en
calidad de apoderado de la sociedad SYNTHES GMBH, 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 contintte con el
tramite de la sohcntud

TERCERO: ‘Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se
fundamento, En sintesis, de la siguiente manera:

Sefiala el reclurrente que “esta solicitud de patente que entrd en fase nacional en
virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), si cumplié con
todos y cada uno de los requisitos minimos previstos en la Ley, esto es en el
Tratado PCT |y en la Decision 486, razdn por la cual, debera contmuar su tramite
ordinario.

“Establece ellarticulo 22 del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes los
requisitos minimos que debe cumplir ia solicitud al entrar a estudio en Fase
Nacional, est'o es: i) copia de la solicitud internacional, i) una traducmon de
solicitud v iii) el pago de la tasa requerida.

“A esta solicitud de Patente se acompané lo siguiente: traduccién de la solicitud
internacional (resumen descripcion, reivindicaciones y dlijOS) comprobante de
pago de la tésa poder y la (sic) artes, cumpliendo asi los requisitos minimos
establecidos tanto el (sic) la Decision 486 como en el articulo 22 del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes.”

Continua el recurrente sefialando que “Al dar inicio a la Fase Nacional de la
solicitud de Patentes debe darse aplicacion a las disposiciones de procedimiento
legales contemdas en la Decisidén 486 de la Comision de la Comunidad Andina de
Naciones, siendo por lo tanto aplicable el procedimiento establecido en Capitulo
relativo a las F atentes de Invencion de la Decisidn 486 y en este orden de ideas,
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es claroc que la SIC, debe estudiar los aspectos de forma de la solicitud, y si es del

caso requerjr, para gue se complete la solicitud en los términos del articulo 39 de
la Decision.

“Por lo anter’lior es preciso concluir que, el anaiisis de la Divisidn en este caso y en
esta etapa, en relacidén con los requisitos minimos de la solicitud de Patente, fue
mas alla dello que permite el Procedimiento establecido en la Decision, toda vez
que, en esta etapa procesal Unicamente se estudian los aspectos de forma de la
solicitud (ar‘éiculo 22 del Tratado, articulos 26 y 27 de la Decisidn), y, no es el
momento prbcesal en el que se estudian las reivindicaciones ya que para eso esta
concebida el primer estudio de fondo.” ;

Agrega el recurrente: “ni la Decision ni el Cédigo Contencioso Administrativo
consagran la figura juridica del retiro, como sancién al incumplimiento de
requisitos formales, lo que opera es el abandono, previo requerimiento de la
Division en 'relacion con los aspectos formales, y por lo tanto, no puede una
circular de lla Entidad crear sanciones juridicas imponiendo a los particulares
cargas que van mas alla de las contenidas en las normas Supranacionales y en el

codigo contencioso Administrativo.

“Si bien es cierto que el Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes en el
articulo 24 contempla la posibilidad de pérdida de efectos en los Estados
designados si el solicitante no cumple con los requisitos del articulo 22, es preciso
sefalar que:|i) esta solicitud si cumplié los requisitos minimos del articulo 22 vy, ii)
ta figura juridica de retiro no existe en la Decision 486 y por lo tanto no puede
aplicarse por;falta de un requisito formal, siendo que los requerimientos basicos si
se allegaron. :

“Establece la norma arriba mencionada que, ‘dichos cesaran con las mismas
consecuencias que la retirada de una solicitud nacional de ese Estado.” De la
lectura de la|disposicién se observa con claridad que, la sancién del retiro esta
supeditada en la legislacion interna de cada Estado, adicionalmente, dicha sancién
no existe en relacién con las solicitudes Nacionales de patentes y por lo tanto, no
puede sancio:narse una solicitud de Patente con el retiro, por el incumplimiento de
unos requisiltos para cuyo cumplimiento ya existe la figura :juridica del
requerimiento y posterior abandono.”

Agrega el recurrente que “si en gracia de discusién para la Divisién hacia falta la
copia de las reivindicaciones originales tal y como se presentaron con la solicitud
internacional, debid entonces la Divisidn requerir para que se adecuaran antes del

13 de Octubr(:e de 2007, ya que esta solicitud se radicd el 3 de Octubre de 2007 y
los 31 meses se cumplian el 13 de Octubre, es decir, que si la Division hubiera

actuado de ﬂnanera diligente y cuidadosa, habria requerido antes del 13 de
octubre de 2007.
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“Todo lo anterior para concluir que, en la resolucion No. 36982 existi6 falsa
motivacion }naterlalmente inexacta, lo cual llegaria a traducirse inclusive, en una
desviacion de poder por parte del funcionario administrativo que no requirié el
documento (faltante y aplicd una sancién que no esta contenida en la Ley de
Procedimiento.”

Seguido a lo anterior, el recurrente se permite citar al Profesor Gustavo Penagos,
asl:
“La ldea de inexactitud material de los motivos puede constituir una desvnacnér\ de
poder dél respectivo funcionario, pues si el acto se dicta por motivos inexistentes, en
realidad |carece de motivos, significando que quien lo profirié no obrd en funcién de
buen servicio, sino caprichosamente, lo cual es inaceptable.
Sin embargo, dentro de la hipbtesis anterior, cabe a la administracién demostrar que el

motivo fue expresado por explicable error...” Subrayado fuera de texto.

‘Lo anterior jpara conciuir que, las circunstancias de derecho que llevaron a la
Supenntendenma de Industria y Comercio a ordenar el retiro de esta solicitud, no
fueron reales y adecuadas. NO se cumplié con la obligacién. de requerir y por lo
tanto, dicho acto administrativo adolece de ‘falsa motivacion materialmente
inexacta’ .

‘De otro iado, si bien es cierto que las reivindicaciones originales no se
acompaﬁaror:'l junto con el petitorio de registro, ahora con la presentacion de este
recurso me plermito aportar el texto traducido de las reivindicaciones originales.
‘ :

‘Respecto alltramite administrativo que se adelantara con la interposicién de este
recurso, considerd preciso sefialar que la Superintendencia de Industria y
Comercio en sus procedimientos estd sometida a los principios orientadores
establecidos | en el Cdédigo Contencioso Administrative, y por lo tanto, sus
actuaciones deben cefiirse a los mismos, en la medida que estan concebidos para
buscar el equnhbrlo en las relaciones entre el administrado y la administracién, de
la siguiente manera:

“"Las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los principios de
economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccion, y en general,
conformela las normas de esta parte primera” (articulo 3 C.C.A)

“Tambien es CIerto que, el recurso de reposicion debe resolverse de plano, esto
es, con todos los documentos, pruebas e informaciones que reposen en él al
momento de decidirse, y al respecto establece el Coédigo Contencioso
Admmlstratwo que: "...la decisibén resolvera todas las cuestlones que hayan sido
planteadas y|las que aparezcan con motivo dei recurso...”, ademas: ‘durante la
actuacién admlnlstratlva se podran pedir vy decretar pruebas y allegar
mformaclones sin reqwsntos ni términos especiales de oficio o a peticion del
interesado’”’ (Subrayado fuera de texto)
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Continua el recurrente sefialando que “desde la dptica del Derecho Administrativo,
la Superinte‘indencia de Industria y Comercio en sus procedimientos estad sometida
a los principios que orientan las actuaciones administrativas, en la. medida gue
estos es.tanl concebidos para buscar un equilibrio en las relaciones entre el
admmlstrado y la administracion (...)". Seguido a lo anterior, el recurrente
transcribe eI articulo 3° del Codigo Contencioso Administrativo, haciendo alusién
particular del principio de eficacia, sefialando que “La finalidad del procedimiento
de solrcntud'de patente de invencidon es que el Superintendente de Industria y
Comercio sé pronuncie al respecto a la novedad, altura inventiva y aplicacion
industrial de|las invenciones solicitadas y no que se tome una decisién inhibitoria
alegando la ‘ausencia de requisitos formales, cuando los requisitos formales si se
encontraban| en la solicitud, no se requmo por ellos, y por Io tanto, era
procedente seguir adelante con la solicitud.”

Finalmente, |el recurrente solicita al Despacho “dar aplicacion al principio de
imparcialidacli que se impone en las actuaciones administrativas, y dar a este
tramite de patente el mismos (sic) tratamiento que se le dio a las solicitudes de
patente contémdas en los expedientes Ns® 07096993 y 070096991, caso en el que
bajo los misinos presupuestos de hecho y de derecho de los planteados en este
asunto, inclusive se trata de la misma sociedad solicitante, la Jefe de la Division no
acepté las modificaciones presentadas, porque no corresponden a modificaciones
efectuadas e'ln la fase internacional y requirié con fundamento en el amculo 39 de
la Decision 486 para su adecuacion.

“Aplicando la posicion del Despacho al caso contenido en los expechentes Ns°
07096993 y 07096991 en este tramite de Patente, podemos ver que se trata de la
misma sﬂuaéién formal, y por lo tanto debe darse a esta solicitud el mismo
tratamiento Iega| (anexo copia de los oficios N° 13131 y 13129 medlante los
cuales cual (s;c) se hizo el requenmlento)

CUARTO: Que para atender lo sefalado 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 Cooperacién en Materias de Patentes PCT, sobre la
copia, traduccién y tasa para las Oficinas designadas, sefiala que “1) El solicitante
proporcionard a cada Oficina designada una copia de la solicitud .internacional
(salvo que ya|se haya efectuado la comunicacién prevista en el Articulo 20} y una
traduccion della misma (en forma prescrita) y pagara la tasa nacional (si procede)
antes del venc1m|ento del plazo de 30* meses desde {a fecha de prlorldad " (31
meses para Colombla) .
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Por su parte, el articulo 24 del mismo tratado establece: “Posible perdida 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 "Introduccién sobre la aplicacion del Tratado de Cooperamon
de Materia dle 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 dfeberé presentar ante la Superintendencia, dentro del ‘plazo de 31
meses contados desde ia fecha de prioridad, una copia de la solicitud internacional
tal como fue| presentada, con el contenido prescrito para las traduccuones en el
siguiente punto 5.2.5.

“‘Sila sohmtud internacional no fue depositada en idioma castellano, para entrar en
la fase nacmnai el solicitante debera presentar ante la Superintendencia, dentro
del plazo antes sefialado, una traduccion al castellano de la solicitud- mternamonal
tal como fue |bres.entada con el contenido prescrito en el siguiente punto 5.2.5. .

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

El numeral 525 de la Circular Unica mencionada sefala: “‘Contenido de la
traduccion de la solicitud internacional a los efectos de los artlculos 22 y 39 del
Tratado.

‘La traduccuﬁn de la solicitud internacional como minimo debera . contener, la
descripcién, las reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y copia
de los m|sm63 el resumen y, de ser el caso, las modificaciones y Ia declaracion
prewstas en él articulo 19 del Tratado.

“Si como resu|tado del informe de busqueda internacional el solicitante ha hecho
modificaciones a las reivindicaciones, la traduccién proporcionada por el solicitante
debe contene'r las reivindicaciones tal como fueron presentadas inicialmente y tal
como fueron modificadas.

“Si durante 'el examen preliminar internacional el solicitante ha hecho
modlflcacuones a la solicitud internacional en virtud de los dispuesto en el articulo
34 del Tratado la traduccién proporcionada por el solicitante debe contener la
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solicitud tal|como fue presentada inicialmente y tal como fue modificada por el
informe de examen preliminar internacional.

EL CASO EN ESTUDIO

Examinada nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con un “Dispositivo de
osteosintesis unidireccional-

En el prese! te tramite administrativc se radicd solicitud PCT, para sohcﬂud de
patente en fase nacional, el 3 de octubre de 2007.

Mediante Resolucién 36982 de 8 de noviembre de 2007 la Superintendencia de
Industria y C}omercio resolvié declarar retirada la solicitud de patente de invencion
por cuanto revisada la misma se constatd que el solicitante no realizd los actos

mencionado en el articulo 22 del Tratado PCT dentro del plazo aplicable.

Para impugn_ar la decisién adoptada argumenta el recurrente, en su.condicion de
apoderado acreditado para éste tramite, que la presente solicitud entré en fase
nacional, cumpllendo todos los requisitos minimos previstos en la Iey, es decir, con
los del Tratado PCT y con la Decisidn 486. :

Al respecto, es importante recordar el articulo 22 del Tratado de Cooperacién en
Materia de Patentes este establece: “1) El solicitante proporcionara a cada Oficina
designada una copia de |a solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado
la comumcamon prevista en el Articulo 20) y una traduccién de la misma (en forma
prescrita) y paqara la tasa nacional {si procede) antes del vencimiento del plazo de
30* meses desde la fecha de prioridad {...)" (31 meses para Colombia y subrayado
y negrilla fuera de texto original). :

Del anterior articulo se infiere, que debe allegarse la solicitud internacional tal
como fue presentada (en concordancia con en numeral 5.2.4 de la Circula Unica
de la Supen'ntendenma de Industria y Comercio). Asi las cosas, si bien el
solicitante radlco una copia de la descripcion y de las reivindicaciones
(mod|f|cadas)l no allegd una copia de la solicitud internacional tal como fue
presentada, éntes del vencimiento del plazo de 31 meses desde la fecha de
prioridad, razén por la cual no debe aceptarse a fase nacionali. '

Con relacion al argumento del recurrente, respecto a que la SIC debi6 estudiar los
aspectos de forma de la solicitud y requerir al solicitante con el fin de completar la
solicitud, bajo| los presupuestos del articulo 39 de la Decisidon 486, es necesario
aclarar que las disposiciones del PCT, asi como las de la Decisién 486 se aplican
internamente Hependiendo del momento en que se halle la actuacion, es decir:
fase internaciclmal y fase nacional.
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El Tratado PCT se aplica en la actuacién de la fase internacional, y regula el
correspondlente tramite para la entrada a fase nacional, sefialando fos requisitos
minimos para tal finalidad. Asi las cosas, no es del caso aplicar al presente tramite
el articulo 39 de la Decision 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
consecuenma juridica del incumpiimiento del articulo 22 del mismo Tratado, es
decir, por el incumplimiento de los actos sefialados en el mencionado articulo
dentro del plazo aplicable.

Como se sehalo anteriormente, no se aplica al presente tramite la Decmén 486,
por cuanto aI momento de la actuacién el tramite estaba regulado por el Tratado
PCT, tenlendo en cuenta que el mismo no alcanzé a entrar a fase nacional, por el
mcumpnmnento del articulo 22 del Tratado PCT, cuya correspondiente
consecuenma juridica es la cesacién de los efectos de la solicitud mternamonal la
cual se tramita, como la retirada de una solicitud nacional.

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

Por su parte,L es necesario sefialar, que en caso de que cesen los efectos de la
solicitud internacional por incumplimiento de los requisitos minimos para entrada a
fase nacmnall 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
sefalado antenormente sobre la imposibilidad de realizar un requerimiento por
articulo 39 dela Demsnon 486 de 2000, alegado por el recurrente.

Sefala el recurrente, que respecto a los requisitos minimos de la solicitud de
patentes, la SIC fue mas alla de lo permitido por la Decision 486, teniendo en
cuenta que nc|> es el momento procesal para estudiar las re|V|nd|caC|ones

Al respecto es importante precisar, que esta Entidad en ningun momento se ha
manifestado sobre el estudio de fondo de la solicitud, mas exactamente de las
relvmdlcamones En ninglin momento ha realizado estudio de forma ni de fondo,
tomando en cuenta la Decision 488, solo ha verificado la inexistencia de los
requisitos establecidos por PCT para entrar a fase nacional.

Respecto al argumento de que la Superintendencia de Industria y Comercm no

puede sancnorﬂar una solicitud de Patente con la figura juridica del:retiro por su
inexistencia, por el incumplimiento de unos requisitos para cuyo cumplimiento ya
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existe Ia figura juridica del requerimiento y posterior abandono, es preciso aclarar
que tal y con'1o se ha sefalado, el solicitante no cumplié con los requisitos exigidos
para entrada en fase nacional al no radicar dentro del término establecido la
solicitud mternac:lonal tal como fue presentada, razén por la ‘cual, dando
cumphmlento a las disposiciones internacionales, cesan los efectos del articulo
11.3 del P. C|IT .

De otro Iado' si bien es cierto que la “figura juridica del retiro” no esta consagrada
en la Demsuon 486, también lo es, que en aras de dar aplicacién a las
dlsposmiones supranacionales, por el incumplimiento de los requisitos
establechosl en el articulo 22 del PCT, cesan los efectos de la solicitud
internacional1en el pais designado, en este caso Colombia, entendlendose como
retirada de la solicitud internacional.

Sobre el argllumento que la Divisidn debio requerir al solicitante, teniendo en
cuenta que la solicitud de fase nacional se radicé el 3 de octubre del presente afio,
y que el térm:ino de 31 meses se cumplia el 31 del mismo mes y afio, es preciso
recordar al recurrente que no es deber de la Administracién requerir ai solicitante
para que allegue la totalidad de los documentos exigidos por el PCT para entrar a
fase naC|ona1 teniendo en cuenta que es claro el tratado al sefalar que debe
altegar la salicitud internacional tal como fue presentada dentro del término
establecido. Se suma a lo anterior, que el requerimiento por articulo 39 de la
Decision 486| es cuando |a solicitud ya ha entrado en fase nacional, lo cual no
sucedid en ellpresente caso.

Respecto a Ia falsa motivacion materialmente inexacta esgrimida por el recurrente,
este Despacho se permite manifestar que tal y como se mencioné anteriormente la
solicitud en cliestién no entro a fase nacional, razén por la cual no era procedente
realizar el requerimiento indicado por el recurrente. Por su parte, la normatividad
PCT es claral al sefalar como consecuencia juridica la cesacion de los efectos
establecidos en el articulo 11.3 del PCT, por el incumplimiento del articulo 22 del
mismo. Asi lds cosas, si existieron motivos y circunstancias claros y reales para
proferir l1a decisiéon contenida en la Resolucién ahora impugnada, razones por las
cuales no hubbo falsa motivacion en la misma.

Por su parte| sobre el argumento del recurrente respecto de los principios
orientadores del Cédigo Contencioso Administrativo y su contenido, cabe sefialar
que los principios alli consignados no pueden ser aducidos para desconocer claras
obligaciones |sefialadas en ia ley vigente, ni desconocer la normatividad
internacional sin que sea procedente arglir que existen condiciohes juridicas
particulares éreadas para desconocerlas. Asi mismo, son de obligatoria
observancia los preceptos legales establecidos para el cumplimiento:de requisitos
en los tr:f'lmltesI administrativos.
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Ademas de lo anterior, si bien no se desconocen las disposiciones administrativas
contenidas én el Codigo Contencioso Administrativo, cabe sefialar que el tramite
de solicitud |de privilegio de patente de invencidén es un tramite especialmente
regulado por disposiciones internacionales que deben cumplirse y acatarse, las
que son claras al sefialar como consecuencia juridica la cesacién de los efectos
por no completar oportunamente los requisitos exigidos. E! allegar los
documentos ljun'co con el recurso, asi sea con la intencién de continuar el tramite
por parte del solicitante, no es excusa para desconocer la normatividad especial y
vigente de un tramite clara y completamente definido.

Respecto a la solicitud de “dar aplicacién al principio de imparcialidad” y dar el
mismo tratamiento que se le dio a las solicitudes de patente Nos. 07-096993 y 07-
0096991, es menester precisar que cada caso es particular, concreto y lo
envuelven condiciones y circunstancias diferentes, razén por la cual, deben verse
por separado y resolverse segln las circunstancias especificas de cada caso.
Finalmente, si bien es cierto que las reivindicaciones se aportaron con el presente
recurso, tamb|en lo es que las mismas no se allegaron conjuntamente con la

sclicitud de entrada a fase nacional, ni en el término de 31 meses a partlr de la
prioridad, tal como lo admite el recurrente

Por lo anteridrmente expuesto, se reitera por esta oficina que el solicitante no dio
cumplimientola 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 decisién contenida en la Resolucién 36982
de 8 de noviembre de 2007, por medio de ia cual se declara retirada una solicitud
de patente de|invencion.,

ARTICULO SEGUNDQ: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor German Castillo Grau o a quien haga sus veces, en su calidad
de apoderado| del solicitante SYNTHES GmbH, 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., a los 2 i 27}[}3

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

LBUENA QUINONES
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Doctor
German Castillo Grau

Carrera 13 No. 37 — 43 Piso 12
Bogota D.C.
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