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REPUBLICA DE COLOMBIA
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RESOLUCION 2 2 8 2 9
Por la cual se resuelve un recurso de reposiciéon

Rad. No. 07-103469

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, humeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contenmoso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 36981 de 8 de noviembre:de 2007, la
Supermtender‘\ma de Industria y Comercio, declard retirada la sohcntud presentada
via PCT.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de noviembre de
2007, bajo el humero 07-103469-00003-0000, el doctor German Castillo Grau, en
calidad de aritoderado de la sociedad SYNTHES GMBH, interpuso recurso de
reposicién contra la decisién contenida en la citada resoiuclén con el objeto de
que se revoque la mencionada providencia y, en su lugar, se continle con el
tramite de la solicitud.

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

Sefala el recurrente que “esta soclicitud de patente que entr6 en fase nacional en
virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), si cumplié con
todos vy cada‘ uno de los requisitos minimos previstos en la Ley, esto es en el
Tratado PCT y en la Decisién 486, razén por la cual, debera continuar su tramite
ordinario. '

“Establece el|articulo 22 del Tratado de Cooperacidén en Materia de Patentes los
requisitos minimos que debe cumplir fa solicitud al entrar a estudio en Fase
Nacional, estp es: i) copia de la solicitud internacional, i) una traduccion de
solicitud y iii) el pago de la tasa requerida.

“A esta solicitud de Patente se acompafié lo siguiente: traducciéon de ia solicitud
internacional kresumen, descripcion, reivindicaciones y dibujos), comprobante de
pago de la tasa, poder y la (sic) artes, cumpliendo asi los requisitos minimos
establecidos {anto el (sic) la Decision 486 como en el articulo 22 del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes.” :

Continva el riecurrente sefialando que “Al dar inicio a la Fase Nacional de la
solicitud de Patentes, debe darse aplicacién a las disposiciones de procedimiento
legales contenldas en la Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina de
Naciones, siendo por lo tanto aplicable el procedimiento establecido en Capitulo
relative a las fPatentes de Invencién de la Decisién 486 y en este orden de ideas,
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es claro que la SIC, debe estudiar los aspectos de forma de la solicitud, y si es del
caso requerir, para que se complete la solicitud en los términos del articulo 39 de
la Decision.

‘Por lo anterigr es preciso concluir que, el analisis de la Division en este caso y en
esta etapa, en relacion con los requisitos minimos de la solicitud de Patente, fue
mas alla de 1o que permite el Procedimiento establecido en la Decision, toda vez
que, en esta t'atapa procesal Unicamente se estudian los aspectos de forma de la
solicitud (artlculo 22 del Tratado, articulos 26 y 27 de la Decisién), y, no es el
momento procesal en el que se estudian las reivindicaciones ya que para eso esta
concebida el pnmer estudio de fondo.”

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

“Si bien es clerto que el Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes en el
articulo 24 &ontempla la posibilidad de pérdida de efectos en 'los Estados
designados s el solicitante no cumple con los requisitos del articulo 22, es preciso
sefialar que: |) esta solicitud si cumplié los requisitos minimos del articulo 22 vy, i)
la figura Jundllca de retiro no existe en la Decisién 486 y por lo tantc no puede
aplicarse por falta de un requisito formal, siendo que los requerlmlentos basicos si
se allegaron. .

“Establece Ia 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|disposicidbn se observa con claridad que, la sancion 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 par lo tanto, no
puede sancuo‘narse una solicitud de Patente con el retiro, por el incumplimiento de
unos reqwshtos para cuyo cumpllmlento ya existe la figura :juridica del
requerimiento y posterior abandono.”

Agrega el reclurrente que “si en gracia de discusién para la Division 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 Octubre de 2007, ya que esta solicitud se radico el 3 de Octubre de 2007 y
los 31 meses se cumplian el 13 de Octubre, es decir, que si la Divisién hubiera
actuado de manera diligente y cuidadosa, habria requerido antes del 13 de
octubre de 2007.
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“Todo lo anthor para concluir que, en la resolucion No. 36981 existid falsa
motivacién matenalmente 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 sancion que no esta contenida en la Ley de
Procedtmlentﬂﬁ.

Seguido a lo anterior, el recurrente se permite citar al Profesor Gustavo Penagos,

dasl: .
“La idea |de inexactitud material de ios motivos puede constituir una desviacion de
poder del [respectivo funcionario, pues si el acto se dicta por motivos inexistentes, en
realidad carece de motivos, significando que quien lo profirio no obré en funcién de
buen servicio, sino caprichosamente, lo cual es inaceptable. '
Sin embargo, dentro de la hipétesis anterior, cabe a la administracion demostrar que el
motivo fué expresado por explicable error...” Subrayado fuera de texto. -

“Lo anterior para concluir que, las circunstancias de derecho que llevaron a la
Supermtendehcua de Industria y Comercio a ardenar el retirc de esta solicitud, no
fueron reales y adecuadas. NO se cumplio con la obligacion de requerir y por lo
tanto, dicho |acto administrativo adolece de ‘falsa motivacién materialmente
inexacta’. :

‘De otro lado, si bien es cierto que las reivindicaciones originales no se
acompaiiaron junto con el petitorio de registro, ahora con la presentacion de este
recurso me permito aportar el texto traducido de las reivindicaciones originales.

‘Respecto altramite administrativo que se adelantara con la interposicion de este
recurso, consideré preciso sefialar que la Superintendencia de Industria vy
Comercio en sus procedimientos estd sometida a los principios 'orientadores
establecidos | en el Cédigo Contencioso Administrativo, y por lo tanto, sus
actuaciones deben cefiirse a los mismos, en la medida que estan concebidos para
buscar el eqtlullbmo en las relaciones entre el administrado y la administracion, de
la siguiente manera:

“Las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a los pr|n0|p|os de
economia, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradiccién, y en general,
conforme a 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 todcs los documentos, pruebas e informaciones que reposen en él al
momento de decidirse, y al respecto establece el Cédigo Contencioso
Administrativo que: "...la decisidon resolvera todas las cuestiones que hayan sido
planteadas )) las que aparezcan con motivo del recurso...’, ademas: ‘durante la
actuaciéon adm|n|strat|va se podran pedir y decretar pruebas vy allegar
informaciones, sin requisitos ni términos especiales de oficio o a peticién del
interesado’.”|(Subrayado fuera de texto)
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Continua el ricurrente sefialando que “desde la optica del Derecho Admmlstratlvo
la Supermtendenma de Industria y Comercio en sus procedimientos esta sometida
a los pnncuplbs que orientan las actuaciones administrativas, en la medida que
estos estan |concebidos para buscar un equilibric en las relaciones entre el
administrado | y la administracién (...)". Seguido a lo anterior, el recurrente
transcribe el articulo 3° del Cédigo Contencioso Administrativo, haciendo alusién
particular del:principio de eficacia, sefialando que “La finalidad del procedimiento
de solicitud de patente de invencién es que el Superintendente de Industria y
Comercio se| pronuncie al respecto a la novedad, altura inventiva'y aplicacion
industrial de {as 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 requirié por ellos, y por lo tanto, era
procedente seguir adelante con la solicitud.”

Finalmente, el recurrente solicita al Despacho “dar aplicacién al’ principio de
imparcialidad que se impone en las actuaciones administrativas, y dar a este
tramite de patente el mismos (sic} tratamiento que se le dic a las solicitudes de
patente contenidas en los expedientes Ns® 07096993 y 070096991, caso en el que
bajo los mlsrhos presupuestos de hecho y de derecho de los planteados en este
asunto, mcluswe se trata de la misma sociedad solicitante, la Jefe de la Divisidon no
acepté6 las mbdificaciones presentadas, porque no corresponden a modificaciones
efectuadas eh la fase internacional y requirid con fundamento en el art|cu|o 39 de
la Decision 486 para su adecuacion.

“Aplicando la posicién del Despacho al caso contenido en los expedlentes Ns®
07096993 y 07096991 en este tramite de Patente, podemos ver que se trata de la
misma sﬂuahén formal, y por lo tanto debe darse a esta solicitud el mismo
tratamiento Ilegal (anexo copia de los oficios N° 13131 y 13129 medlante los
cuales cual (sic) se hizo el requerimiento).

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrativio 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, traduécmn y tasa para las Oficinas designadas, sefiala que “1) El solicitante
proporcuonaré a cada Oficina designada una copia de la solicitud internacional
(salvo gque ya se haya efectuado la comunicacioén prevista en el Articulo 20) y una
traduccién d:e la misma (en forma prescrita) y pagara la tasa nacional (si procede)
antes del vencimiento del plazo de 30* meses desde la fecha de prioridad...” (31

meses para ICt:)lombia).
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Por su parte', el articulo 24 del mismo tratado establece: "Posible perdida de
efectos en lo§ Estados designados 1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo
25, en el caso previsto en el punto i) infra los efectos de la solicitud internacional
establecidos Len el Articulo 11.3) cesaran en cualquier Estado designado con las
mismas con ecuencias que la retirada de una solicitud nacional en ese
Estado:...iii) Isi 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 Ia aplicacién del Tratado de Cooperacion
de Materia dé 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 de! plazo de 31
meses conta:dos 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 purl\to 525,

“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 traduccion 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”

E! numeral 5.2.5. de ia Circular Unica mencionada sefala: “‘Contenido de la
traduccién de la solicitud internacional a ios efectos de los articulos 22 y 39 del
Tratado. .

‘La traduccion de la solicitud internacional como minimo debera contener, la
descripcién,'las reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y copia
de los mismﬁos, el resumen y, de ser el caso, las modificaciones y la declaracion
previstas en el articulo 19 del Tratado. '

“Si como re;sultado del informe de busqueda internacional e! solicitante ha hecho
modificacior}es a las reivindicaciones, la traduccion proporcionada por el solicitante
debe contener las reivindicaciones tal como fueron presentadas inicialmente y tal

como fueron modificadas.

“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 traduccidn 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 ENJESTUDIO

Examinada nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con una “placa de traslacion
con retenedorl de resorte de barra".

En el presente trdmite administrativo se radicd solicitud PCT, para solicitud de
patente en fase nacional, el 3 de octubre de 2007.

Mediante Resolucmn 36981 de 8 de noviembre de 2007 la Supenntendencua de
Industria y Camercio resolvié declarar retirada la solicitud de patente de invencién
por cuanto re}wsada la misma se constaté que el solicitante no realizé los actos
mencionado en el articulo 22 del Tratado PCT dentro del plazo aplicable.

Para impugnar la decisién adoptada argumenta el recurrente, en su condicion de
apoderado aéredltado para éste tramite, que la presente soI|C|tud entré en fase
nacional, cumphendo todos los requisitos minimos previstos en la Iey, es decir, con
los del Tratado PCT y con la Decision 486.

Al respecto, is importante recordar e articulo 22 del Tratado de Cooperamén en
Materia de Patentes este establece: “1) El solicitante proporcionara a cada Oficina
designada una copia de la solicitud internacional (salvo que ya se haya efectuado
la comumcaculon prevista en el Articulo 20) y una traduccién de la misma (en forma
prescrita) y paqaré la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de
30" meses de]sde 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 pre:sentada (en concordancia con en numeral 5.2.4 de la Circula Unica
de la Superintendencia de Industria y Comercio). Asi las cosas, si bien el
solicitante rédlco una copia de la descripcibn y de las reivindicaciones
(modlflcadas) no allegé una copia de la solicitud internacional tal como fue
presentada, ‘L;mtes del vencimiento del plazo de 31 meses desde la fecha de
prioridad, razén por la cual no debe aceptarse a fase nacional. '

Con relacién al argumento del recurrente, respecto a que la SIC deblé estudiar los
aspectos de forma de Ia solicitud y requerir al solicitante con el fin de completar [a
solicitud, baJ&) los presupuestos del articulo 39 de la Decision 486, es necesario
aclarar que las disposiciones del PCT, asi como las de |la Decision 486 se aplican
internamente| dependiendo del momento en que se halle la actuacion, es decir:
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fase mternaculna! y fase nacional.

El Tratado PCT se aplica en la actuaciéon de la fase mternacuonal y regula el
correspondlente tramite para la entrada a fase nacional, sefialando los requisitos
minimos para ‘tal finalidad. Asi las cosas, no es del caso aplicar al presente tramite
el articulo 39 de la Decisidn 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
consecuenc1a|jundrca del incumplimiento del articulo 22 del mismo Tratado, es
decir, por el incumplimiento de los actos sefalados en el mencionado articulo
dentro del plazo aplicable. '

Como se sefialo anteriormente, no se aplica al presente tramite la Decisidén 486,
por cuanto al ’momento de la actuacién el tramite estaba regulado por el Tratado
PCT, tenlendo en cuenta que el mismo no alcanzd a entrar a fase nacional, por el
mcumpllmlento del articulo 22 del Tratado PCT, cuya correspondiente
consecuencia fjuridica es la cesacion de los efectos de la solicitud internacional, 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
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 ia retirada
de una solicitud nacional.

Por su parte, 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 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 io
sefialado anteriormente, sobre la imposibilidad de realizar un requerimiento por
articulo 39 de la Decisién 486 de 2000, alegado por el recurrente.

Sefiala el recurrente, que respecto a los requisitos minimos de la solicitud de
patentes, la SIC fue mas alla de lo permitido por la Decisién 486, teniendo en
cuenta que noles el momento procesal para estudiar las reivindicaciones.

Al respecto es importante precisar, que esta Entidad en ningin momento se ha
manifestado sobre el estudio de fondo de Ia solicitud, mas exactamente de las
rewmdmacmnes En ningin momento ha realizado estudio de forma ni de fondo,
tomando en ¢uenta la Decisién 486, solo ha verificado la memstencua de los
requisitos establecidos por PCT para entrar a fase nacional.

Respecto al argumento de que la Superintendencia de Industria y Comercio no
puede sancionar una solicitud de Patente con la figura juridica del retiro por su
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or el incumplimiento de unos requisitos para cuyo cumplimiento ya

existe la figura juridica del requerimiento y posterior abandono, es preciso aclarar

que tal y comé

para entrada
solicitud inter

se ha sefialado, el solicitante no cumplié con los requisitos exigidos
en fase nacional al no radicar dentro del término establecido la
nacional tal como fue presentada, razén por la cual, dando
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cumplimiento |a las disposiciones internacionales, cesan los efectos del articulo
11.3del P.C.T]. :

De otro lado, si bien es cierto que la “figura juridica del retiro” no esta consagrada
en la Decision 486, también lo es, que en aras de dar aplicacién a las
disposiciones | supranacionales, por el incumplimiento de los requisitos
establecidos en el articulo 22 del PCT, cesan los efectos de la solicitud
internacional en el pais designado, en este caso Colombia, entendténdose como
retirada de la solicitud internacional.

Sobre el arglmento que la Divisidén debié requerir al solicitante, teniendo en
cuenta que la :sohcutud de fase nacional se radico el 3 de octubre del presente afio,
y que el término 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. al solicitante
para que allegue la totalidad de los documentos exigidos por el PCT para entrar a
fase nac10nalz teniendo en cuenta que es claro el tratado al sefalar que debe
allegar la solncutud internacional tal como fue presentada dentro del término
establecido. Se suma a lo anterior, que el requerimiento por articulo 39 de la
Decision 486 les cuando la sollcltud ya ha entrado en fase nacional, lo cual no
sucedid en el presente caso.

Respecto a la falsa motivacion materialmente inexacta esgrimida por el recurrente,
este Despacho se permite manifestar que tal y como se mencion6 anteriormente !a
solicitud en cuestlon no entro a fase nacional, razdn por la cual no era procedente
realizar el requenm|ento indicado por el recurrente. Por su parte, la normatividad
PCT es clara|al sefalar como consecuencia juridica la cesacién de los efectos
establecidos en el articulo 11.3 del PCT, por el incumplimiento del articulo 22 del
mismo. Asi Ias cosas, si existieron motivos y circunstancias claros y reales para
proferir la deC|S|on contenida en la Resolucién ahora impugnada, razones por las
cuales no hubo falsa motivacion en la misma. :

Por su parte] sobre el argumento del recurrente respecto de Ios principios
orientadores del Caddigo Contencioso Administrativo y su contenido, cabe sefalar
que los pI'II‘ICIpIOS alli consignados no pueden ser aducidos para desconocer claras
obligaciones sefaladas en la ley vigente, ni desconocer la normatividad
internacional sm gue sea procedente argiir que existen condiciones juridicas
particulares creadas para desconocerlas. Asi mismo, son de obligatoria
observancia Iols preceptos legales establecidos para el cumphmuento de requisitos
en los tramites administrativos.

!
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anterior, si bien no se desconocen {as disposiciones administrativas
el Cédigo Contencioso Administrativo, cabe sefialar que el tramite
e privilegio de patente de invencion es un tramite especialmente
disposiciones internacionales que deben cumplirse y acatarse, las
que son claras al sefalar como consecuencia juridica la cesacion de los efectos
por no completar oportunamente los requisitos exigidos. El allegar los
documentos Junto con ef recurso, asi sea con la intencién de continuar el tramite
por parte del sol:mtante no es excusa para desconocer la normatlv:dad especial y
vigente de un ftramite clara y completamente definido.

Ademas de lo
contenidas en
de solicitud d
regulado por

Respecto a ia 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 o

envuelven co
por separado
Finalmente, s
recurso, tamb
solicitud de et
prioridad, tal a

Por lo anterio

Ldiciones y circunstancias diferentes, razon por la cual,:deben verse

resolverse seguln las circunstancias especificas de cada caso.

bien es cierto que las reivindicaciones se aportaron con el presente
ién lo es que las mismas no se allegaron conjuntarmente con la
trada a fase nacional, ni en el término de 31 meses a partir de la
omo lo admite el recurrente

mente expuesto, se reitera por esta oficina que el sol|0|tante no dio

cumplimiento 4 los requisitos exigidos en el articulo 22 del Tratado PCT dentro del

plazo apllcablb

ahora se imp

ARTICULO P
de 8 de novie
de patente deji

ARTICULO SE

resolucidn al ¢
de apoderado
advirtiéndole ¢
la via guberna

EL SUPERINT

al caso, en consecuencia no es del caso revocar la decisién que
gna. - :

RESUELVE

RIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion 36981
mbre de 2007, por medio de la cual se declara retlrada una solicitud
invencidn. :

EGUNDO: Notificar personalmente el contenido de: la presente
octor German Castillo Grau o a quien haga sus veces, en su calidad
del solicitante SYNTHES GmbH, entregandole copia de la misma,
jue contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada
tiva.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 27 JUN. 52008

ENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO

GUSTAVO VALBUENA QUINONES
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German Castillo Grau
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