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“" Asunto : Solicitud de patente para: TAPON DE EXTREMO PARA UN

ROLLO DE MATERIAL, EL ROLLO DE MATERIAL, Y EL
MECANISMO DE RETENCION EN UN DISPENSADOR

‘) Solicitante : SCA HYGIENE PRODUCTS AB
Fecha solicitud : 4 de julio de 2008
I. RECURSO ViA GUBERNATIVA

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de la sociedad SCA HYGIENE
PRODUCTS AB, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente
notificado de la Resolucion N° 34536 del 16 de septiembre de 2008, interpongo en su contra
N . el recurso de REPOSICION, para que sea revocada y en consecuencia se admita y se :

h contintie con el tramite de la solicitud de patente de la referencia.

T

TEHENJUATS CIVILIS

’u Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucion N° 34536 del 16 de septiembre de 2008, fue notificada mediante
edicto N° 16673 desfijado el siete (7) de octubre de dos mil ocho (2008), por lo que el
término para interponer el recurso de reposicion vence el quince (15) de octubre de dos mil
ocho (2008). En consecuencia, me encuentro dentro de la oportunidad legal.
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3.1

lil. LA DECISION RECURRIDA

Mediante la Resolucion objeto de la presente impugnacion, el Superintendente de

industria y Comercio decidio:

3.1.1

3.2

Declarar retirada la solicitud de patente de invencién que se tramita en el presente
expediente.

En la parte motiva de la providencia, se hace referencia a los siguientes

fundamentos de la decision:

3.21

3.2.2

3.2.3

El articulo 39.1) a) y b) del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, el
solicitante proporcionard a cada Oficina elegida una copia de la solicitud
internacional y una traduccién de la misma (en la forma prescrita) y pagara la tasa
nacional (si procede), antes de transcurrir 30 meses (31 meses para Colombia)
desde la fecha de prioridad.

El articulo 39.2) del mismo Tratado establece que “si el solicitante no ejecuta los
actos mencionados en el parrafo 1)a) en el plazo aplicable, segln lo dispuesto en el
parrafo 1)a) o b), cesaran los efectos previstos en el Articulo 11.3) en el Estado,
elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional e '
ese Estado”.

El punto 5.2.4 del Capitulo Quinto, del Titulo X, de la Circular Unica de
Superintendencia de Industria y Comercio, establece los requisitos minimos para
entrada en la fase nacional en virtud de los Capitulos | y Il del Tratado, asi: “Si |a.
solicitud internacional fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fas: :
nacional en virtud del articulo 22 o del articulo 39.1 del Tratado, el solicitante deberz:
presentar ante la Superintendencia, dw plazo de 31 me§gi_c_g_n_tados desd

la fecha de prioridad, una copla de la solicitud mternacnonal tal como fue presentada

~con el contenldo prescrito para las traducciones...
T

— e v

Asi mismo establece que “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".
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3.24  Segun el mencionado punto 5.2.5 de la Circular Unica, “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 y, de ser
el caso, las modificaciones y la declaracion previstas en el articulo 19 del Tratado”.

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 lo
dispuesto enjel articulo 34 del Tratado, la traduccién proporcionada por el solicitante
debe contener la solicitud tal como fue presentada inicialmente y tal como fue
modificada por el informe de examen preliminar internacional”.

3.2.5 De la simple revision de la presente solicitud, se ha constatado que el solicitante no
realiz6 los actos mencionados en el articulo 39.1) dentro del plazo aplicable. Es asi
. como el solicitante, para efectos de entrar a la fase nacional no presentd una
traduccion al castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada. En
efecto, la traduccion presentada no contiene una copia de los dibujos de la solicitud
' internacional. -

3.2.6 Que al no ser presentada la solicitud en los términos establecidos en el articulo
39.1) del Tratado PCT y la 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 efecto
de una presentacion nacional regular en Colombia.

3.2.7 En consecuencia, la solicitud se considera retirada en los términos del articulo 39.2
del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes.

IV. OBJETO DEL RECURSO

' De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacion, solicito atentamente a*
su Despacho lo siguiente:

4.1. Como peticién principal, que revoque la Resolucién No. 34536 del 16 de septiembre
de 2008 y en consecuencia que admita y continde con el tramite de la solicitud de
patente de invencién para TAPON DE EXTREMO PARA UN ROLLO DE
MATERIAL, EL ROLLO DE MATERIAL, Y EL MECANISMO DE RETENCION EN
UN DISPENSADOR.
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4.2. Como peticion subsidiaria, que restablezca el derecho de mi representada, con
base en la Regla 49.6 del Reglamento del Tratado de Cooperacién en materia de
Patentes y en consecuencia que se mantenga la fecha de presentacion de la
solicitud de fase nacional de la referencia.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la
Resolucion objeto del presente recurso, ya que se ha proferido una decision que carece de
sustento juridico valido, por lo que no tiene ninguna validez ni eficacia para surtir sus plenos
efectos legales.

. La anterior afirmacion tiene plena justificacién juridica, por cuanto no fueron
considerados todos los hechos que demuestran el real interés de mi representada en
presentar en tiempo la solicitud de fase nacional de la referencia, tal como se aprecia a
continuacion:

5.1. Cumplimiento de los réquisitos minimos para la entrada en la fase nacional en virtud
del Capitulo 1l del PCT:

5.1.1  En primer lugar, sefialan los puntos 5.2.4 y 5.2.5 del Capitulo V, del Titulo X, de la
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, como requisitos minimos
para entrar en la fase nacional, la presentacién de una copia de la solicitud internacional tal
. como fue presentada, con la traduccién de la misma que como minimo debe 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 declaracién previstas en el
articulo 19 del Tratado, su presentacion oportuna dentro del plazo de los 31 meses contados
desde la fecha de prioridad y el pago de la tasa nacional establecida.

Tal como ese Despacho puede constatar, la solicitud de fase nacional de la
referencia fue presentada dentro del término de los 31 meses, aportando €l recibo de la tasa
legal vigente por concepto de presentacion de la misma y una copia de la Solicitud
Internacional junto con su correspondiente traduccion. En cuanto a la afirmacion de ese
Despacho sobre el hecho de que la “traduccién presentada no contiene una copia de los
dibujos de la solicitud internacional”, solicito tener en cuenta que éstos no contienen
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texto alguno que deba ser traducido y su ausencia no puede en consecuencia generar la
sancion del retiro de la solicitud de la referencia.

Lo anterior por cuanto los hechos realizados por mi representada para entrar a la
fase nacional en Colombia, solo demuestran su serio interés en la presentacion oportuna de
la misma y con el cumplimiento de los requisitos minimos establecidos en la ley.

5.1.2 En segundo lugar, es preciso llamar su atencion sobre la facultad de que goza la

Division de Nuevas Creaciones, para que con fundamento en los numerales 5.2.9. y 5.2.10.

del Capitulo V. /, del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y
—_—

Comercio requiera al solicitante para completar la solicitud. Estos numerales establecen lo

. siguiente:

“5.2.9. Examen de la solicitud. La Division de Nuevas Creaciones sometera la
solicitud a un examen para verificar si contiene los requisitos previstos en la legislacion
nacional aplicables de conformidad con el articulo 27.1) del Tratado y los admitidos
segun la regla 51bis del Reglamento, particularmente los sefialados en los ~
articulos 26 y 27 de la Decisiéon 486.” (Resaltado y subrayado fuera del texto).

“5.2.10. Falta de requisitos nacionales. Si cualquiera de los requisitos antes
sefialados no se cumplieron al entrar en la fase nacional, la Superintendencia
notificard al solicitante para que cumpla dichos requisitos en los términos
sefalados en el articulo 39 de Ia Decisién 486.” (Resaltado y subrayado fuera del

texto).
. Dando aplicacion a la disposicién del numeral 5.2.9 de la Circular Unica se tiene que | “‘g\ £
el articulo 27.1. del Tratado del PCT y la regla 51bis del Reglamento establecen el §

cumplimiento de los requisitos formales previstos en tal Tratado y Reglamento, pero sin;
embargo adiciona los sefialados en los articulos 26 y 27 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, dentro de los cuales en el numeral d) del articulo 26 se establece
“uno o mas dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender la invencion, los que se -
consideraran parte integrante de la.descripcion”. ’

Por lo anterior y en aplicacion de la facultad del articulo 39 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, a que_se hace referencia en el numeral 5.2. 10 de la
Circular Unica, se tiene que la Divisién de Nuevas Creaciones puede una vez efectuado el’
examen de forma requerir al solicitante para que complete cualquiera de los requisitos
establecidos en los articulos 26 y 27 de la misma Decision dentro del plazo de dos meses
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siguientes a la fecha de notificacion, plazo que puede ser prorrogado por una sola vez, por
un periodo igual, sin que pierda su prioridad.

Lo anterior significa que una interpretacion global de la Circular permite concluir con
base en los numerales 5.2.9 y 5.2.10 que son normas posteriores al numeral 5.2.4, que si
cualquiera de los requisitos formales no se da por cumplido, la Division de Nuevas
Creaciones efectuara un requerimiento al respecto.

Debe tenerse en cuenta que los numerales 5.2.9 y 5.2.10 hacen referencia a
“cualquiera de los requisitos antes sefialados”, es decir, no diferencia entre los mismos, lo
cual impide al interprete efectuar dicha diferenciacion.

Ahora bien, si el anterior entendimiento de los numerales 5.2.9 y 5.2.10 no
corresponden al espiritu de la regulacion en mencién, es claro en todo caso, de acuerdo con
las normas de hermenéutica juridica que el tenor literal de una norma clara no se puede
desatender so pretexto de consultar su espiritu y por tanto debe aplicarse la norma como tal.

Todo lo anterior, teniendo en cuenta el Articulo 26 del Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes en el cual claramente se establece lo siguiente:

“Oportunidad de corregir la solicitud en las Oficinas designadas. Ninguna
Oficina designada podra rechazar una solicitud internacional por el motivo que no

conformidad con_el procedimiento_previsto por la legislacién nacional para
situaciones idénticas o semejantes que se presenten en relacién con solicitudes
nacionales.” (Resaltado y subrayado fuera del texto).

patentes en Colombia, reguladas por la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se establece la oportunidad para el solicitante de completar la solicitud cuando falta
alguno de los requisitos sefialados en los articulos 26 y 27 de la misma Decision. En
consecuencia es posible y legal, dar la oportunidad al solicitante de corregir la solicitud
de conformidad con el procedimiento previsto por la legislaciéon nacional, por lo que la

sancion de rechazo de la solicitud resulta ilegal en el presente caso.
7~

<

L
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5.2. Violacién de las disposiciones contenidas en los articulos 3° inciso 5°, 10° y 35 del
Cobdigo Contencioso Administrativo:

Igualmente, se hace necesario tener en cuenta en este asunto, la evidente violacion
de las disposiciones contenidas en el Cdodigo Contencioso Administrativo, que regulan las
actuaciones surtidas ante las autoridades administrativas, y cuya aplicacion resulta
procedente en virtud no solo de la naturaleza de la Superintendencia de Industria y
Comercio, sino por remision del articulo 276 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

5.2.1. Dentro de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, se
contemplan en el Codigo Contencioso-Administrativo, siendo también principios
constitucionales, los de economia, celeridad, eficacia e imparcialidad; en virtud de estos
principios, se obliga a la administracion a tomar decisiones expeditas y eficaces que
garanticen la debida proteccion de los derechos de los administrados, removiendo
obstaculos de oficio, y no exigiendo mas que los documentos estrictamente necesarios
para tomar sus decisiones.

Lo anterior encuentra fundamento legal en el articulo 3° inciso 5° del Cédigo
Contencioso Administrativo que consagra el principio anteriormente mencionado, el de
eficacia, como orientador de las actuaciones administrativos, conforme al cual: “..Jlos
procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos purament
formales y evitando decisiones inhibitorias.”

Los anteriores principios son aplicables al presente caso en concordancia con
principio constitucional consagrado en el articulo 228, que establece “Las actuaciones seré
publicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecera
derecho sustancial”, por lo que la administracion debera remover obstaculos formale
dando aplicacién al derecho sustancial de los administrados.

Con la decision adoptada mediante la Resolucién N° 34536 del 16 de septiembre de
2008, ese Despacho se aparta de este principio constitucional y los demas consagrados en
el Coédigo Contencioso Administrativo, normas cuya obligatoriedad se origina en la
Constitucion misma, reiterando el caracter ilegal de la providencia en cuestion, pues resulta
injustificado y excesivo declarar el retiro de la solicitud cuando se cuenta con los
elementos formales necesarios para superar el examen de forma.

A este respecto se debe tener en cuenta que el obstaculo formal de la ausencia de
los dibujos se podia subsanar directamente por la Division de Nuevas Creaciones con la




>

CAVELIER® — * g \’IX

ABOGADOS

copia de la Solicitud Internacional publicada por la OMPI, toda vez que este documento
corresponde a la presente solicitud y mas adn los dibujos no tienen texto para traducir.

En efecto, la ausencia de la copia de los dibujos dentro de los documentos
presentados es un impedimento eminentemente formal si se tiene en cuenta que la Division
de Nuevas Creaciones podia acceder a ellos como Oficina Designada dentro de la Solicitud
Internacional y a través de la publicacioén de la OMPI.

5.3. Restablecimiento de los derechos de mi representada con base en la Regla 49.6 del
Reglamento del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes:

. En el evento que ese Despacho resuelva no acoger los argumentos anteriormente

expuestos en este escrito, los cuales en nuestro entender son legales y totalmente
justificados, solicito en virtud de la disposicién contenida en la Regla 49.6 del Reglamento,
que restablezca los derechos de mi representada, por cuanto la ausencia de los dibujos que
obran en la Solicitud Internacional No. PCT/EP2006/010279 y a los cuales la Division de
Nuevas Creaciones tiene acceso a través de la pagina web de la Organizacion Mundial de la
Propiedad Intelectual, se debié a un error totalmente involuntario y éste no puede ocasionar
una sancion tan grave como es el retiro de la solicitud, mas aln cuando, como sefialé
anteriormente, éstos dibujos no tienen texto alguno para ser traducido.

Anexo a este escrito presento los dibujos que forman parte de la Solicitud
Internacional No. PCT/EP2006/010279 del 25 de octubre de 2006 y el recibo de pago por
concepto de la tasa oficial establecida por concepto de “Peticion de restablecimiento de los
derechos en caso de incumplimiento de los actos mencionados en el art. 22 del PCT".

Asi mismo solicito a ese Despacho tener en cuenta que he presentado a nombre de
mi representada, la sociedad SCA HYGIENE PRODUCTS AB, numerosas solicitudes de
patente fase nacional PCT desde el afio 2002, las cuales cumplen con los requisitos’
formales establecidos para la entrada en fase nacional.

5.4. Por lo demas, se demuestra en forma definitiva, el interés real de mi representada
en entrar a la fase nacional en Colombia, si se tiene en cuenta que la solicitud de fase
nacional fue presentada dentro del término legal de los 31 meses, se efectud el pago de la
tasa oficial por concepto de presentacion de la misma y se aportd la traduccion de los
documentos que lo requerian, por lo que procede en este caso la revocatoria de la
Resolucion No. 34536 del 16 de septiembre de 2008.
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6.1.

6.2.

6.2.1

6.2.2

6.2.3.

7.1.

7.2.

VI. PETICION
Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

Peticion principal: Que al considerar las razones precedentes se revoque la
decision contenida en la Resolucion N° 34536 del 16 de septiembre de 2008, en
cuando resuelve declarar retirada la solicitud de patente de invencién que se tramita
en el presente expediente y en consecuencia que se continie el tramite respectivo
de la solicitud de privilegio de patente de invencion para: TAPON DE EXTREMO
PARA UN ROLLO DE MATERIAL, EL ROLLO DE MATERIAL, Y EL MECANISMO
DE RETENCION EN UN DISPENSADOR.

Peticion secundaria: A titulo de restablecimiento del derecho se hagan las
siguientes declaraciones:

Se restablezca el derecho de mi representada y se mantenga la fecha de
presentacién de la presente solicitud de fase nacional, presentada dentro del
término de los 31 meses.

Se acepten y se tengan en cuenta los dibujos que se presentan con este escrito |
que forman parte de la Solicitud Internacional No. PCT/EP2006/010279, los cuale
no contienen texto alguno para traducir al espariol.

Se continde con el tramite de la solicitud de fase nacional de la referencia
conformidad con las disposiciones legales vigentes.

Vil. PRUEBAS

Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como pruebas las siguientes:

Copia de los dibujos que forman parte de la Solicitud Internacional No.
PCT/EP2006/010279.

Todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y
que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.
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VIIl. ANEXOS
Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como anexos los siguientes:
8.1. Los documentos mencionados en el acapite de pruebas.

8.2. Los recibos oficiales nimeros 08-77,521 y 08-77,528 del 29 de septiembre de 2008,
por valor de $921.000,00, por concepto de la tasa legal establecida por peticion de
restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los actos
mencionados en el art. 22 del PCT.

. IX. NOMBRE Y DIRECCION
El nombre y la direccién de la sociedad recurrente son los siguientes:
! SCA HYGIENE PRODUCTS AB

405 03 Goteborg,
SUECIA

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de;
Despacho o en mi oficina de abogado situada en la Carrera 42 No. 72-35, piso 4°, de €
ciudad de Bogota, D.C.

Sefior Superintendente,

EMILIO FERRERO
T.RA. N° 31.929

COLO-11256-841-1691
JGGWJGG\ID-136389\WPC11256
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SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO
Superintendencia de {ndustria y Comercio
E. S. D.
Tramite : 011 Evento : 379 Actuasiéon : 412
Referencia L Expediente No. 08.069.051
‘ Asunto . Solicitud de patente pzra: TAPON DE EXTREMO PARA UN
ROLLO DE MATERIAL, EL ROLLO DE MATERIAL, Y EL
MECANISMO DE RETENCION EN UN DISPENSADOR
Solicitante : SCA HYGIENE PRODJUCTS AB
Fecha solicitud : 4 de julio de 2008

i. RECURSO VIiA GUBERNATIVA

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de la sociedad SCA HYGIENE A
PRODUCTS AB, por el presente escrito atentamer t2 manifiesto a usted que debidamente -
notificado de la Resolucion N° 34536 del 16 de septiembre de 2008, interpongo en su contra .
el recurso de REPOSICION, para que sea revocsca y en consecuencia se admita y se
contintie con el tramite de la solicitud de patente de |a referencia.




1071572008 20:28 FAX 5441925

CAVELIER ABOGIOS ool
« ," Py FREFFRRERREERFRRE IR Rk kRS /g&
< . #xx%  REPORTE ERROR "1 sz \

RERBRRER BRI ERRRRDRR R Rk R RE
FUNCION TX NO SE COMPLETO
# TX/RX 4450
TEL CONEXION 3822695
SUBDIRECCION
ID CONEXION
HORA 1. 10/15 20:19 —_ . =~
T USADO 08" 44 oy O
PAGINAS ENVIADAS 18 20 33
L S #4755 IS prevan man
CAVELIER
ABOGADOS
Teléfono: {57-1) 347 3611
EDIFICIO SISKI Telefax: (57-1; gl g gggg
' i A4No.72-35 (57-
cvelir@caveliorcom SOGOTA 8, COLOMBIA _ Fax in U.S.A.: {1-305) 381 9660
-" Y Sefior
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Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.
Tramite : 011 Evento : 379 Actuacion : 412
Referencia : Expediente No. 08.0€£.051
‘ Asunto ; Solicitud de patente yrzira: TAPON DE EXTREMO PARA UN
o ROLLO DE MATERIAL, EL ROLLO DE MATERIAL, Y EL
MECANISMO DE RETENCION EN UN DISPENSADOR
Solicitante : SCA HYGIENE PROCUCTS AB
“ _ Fecha solicitud : 4 de julio de 2008

I. RECURSO VIiA GUBERNATIVA

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apocderado de la sociedad SCA HYGIENE -
PRODUCTS AB, por el presente escrito atentameritz manifiesto a usted que debidamente = -
notificado de la Resolucién N° 34536 del 16 de septiembre de 2008, interpongo en su contra
el recurso de REPOSICION, para que sea revociéca y en consecuencia se admita y se
continGe con el tramite de la solicitud de patente de ia referencia.
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. RESOLUCION 34536 de fecha 16/09/2008 ' "

Establece Notificar a: FERRERO EMILIO / ’

Con notificacion directamente a: FERRERO EMILIO

Vinculacion del Notificado al Asunto: APOBDERADO /'

Notificacion : PORLISTADO = Listado No.: 159, Consecutivo No. 16673 del Afio 2008 f,N6TIFICAR

Fechas del Edicto (dd/mm/aaaa) : FIJADO el: 24/09/2008 y DESFIJADO el 07/10/2008 :

Fecha de Notificacion : 07/10/2008 (dd/mm/aaaa)

Forma de Comunicar la Notificacion :  LOCAL

Fecha V/miento Notificacién Personal: 23/08/2008 (dd/mm/aaaa)

Fecha de Ejecutoria Individual : 15/10/2008 (dd/mm/aaaa)

Despacho Comisorio:

Renuncia a Término:

Estado General de Ia providencia » RESOLUCION 34536 de fecha 16/09/2008

Povidencia Recurrida NO
Fecha de Notificacion 07/10/2008 (dd/mm/azaa) con base a datos del sistema
Fecha de Ejecutoria 15/10/2008 (dd/mm/aaaa) Dispuesta por el Sistema con base en datos relacionados

G.orrespondencia Remitida a la(s) siguiente(s) direccion(es)
‘«RRERA 4 NO. 72-35 PISO 4° de la ciudad de BOGOTAD.C., Procesada en fecha 16/09/2008
Estado de Correspondencia: ENVIADO , de fecha 2008-09-16 08:00:00
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION. 34536
Por la cual se declara retirada una solicitud

Rad. N° PCT/08069051

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de julio de 2008,
bajo el nimero 08069051, se presentd la solicitud de patente de invencion titulada
“TAPON DE EXTREMO PARA UN ROLLO DE MATERIAL, EL ROLLO DE MATERIAL, Y
EL MECANISMO DE RETENCION EN UN DISPENSADOR” para los efectos de que se dé
comienzo a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes
(PCT).

SEGUNDO: Que segln lo dispuesto en el articulo 39.1)a) y b) del Tratado de Cooperacién
en Materia de Patentes, el solicitante proporcionara a cada Oficina elegida una copia de la
solicitud internacional y una traduccion de la misma (en la forma prescrita) y pagara la tasa
nacional (si procede), antes de transcurrir 30 meses (31 meses para Colombia) desde la
fecha de prioridad.

TERCERO: Que segun lo dispuesto en el articulo 39.2) del mismo Tratado, “si el

solicitante no ejecuta los actos mencionados en el parrafo 1)a) en el plazo aplicable, segun

lo dispuesto en el parrafo 1)a) o b), cesaran los efectos previstos en el Articulo 11.3) en el
Estado elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en
ese Estado”.

CUARTO: Que el punto 5.2.4 del Capitulo Quinto, del Titulo X, de la Circular Unica de ia

.Superintendencia de Industria y Comercio, establece los requisitos minimos para la

entrada en la fase nacional en virtud de los Capitulos I y |l del Tratado, asi: “Si |a 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, 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 ef contenido prescrito

para las traducciones...”.

Que asi mismo establece que “si la solicitud internacicnal 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 casteliano de la

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382.26 95. Linea 9800-910 165

Web: www.sic.qgov.co e-mail: info@sic.gov.co
- Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO

RESOLUCION 34336
Por la cual se declara retirada una solicitud

Rad. N° PCT/08069051

solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito en el siguiente
punto 5.2.5".

QUINTO: Que segtin el mencionado punto 5.2.5 de la Circular Unica, “la traduccion de la
solicitud internacional como  minimo deberd contener, la descripcién, las
reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y copia de los mismos, el

resumen y, de ser el caso, las modlflcacxones y la declaracién previstas en el articulo 19
del Tratado”.

Que el mismo punto 5.2.5 sefala que “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 traduccién proporcionada por el solicitante debe contener
la solicitud tal como fue presentada inicialmente y tal como fue modificada por el informe
de examen preliminar internacional”.

SEXTO: Que de la simple revision de la presente solicitud, se ha constatado que el
solicitante no realizé los actos mencionados en el articulo 9)1) dentro del plazo aplicable.
Es asi como el solicitante, para efectos de entrar a la fase nacwnal no presenté una
traduccion al castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada. En efecto, la_
traduccion presentada no contiene una copia de los dibujos de la solicitud internacional.

SEPTIMO: Que al no ser presentada la solicitud en los términos establecidos en el
articulo 39.1) del Tratado PCT y la 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 presentacion
nacional regular en Colombia.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la solicitud se considera retirada en los términos del
articulo 39.2) del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar retirada [a solicitud de patente de invencion de que se da
cuenta en |a parte considerativa.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de
apoderado de SCA Hygiene Products AB, el contenido de la presente resolucion,

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
Web: www.sic.qov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia




Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION- - 34936
Por la cual se declara retirada una solicitud

Rad. N° PCT/08069051

entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de
reposicion ante el Superintendente de industria y Comercio al momento de notificarse o
dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los ] & SET 2008‘

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'YY COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogota D.C.

Sede Centro; Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutados: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

RESOLUCION. 34536
Por la cual se declara retirada una solicitud

Rad. N° PCT/08069051

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO

‘ o
e S
L4

|

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de julio de 2008,
bajo el nimero 08069051, se presento6 la solicitud de patente de invencion titulada
“TAPON DE EXTREMO PARA UN ROLLO DE MATERIAL, EL ROLLO DE MATERIAL, Y
EL MECANISMO DE RETENCION EN UN DISPENSADOR” para los efectos de que se dé
comienzo a la fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
(PCT).

SEGUNDO: Que segun lo dispuesto en el articulo 39.1)a) y b) del Tratado de Cooperacidn
en Materia de Patentes, el solicitante proporcionara a cada Oficina elegida una copia de la
solicitud internacional y una traduccién de la misma (en la forma prescrita) y pagara la tasa
nacional (siprocede), antes de transcurrir 30 meses (31 meses para Colombia) desde la
fecha de prioridad.

TERCERO: Que segun lo dispuesto en el articulo 39.2) del mismo Tratado, “si el

’ solicitante no ejecuta los actos mencionados en el parrafo 1)a) en el plazo aplicable, segun

e lo dispuesto en el parrafo 1)a) o b), cesaran los efectos previstos en el Articulo 11.3) enel

" Estado elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en
ese Estado”.

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 los requisitos minimos para la
entrada en la fase nacional en virtud de los Capitulos | y Il del Tratado, asi: “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, el solicitante debera presentar ante Ia
= « # 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 la fase nacional el solicitante deberd presentar ante la
Superintendencia, dentro del plazo antes sefalado, una traduccién al castellano de la

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia




Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

RESOLUCION 34336
Por la cual se declara retirada una solicitud
Rad. N° PCT/08069051

solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito en el siguiente
_punto §.2.5".

e

a3

QUINTO: Que segun el mencionado punto 5.2.5 de la Circular Unica, “la traduccién de la
solicitud internacional como  minimo debera contener, la descripcién, las
reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y copia de los mismos, el

resumen y, de ser el caso, las modificaciones y la declaracién previstas en el articulo 19
‘ del Tratado”.
i 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 dispuesto
en el articulo 34 del Tratado, la traduccién proporcionada por el solicitante debe contener
la solicitud tal como fue presentada inicialmente y tal como fue modificada por el informe
de examen preliminar internacional”.

SEXTO: Que de la simple revisién de la presente solicitud, se ha constatado que el
solicitante no realizd los actos mencionados en el articulo 39)1) dentro del plazo aplicable.
Es asi como el solicitante, para efectos de entrar a la fase nacional no presentd una
traduccion al castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada. En efecto, la
traduccion presentada no contiene una copia de los dibujos de la solicitud internacional.

SEPTIMO: Que al no ser presentada la solicitud en los términos establecidos en el

articulo 39.1) del Tratado PCT y la Circular Unica, cesaron los efectos de la solicitud

. internacional previstos en el articulo 11.3) del Tratado, es decir, la solicitud internacional

X no tiene, desde la fecha de su presentacion internacional, los efectos de una presentacion
“ nacional regular en Colombia. .

~OCTAVO: Que, en consecuencia, la solicitud se considera retirada en los termlnos deI
» ~J/ aiticulo 39.2) del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes.

I

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Declarar retirada la solicitud de patente de invencién de que se da
cuenta en la parte considerativa. ,

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de
apoderado de SCA Hygiene Products AB, el contenido de la presente resolucion,

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co

Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 34235
Por la cual se declara retirada una solicitud

<

Rad. N° PCT/08069051

entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de
reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o

dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los i 5 SET 2008"

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, A\

™

/

Wi
i /):,’ /}
il

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72-35
Bogota D.C.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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RESOLUCION 10839 de fecha 04/03/2009
Establece Notificar a: FERRERO EMILIO
Con notificacidn directamente a: FERRERO EMILIO
Vinculacién del Notificado al Asunto ; APODERADO
Notificacién : POR LISTADO = Listado No. : 46, Consecutivo No. 7143 del Afio 2009 * NOTIFICAR
Fechas del Edicto (dd/mm/aaaa) :  FIJADO el: 13/03/2009 y DESFIJADO el 27/03/2009
Fecha de Notificacion : 27/03/2009 (dd/mm/aaaa)
Forma de Comunicar la Notificacion ;. LOCAL _
Fecha V/miento Notificacion Personal: 12/03/2009 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Ejecutoria Individual : 27/03/2009 (dd/mm/aaaa)
Despacho Comisorio:
Renuncia a Término:
Estado General de la providencia « RESOLUCION 10839 de fecha 04/03/2009 « { en fecha:2009-04-13 11:33:52.000)
Fecha de Notificacion 27/03/2009 (dd/mm/aaaa) con base a datos del sistema
Fecha de Ejecutoria 27/03/2009 (dd/mm/aaaa) Dispuesta por el Sistema con base en datos relacionados
Correspondencia Remitida a la(s) siguiente(s) direccion(es)
CARRERA 4 NO. 72-35 PISO 4° de la ciudad de BOGOTAD.C., Procesada en fecha 04/03/2009
* Estado de Correspondencia; ENVIADO, de fecha 2009-03-05 08:00:00
.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION. 10831
Por la cual se resuelve un recurso de reposzmon

Rad. PCT/08 069051

i
1

EL. SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y CC!)MERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las qde se confirieran en los
articulos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 de!lCodlgo Contencioso
Administrativo, y !

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 34536 de 16 de siptlembre de 2008, se
declarbé retirada la solicitud de patente de invencién |tltulada “TAPON DE
EXTREMO PARA UN ROLLO DE MATERIAL, EL ROLLO DE MATERIAL, Y
MECANISMO DE RETENCION EN UN DISPENSADOR”! debido a que no se
presentd una copia de los dibujos de la solicitud internacionali.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 16 de octubre de
2008 bajo el numero 08 069051- 00003 0000, el doctor|Em|||o Ferrero, en su
calidad de apoderado de la sociedad SCA HYGIENE PRODUCTS AB, interpuso
recurso de reposicién contra la citada decision, con el objeto de que se revoque la
resolucion recurrida "y en consecuencia que admita y contmue con el tramite de la
solicitud de patente de invencién (...)". De manera subsidiaria, solicita ‘que se
restablezca el derecho de representada, con base eh la Regla 49.6 del
Reglamento del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (...)".

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

Manifiesta la recurrente, frente al cumplimiento de los requisitos para la entrada en
la fase nacional, en virtud de! Capitulo |l del PCT: * (...) En primer lugar, sefalan
los puntos 5.2.4 y 5.2.5 del Capitulo V, del Titulo X, de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, como requisitos minimos para entrar en
la fase nacional, la presentacion de una copia de la solicitud internacional tal como
fue presentada, con la traduccion de la misma que como mipimo debe contener, la
descripcion, las reivindicaciones, cualquier texto contenido len los dibujos y copia
de los mismos, el resumen y de ser el caso, las modlflca0|ones y la declaracion
previstas en el articulo 19 del Tratado, su presentacion opdrtuna dentro del plazo
de los 31 meses contados desde la fecha de pruorldad -y el pago de la tasa
nacional establecida. '

“Tal como ese Despacho puede constatar, la solicitud dé fase nacional de la
referencia fue presentada dentro del término de los 31 mesés, aportando el recibo
de la tasa legal vigente por concepto de presentacién de lajmisma y una copia de
la Solicitud Internacional junto con su correspondiente tradu]ccién. En cuanto a la

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

1 Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
Web: www‘-.sic,gov.co e-mail: info@sic.qov.co
1809013 D.C. - Colombla
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afirmacion de ese Despacho sobre el hecho de que la “traduccaon presentada no
contiene una copia de los dibujos de la solicitud internacibnal”, solicito tener en
cuenta que estos no contienen texto alguno que deba ser traducido y su ausencia
no puede en consecuencia generar la sancién del retlro| de la solicitud de la
referencia.

“Lo anterior por cuanto los hechos realizados por mi representada para entrar a la
fase nacional en Colombia, solo demuestran su serio intefés en la presentacion
oportuna de la misma y con el cumplimiento de los requisitos minimos
establecidos en la ley.
“En segundo lugar, es preciso llamar su atencion sobre la facultad de que goza la
Division de Nuevas Creaciones, para que con fundamento en los numerales 5.2.9.
y 5.2.10. del Capitulo V, del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia
de Industria y Comercio requiera al solicitante para completar la solicitud. Estos
numerales establecen lo siguiente: l
{
“5.2.9. Examen de la solicitud. La Division de Nuevas Creaciones
sometera la solicitud a un examen para verificar si contiene los requisitos
previstos en la legislacién nacional aplicables de conformidad con el articulo
27.1) del Tratado y los admitidos segun la regla 51bls del Reglamento,
particularmente los sefialados en los articulos 26 y 27 de la decisién 486.”
(Resaltado y subrayado fuera del texto). !
1
“5.2.10. Falta de requisitos nacionales. Si cualquiera de los requisitos
antes sefialados no se cumplieron al entrar en! la_fase nacional, la
Superintendencia notificara al solicitante para que cumpla dichos requisitos
en los términos serialados en el articulo 39 de la Decisién 486.” (Resaltado
y subrayado fuera del texto) |

“Dando aplicacion a la disposicion del numeral 5.2.9 de la Circular Unica se tiene
que el articulo 27.1. del Tratado del PCT y la regla 51bis del Reglamento
establecen el cumplimiento de los requisitos formales prewstos en tal Tratado y
Reglamento, pero sin embargo adiciona los sefialados en 16s articulos 26 y 27 de
la Decisién 486 De la Comision de la Comunidad Andina, dentro de los cuales en
el numeral d) del articulo 26 se establece “uno o maés dibujos, cuando fuesen
necesarios para comprender la invencién, los que se consideraréan parte integrante
de la descripcioén”. |

“Por lo anterior y en aplicacion de la facultad del articulo 39 de ia Decisidn 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, a que se hace referencia en el numeral
5.2.10 de la Circular Unica, se tiene que la Divisién de Nuevas Creaciones puede
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|
una vez efectuado el examen de forma requerir al solicitar'ue para que complete
cualquiera de los requisitos establecidos en los articulos 26 y 27 de la misma
Decisién dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificacion, plazo

que puede ser prorrogado por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su
prioridad.

“Lo anterior significa que una interpretacion global de la Circular permite concluir
con base en los numerales 5.2.9 y 5.2.10 que son normas posteriores al numeral
5.2.4, que si cualquiera de los requisitos formales no sé da por cumplido, la
Division de Nuevas Creaciones efectuara un requerimiento al respecto.

“Debe tenerse en cuenta que los numerales 5.2.9 y 5.2. 10 hacen referencia a
"cualquiera de los requisitos antes sefialados” es decir, ho diferencia entre los
mismos, lo cual impide al interprete efectuar dicha dlferenc1q01on
]

“Ahora bien, si el anterior entendimiento de los numerales 5.2.9 y 5.2.10 no
corresponden al espiritu de la regulacién en mencion, es (i:laro en todo caso, de
acuerdo con las normas de hermenéutica juridica que el tenor literal de una norma
clara no se puede desatender so pretexto de consultar su espiritu y por tanto debe
aplicarse la norma como tal.

“Todo lo anterior, teniendo en cuenta el Articulo 26 del Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes en el cual claramente se establece lo siguiente:

“Oportunidad de corregir la solicitud en las oficinas designadas.

Ninguna Oficina designada podra rechazar una solicitud intemacional por el
motivo que no cumple los requisitos del presente Tratado y su Reglamento,
sin_dar primero al solicitante la_oportunidad de corregir dicha
solicitud, en la medida y de conformidad con el procedimiento previsto
por la legislacion nacional para situaciones idénticas o _semejantes
que se presenten en relacién con solicitudes nacionales” (Resaltado y

Subrayado fuera del texto.

“Por lo anterior, es totalmente claro y aplicable las disposiciones contenidas en lo
numerales 52.9 y 5.2.10 de la Circular Unica, pues delntro del tramite de la
solicitudes de patentes en Colombia, reguladas por la Decision 486 de la Comisién
de la Comunidad Andina, se estabfece la oportunidad para e! solicitante de
completar la solicitud cuando falta alguno de los requisitos sehalados en los
articulos 26 y 27 de la misma Decisién. En consecuencia es posible y legal, dar la
oportunidad al solicitante de corregir la solicitud dei conformidad con el
procedimiento previsto por la legislacion nacional, por lo qué la sancion de rechazo
de la solicitud resulta ilegal en el presente caso”. (...) ;
f

'
1

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Sede CAN: Tn 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
3 Fax: 382 26 95. Linea 9800-810 165
. Web: wwwsic gov.co e-mail: info@sic.qov.co
| Bogota D.C. - Colombia



1

| Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

rResoLucion 10839
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/08 069051 !
|

Finalmente, el recurrente se refiere al restablecimiento de los derechos con base
en la Regla 49.6 del reglamento del Tratado de cooperacion en materia de
Patentes y anexa al escrito del recurso los dibujos que form'an parte de la solicitud
Internacional No. PCT/EP2006/010279 del 25 de octubrd de 2006 y el recibo
correspondiente a la tasa oficial establecida por conc epto de peticion de

restablecimiento de los derechos antedichos.

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 39.1) a) y b) del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, el
solicitante proporcionara a cada Oficina elegida una copia de la solicitud
internacional y una traduccién de la misma (en la forma prescrita) y pagara la tasa
nacional (si procede), antes de transcurrir 30 meses (31 t‘neses para Colombia)
desde la fecha de prioridad.

Por su parte, el articulo 39.2) del mismo Tratado sefiala, “si el solicitante no
ejecuta los actos mencionados en el parrafo 1) a) en el plazo aplicable, segin lo
dispuesto en el parrafo 1) a) o b), cesaran los efectos previstos en el Articulo
11.3) en el Estado elegido, con las mismas consecuencias: que la retirada de una
solicitud nacional en ese Estado”. i
Que ef punto 5.2.4 del Capitulo Quinto, del Titulo X, de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, establece los réquisitos minimos para
la entrada en la fase nacional en virtud de los Capitulos | )NI del Tratado, asi: “Si
la solicitud internacional fue depositada en idioma castellano, para entrar en la
fase nacional en virtud del articulo 22 ¢ del articulo 39.1 del Tratado, el solicitante
deberd presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses
contados desde |a fecha de la pricridad, una copia de la sdélicitud internacional tal
como fue presentada con el contenido prescrito para las traducciones...”.

Que asi mismo establece que “si la solicitud mternacnonal‘ no fue depositada en
idioma castellano, para entrar en la fase nacional el sohcutante 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". .
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.
Que segun el mencionada punto 5.2.5 de la Circular Unica, “la traduccion de la
solicitud internacional como minimo debera contener; la descripcién, las
reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y COpIa de los mismos, el

resumen y, de ser el caso, las modificaciones y la declaracién previstas en el
articulo 19 del tratado”. o

Que el mismo punto 52.5 sefiala que “si durante el examen preliminar
internacional el solicitante ha hecho modificaciones a la solicitud internacional en
virtud de lo dispuesto en el articulo 34 del Tratado, la traduccién proporcionada por
el solicitante debe contener la solicitud tal como fue presentada inicialmente y tal
como fue modificada por el informe de examen preliminar mternacwnal !

i

EL CASO EN ESTUDIO ;

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativds que cursan en el
presente expediente se encuentra que la solicitud se reladiona con una “TAPON
DE EXTREMO PARA UN ROLLO DE MATERIAL, EL ROI‘.LO DE MATERIAL, Y
EL MECANISMO DE RETENCION EN UN DISPENSADOR"

En el presente tramite administrativo se radicé solicitud PCT, la cual entr6 en fase
nacional, el 04 de julio de 2008.

Mediante Resolucion 34536 de 16 de septiembre de 2008 la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvié declarar retirada la solicitud de patente de invencién
por cuanto revisada la misma se constaté que el solicitante no realiz6 los actos
mencionados en el articulo 39.1 del Tratado PCT dentro del|plazo aplicable.

Para impugnar la decisién adoptada argumenta el recurrente, en su condicién de
apoderado acreditado para éste tramite, lo siguiente: i

Sefala el recurrente que (...) Dando aplicacion a la dtsposrc:én del numeral 5.2.9
de la Circular Unica se tiene que el articulo 27.1. del Tratado del PCT y la regla
S1bis del Reglamento establecen el cumplimiento de 168 requisitos formales
previstos en tal Tratado y Reglamento, pero sin embargo adiciona los sefialados
en los articulos 26 y 27 de la Decisién 486 De la Comisién de la Comunidad
Andina, dentro de los cuales en el numeral d) del articulo 26 se establece “uno o
mas dibujos, cuando fuesen necesarios para comprender Ia invencion, los que se
considerarén parte integrante de la descripcion”.

“Por lo anterior y en aplicacion de la facultad del articulo 39 de la Decisién 486 de
fa Comision de la Comunidad Andina, a que se hace referencia en el numeral
5.2.10 de la Circular Unica, se tiene que la Divisién de Nuevas Creaciones puede
una vez efectuado el examen de forma requenr al solicitante para que complete
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cualquiera de los requisitos establecidos en los aﬂiculos!26 y 27 de la misma
Decisién dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificacion, plazo
que puede ser prorrogado por una sola vez, por un periodo /gua/ sin que pierda su
prioridad..”. :
No encuentra aceptable esta Entidad el argumento que aduce el apoderado ya
que la norma es clara al establecer los requisitos, plazos y las consecuencias que
se derivan por no cumplir dichos preceptos

De lo anterior se infiere que debe allegarse la solicitud internacional tal como fue
presentada, en concordancia con el numeral 5.2.4 de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio. Asi las cosas, si bien el solicitante
radicé una copia de la solicitud internacional, no allego una copia de los dibujos de
la solicitud internacional tal como fue presentada, antes del vencimiento del plazo
de 31 mese desde la fecha de prioridad, como lo exige cIaPamente el punto 5.2.5
de la Circular Unica, razén por la cual no fue aceptada en fase nacional.
I

Recordamos al recurrente que no es deber de la Adm'inistracién requerir al
solicitante para que allegue la totalidad de los documentos exigidos por el PCT
para entrar a fase nacional, teniendo en cuenta que la normatividad PCT sefala
como consecuencia juridica, por el no cumplimiento enitérmino de los actos
establecidos en el articulo 39.1, la cesacion de los efectos establecidos en el
articulo 11.3 del PCT. '

Se suma a lo anterior, que el requerimiento por articulo 39 de la Decision 486,
como lo contempla el numeral 5.2.10 de! Titulo X de la Circular Unica, se realiza
cuando la solicitud ya ha entrado en fase nacional, lo cual no sucedié en el
presente caso.

Por su parte, en el caso que nos ocupa no se desconécen las disposiciones
administrativas contenidas en el Cédigo Contencioso Administrativo, ya que el
tramite de solicitud de priviegio de patente de invencion 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 exlgados
]

En efecto, los puntos 5.2.9 y 5.210, parten de la base de Ia] entrada de la solicitud
de patente de invencién a fase Nacional, lo cual no ocurrio en el presente caso, ya
que previamente deben cumplirse con los requisitos seﬁalaéos en los puntos 5.2.4
y 5.2.5 de la Circular Unica, por lo anterior no son de fecibo los argumentos
esgrimidos por el recurrente, al considerar la viabilidad de: aplicacién del articulo
39 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

i
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De otra parte, el recurrente cita el Articulo 26 del Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes en el cual claramente se establ'ece la posibilidad de
correcciéon de una solicitud Internacional, io cual no es una situacion idéntica a la
presentada en este expediente, ya que en este caso se trata de cumplimiento de
requisitos minimos cuya falta ocasiona que la solicitud se entienda retirada, mas
no de correccidén de una solicitud Internacional, por lo tapto no se trata de un

argumento pertinente. ,

Finalmente, el recurrente solicita como peticion subsidiaria el restablecimiento de

los derechos con base en la Regla 49.6 del Reglamento del Tratado de

Cooperacion en Materia de Patentes, el cual sefiala: ;
“Cuando cesen los efectos de la solicitud mtemalcwnal previstos en ef
Articulo 11.3), debido a que, en el plazo ap//cablé el solicitante no ha
cumplido con los actos mencionados en el Articulo 22 fa oficina designada,
a peticion del solicitante y a reserva de los pérrafos.b) a e) de la presente
Regla, restablecera los derechos del solicitante en lo que respecta a esa
solicitud intemacional si comprueba que el retraso en la observancia de ese
plazo no era intencional o, a eleccién de la Offcma designada, que ha
tenido lugar la inobservancia del plazo a pesarl de haber existido la
diligencia requerida por las circunstancias”. .

Asi mismo, la regla 76.5 del reglamento PCT dispone la aplicacién de la
mencionada regla 49.6 en los procedimientos que se lléven a cabo ante las
oficinas elegidas, en los siguientes términos:

‘Las Reglas 13ter.3, 20.8.c), 22.1.g), 47.1, 49, 49bil, 49ter y 51bis serén
aplicables, con la salvedad de que:

fi) toda referencia que se haga en las mismas al Articulo 22 o al Articulo
24.2) se entenderé ‘como una referencia al Articulo 39 1) o al articulo 39.3),
respectivamente... !

Observada la peticién subsidiaria de restablecimiento del expediente en estudio,
se observa que se ajusta a lo dispuesto en la Regla 49.6c) del Reglamento PCT,
debido a que se realiz6 dentro del término y en la solicitud de restablecimiento se
expusieron las razones por las que no se ejecutaron los| actos previstos en el
articulo 39 del Tratado PCT en el plazo aplicable. EI solicitante explica que no
aportd los dibujos con la traduccién porque considerd que| no era necesario, ya
que estos no tienen texto alguno para ser traducido, asi mismo se acredit6 el pago
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de la tasa, de conformidad con lo dispuesto por la regla 49.6d)i) del Reglamento
PCT. i
I

Ahora bien, una vez revisada la actuacién administrativa esle Despacho ha podido
corroborar que ciertamente, como lo advierte el solicitante 'f(...) la ausencia de los
dibujos que obran en la solicitud Intemacional No. PCT/EP2006/010279 y a los
cuales la Division de Nuevas Creaciones tiene acceso a través de la pagina web
de la Organizacién Mundial de la Propiedad Intelectual, se debié a un error
totalmente involuntario y éste no puede ocasionar una sancién tan grave como es
el retiro de la solicitud, mas atn cuando, como sefialé anteriormente, éstos dibujos
no tienen texto alguno para ser traducido.(...)", el cual, ya; fue subsanado, como
quiera que el solicitante finalmente cumplio los actos menctionados en el articulo
39.1)a) del Tratado PCT, pues con motivo de la peticién de restablecimiento
formulada en el recurso de reposicién incoado, allegd copia de los dibujos de la
solicitud Internacional, segun se evidencia en los folios 132 a 150 del expediente
en estudio. :

Dado lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en la Regla 49.6 del Reglamento PCT
se restablecen los derechos del solicitante en lo que respecta a la solicitud
Internacional PCT/EP2006/010279 del 25 de octubre del2006, la cual, surtira
desde esa fecha los efectos de una solicitud nacional regular en Colombia.

Por lo anteriormente expuesto, considera el Despacho que no es del caso revocar
la decisién que ahora se impugna y como consecuencia de ello se procede a
admitir la peticion subsidiaria de restablecimiento del derecho.

RESUELVE

i
|
|
)
)
1
'
'
i
{

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida erL la Resolucion 34536
de 16 de septiembre de 2008., por medio de la cual se declara retirada una

|

solicitud de patente de invencién. l

ARTICULO SEGUNDO: Restablecer los derechos del solicitante respecto a la
Solicitud Internacional PCT/EP2006/010279, para efectos de continuar con la

actuacion prevista en la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.
I
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ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al doctor E

milio Ferrero, en su

calidad de apoderado de la sociedad SCA HYGIENE PRODUCTS AB., el

contenido de la presente resolucion, entregandole co
advirtiendole que contra ella no procede recurso algun
agotada la via gubernativa. '

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

pia de la misma
O por encontrarse

Dada en Bogota D.C.,alos 04 MAR. 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'YY COMERCIO, (E

u\,wln A’\'\MWV\Q
\ARCENARO JIMENEZX

! ARLO MA

Doctor.

Emilio Ferrero
Carrera 4 No. 72-35
Bogota D. C.

202069
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Doctor (a)

FERRERO EMILIO

Apoderado(a) y/o Representante de
SCA HYGIENE PRODUCTS A B.

REFERENCIA Radicacidn No. 08 69051
Solicitud internacional PCT/EP2006/010279
Fecha inicio fase nacional 07/07/2008
Tramite . 11
Evento 379
Actuacidn 430

Oficio No. o SEV7§

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decisidn 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacidén en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. La solicitud no contiene 1la copia del documento en que consta la cesidén del
derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante, conforme a lo
establecido por el articulo 26 literal k) de la Decisidén 486 de la Comisidn de la
Comunidad Andina. Cuando se trate de documentos otorgados en el extranjero, estos
deberdn legalizarse de conformidad con lo dispuesto por los articulos 259 y 260 del
Cédigo de Procedimiento <Civil. Cuando se trate de las declaraciones a que hace
referencia la Regla 4.17 ii) del Tratado de Cooperacidn en Materia de Patentes
PCT., el alcance de 1las tales declaraciones se determinard segin indiquen
claramente una cesidén de derechos del inventor al solicitante o su causante, de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 5.2.15 del Capitulo Quinto, Titulo X de
la Circular Unica de Superintendencia de Industria y Comercio.

En cumplimiento de 1lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisidn 486, se le
regquiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de
notificacién del presente oficio, complete logs requisitos anteriormente enunciados.
En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, 1la solicitud se
considerarad abandonada y perderid su prelacién.

Notifiguese el ©presente of%;i conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
e), del capitulo quinto del fitulo primero de la Circular Unica No.1l0 de 2001.

/
/

/

j /

ALIX CARMENZA CE S DE VERGEL

Jefe de la divigidén de Nuevas Creaciones

&4

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista de
fecha

jfernand [2 g MAYH 2009
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’ CORREO CERTIFICADO > UFPERINTENDENCIA

Radicacion: 8-69051- -6-0 Fecha: 2009-03-05 08:17:35
Tramite : 11 PATENTEI!YII

Evento : 379 FASENACIONALII

Actuacion: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : EMILIO FERRERO Fotios 1

Senor (a) (es)

EMILIO FERRERO

CARRERA 4 NO. 72-35 PISO 4°
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION ; 10839

Fecha : 04/03/2009

Expediente : 8-69051

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y II
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
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 héabiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucidén de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el numero de radicacién 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 Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién 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 opcidén servicios en linea bases de datos - otros
servicios - consulta actos administrativos.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

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
radicacién consignado en el sticker Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: inffo@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 [0s
articulos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Codigo Contencioso
Administrativo. y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 34536 de 16 de septiembre de 2008 se
declard retirada la solicitud de patente de invencion titulada “TAFPON DE
EXTREMO PARA UN ROLLO DE MATERIAL, EL ROLLO DE MATERIAL, Y
MECANISMO DE RETENCION EN UN DISPENSADOR’, debido a que no se
presentd una copia de los dibujos de la solicitud internacional.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 16 de octubre de
2008 bajo el numero 08 0638051- 00003 0000, el doctor Emilio Ferrero, en su
calidad de apoderado de la sociedad SCA HYGIENE PRODUCTS AB, interpuso
recurso de reposicion contra la citada decisidn, con el objeto de que se revoque la
resolucion recurrica "y en consecuencia que admita y contintie con el tramite de la
solicitud de patente de invencion (...)". De manera subsidiaria, solicita “que se
restablezca el derecho de representada, con base en la Regla 49.6 del
Reglamento del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (...)"

TERCERO: Que el recursce a que hace referencia el ordinal anterior se
fundamento, en sintesis, de 1a siguiente manera;

Manifiesta la recurrente, frente al cumplimiento de los requisitos para la enfrada en
la fase nacional, en virtud del Capitulo It del PCT: “ (...) En primer lugar, sefialan
los puntos 5.2.4 y 5.2.5 del Capitulo V, del Titulo X, de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, como requisitos minimaos para entrar en
la fase nacional, la presentacion de una copia de la solicitud internacional tal como
fue presentada, con la traduccion de la misma que como minimoe debe 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. su presentacion oportuna dentro del plazo
de los 31 meses contados desde la fecha de prioridad y el pago de la tasa
nacional establecida.

“Tal como ese Daspacho puede constatar, la solicitud de fase nacional de la
referencia fue presentada dentro del término de los 31 meses, aportando el recibo
de: la tasa legal vigente por concepto de presentacion de la misma y una copia de
la Solicitud Internacional junto con su correspondiente traduccion. En cuanto a la

Y

z AN Tr. 40A No
1 Fax. 332 26 95. Linea 9800-910 165
Weabh www.sic.gov.co &-mail: info@sic.qov.co
Bogota D.C. - Colombia
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afirmacion de ese Despacho sobre el hecho de que la “traduccidn presentada no
contiene una copia de los dibujos de la solicitud internacional”, solicito tener en
cuenta gue éstos no contienen texto alguno que deba ser traducido y su ausencia
no puede en consecuencia generar la sancion del retiro de la solicitud de la
referencia.

‘.o anterior por cuanto los hechos realizados por mi representada para entrar a la
fase nacional en Colombia. solo demuestran su serio interés en la presentacién
oportuna de la misma y con el cumplimiento de los requisitos minimos
establecidos en Ia ley.

“En segundo lugar, es preciso llamar su atencion sobre la facultad de que goza la
Division de Nuevas Creaciones, para que con fundamento en los numerales 5.2.9,
y 5.2.10. del Capitulo V, del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia
de Industria y Comercio requiera al solicitante para completar la solicitud. Estos
numerales establecen lo siguiente:

'5.2.9. Examen de la solicitud. La Divisién de Nuevas Creaciones
sometera la solicitud a un examen para verificar si coniiene los requisitos
previstos en la legisiacion nacional aplicables de conformidacd con el articulo
27.1) del Tratado y los admitidos segun la regla 51bhis del Reglamento,
particularmente los senalados en los articulos 26 v 27 cle la decision 486."
(Resaitado y subrayado fuera del texto).

5.2.10. Falta de requisitos hacionales. Si cualquiera de los requisitos
antes _sefialados no se cumplieron al entrar _en la fase nacional la
Superintendencia nolificard al solicitante para que cumpla dichos requisitos
en los términos serialados en el articulo 39 de la Decision 486.” (Resaltaclo
y Ssubrayado fuera del texto)

‘Dando aplicacion a la disposicion del numeral 5.2.9 de la Circular Unica se tiene
que el articulo 27.1. del Tratado del PCT y la regla 51bis del Reglamento
establecen el cumplimiento de los requisitos formales previstos en tal Tratado v
Reglamento, pero sin embargo adiciona los sefialados en los articulos 26 y 27 de
la Decision 486 De la Comisidn de la Comunidad Andina, dentro de los cuales en
el numeral d) del articulo 26 se establec2 “uno o mas dibujos, cuando fuesen
necesarios para comprender la invencion, los que se consideraran parte integrante
de la descripcion’”.

‘Por lo anterior y en aplicacion de la facultad del articulo 39 de la Decision 486 de
la Comision de la Comunidad Andina, a que se hace referencia en el numeral
5.2.10 de la Circular Unica, se tiene que la Divisién de Nuevas Creaciones puede

Sede Centre” Garrera 13 No 27-00 Pisos 2.5, 7y 10
Sede CAN: Tr 40A No. 38-50 Conmutador. 3820340
2 Fax: 382 26 95. Linea 9300-910 185
Web www sic qov.co e-mall: info@sic.qav.co
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una vez efectuado el examen de forma requerir al solicitante para que complete
cualquiera de los requisitos establecidos en los articulos 26 y 27 de la misma
Decision dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificacion, plazo
que puede ser prorrogado por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su
prioridad.

“Lo anterior significa que una interpretacion global de la Circular permite concluir
con bhase en los numerales 5.2.9 y 5.2.10 que son normas posteriores al numeral
5.2.4, que si cualquiera de los requisitos formales nc se da por cumplido, la
Division de Nuevas Creaciones efectuara un requerimiento al respecto.

“‘Debe tenerse en cuenta que los numerales 529 v 5210 hacen referencia a
‘cualquiera de los requisitos antes sefialados”. es decir, no diferencia entre los
mismaos, 1o cual impide al interprete efectuar dicha diferenciacion.

‘Ahora bien, si el anterior entendimientc de los numerales 529 y 5210 no
corresponden al espiritu de la regulacién en mencion. es claro en todo caso, de
acuerdo con las normas de hermeneéutica juridica que el tenor literal de una norma
clara no se puede desatender so pretexto de consultar su espiritu y por tanto debe
aplicarse la norma como tal.

“Todo lo anterior, teniendo en cuenta el Articulo 26 del Tratado de Cooperacién en
materia de Patentes en el cual claramente se establece lo siguiente:

“Oportunidad de corregir la solicitud en las oficinas designadas.
Ninquna Oficina designada podra rechazar una solicitud internacional por el
motivo que no cumple los requisitos del presente Tratado v su Reglamento,
sin_dar primero _al solicitante la oportunidad de corregir dicha
solicitud,_en la medida y de conformidad con el procedimiento previsto
por la legislacion nacional para situaciones idénticas o semejantes
gue se presenten en relacién con solicitudes nacionales” (Resaltado vy
Subrayado fuera del texto.

‘Por lo anterior, es totalmente claro y aplicable las disposiciones contenidas en 1o
numerales 5.2.9 y 5.2.10 de la Circular Unica, pues dentro del tramite de la
solicitudes de patentes en Colombia, reguladas por la Decision 486 de la Comisidon
de la Comunidac Andina, se establece la oportunidad para el solicitante de
completar la solicitud cuando falta alguno de los requisitos senalados en los
articulos 26 y 27 de la misma Decision. En consecuencia es posible y legal, dar la
oportunidad al <colicitante de corregir la solicitud de conformidad con el
procedimiento previsto por la legislacion naczional, por lo que la sancion de rechazo
de la solicitud resulta ilegal en el presente caso”. (...)

Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5.
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Finalmente, el recurrente se refiere al restablecimiento de los derechos con base
en la Regla 49.6 del reglamento del Tratado de cooperacidon en materia de
Fatentes y anexa al escrito del recurso los dibujos que forman parte de la solicitud
Internacional No. PCT/EP2006/010279 del 25 de octubre de 2006 y el recibo
correspondiente a la tasa oficial establecida por concepto de peticion de
restablecimiento ce los derechos antediches.

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cddigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas
y las que aparezcan con motive del recurse, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El articulo 39.1) a) v b) del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes, el
solicitante proporcionara a cada Oficina elegida una copia de la solicitud
internacional y una traduccion de la misma {en la forma presciita) y pagara la tasa
nacional (si procede), antes de transcurrir 30 meses (31 meses para Colombia)
desde la fecha de prioridad.

Por su parte, el articulo 39.2) del mismo Tratado sefala, “si el solicitante no
ejecuta los actos mencionados en el parrafo 1) a) en el plazo aplicable, segun lo
dispuesto en el parrafo 1) a) o b), cesaran los efectos previstos en el Articulo
11.3) en el Estado elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de una
solicitud nacional en ese Estado”.

Que el punto 5.2.4 del Capitulo Quinto, del Titulo X, de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, establece los requisitos minimos para
la entrada en la fase nacional en virtud de los Capitulos 1 y Il del Tratado, asi: “Si
la solicitud internacional fue depositada en idioma castellano, para entrar en la
fase nacional en virtud del articulo 22 o del articuio 32.1 del Tratade, el solicitante
debera presentar ante la Superintendencia. dentro del plazo de 31 meses
contados desde la fecha de la 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 la fase nacional el solicitante deberd presentar
ante la Superintendencia, dentro del plazo antes sefalado, una traduccion al
castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido
prescrito en el siguiente punto 5.2.57, '

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Fisos 2.5, 7y 10
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Que segln el mencionada punto 5.2.5 de |a Circular Unica. “la traduccién de la
solicitud internacional como minimo  debera conteper, la descripcion, las
reivindicaciones, sualquier texto contenido en los dibujos v copia de los mismos. &l
resumen v, de sar el caso, las modificaciones v la declaracién previstas en el
articulo 19 del tratado”.

Que el mismo punto 525 sefala que “si durante el examen preliminar
internacional el solicitante ha hecho medificaciones a la solicitud internacional en
virtud de lo dispuesto en el articulo 34 del Tratado. la traduccion proporcionada por
el solicitante debe contener la solicitud tal como fue presentada inicialmente vy tal
como fue modificada 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 una “TAPON
DE EXTREMO PARA UN ROLLO DE MATERIAL, EL ROLLO DE MATERIAL. Y
EL MECANISMO DE RETENCION EN UN DISPENSADOR”.

En el presente tramite administrativo se radico solicitud PCT, la cual entré en fase
nacional, el 04 de julio de 2008.

Mediante Resolucion 34536 de 16 de septiembre de 2008 la Superintendencia de
Industria y Comercio resolvié declarar retirada la solicitud de patente de invencién
por cuanto revisada la misma se constaté que el solicitante no realizd los actos
mencionados en el articulo 39.1 del Tratado PCT dentro del plazo aplicable.

Para impugnar la decision adoptada argumenta el recurrente, en su condicién de
apoderado acreditado para éste tramite. lo siguiente:

Senala el recurrerte que (...) Dando aplicacion a la disposicién del numeral 5.2.9
de fa Circular Unica se tiene que el articulo 27 1. del Tratado del PCT y la regla
a1his del Reglamento establecen el cumplimiento de los requisitos formales
previstos en tal Tratado y Reglamento, pero sin embargo adiciona los sefialados
en los articulos 26 y 27 de la Decision 486 De la Comisién de la Comunidad
Andina, dentro de los cuales en el numeral d) del articulo 26 se establece “uno o
mas dibujos, cuardo fuesen necesarios para comprender la invencion, los que se

consideraran parte integrante de la descripcion”.

“Por lo anterior y en aplicacion de la facuitad del articulo 39 de la Decision 486 de
fa Comision de le Comunidad Andina, a que se hace referencia en el numeral
5.2.10 de Ja Circular Unica, se tiene que la Division de Nuevas Creaciones puede
una vez efectuado el examen de forma requerir al solicitante para que complete

A
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cualquiera de los requisitos establecidos en los articulos 26 v 27 de la misma
Decision dentro def plazo de dos meses siquientes a la fecha de nolificacion. plazo
que puede ser prorrogado por una sola vez, por un periodo igual, sin gue pierda su
crioridad. " '

No encuentra aceptable esta Entidad el argumento que aduce el apoderado ya
que la norma es clara al establecer los requisitos, plazos y las consecuencias que
se derivan por no cumplir dichos preceptos.

Le lo anterior se infiere que debe allegarse la solicitud internacional tal como fue
presentada, en concordancia con el numeral 5.2.4 de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio. Asi las cosas, si bien el solicitante
radicé una copia de la solicitud internacional, no allegd una copia de los dibujos de
la solicitud internacional tal como fue presentada, antes del vencimiento del plazo
de 31 mese desde la fecha de prioridad, como lo exige claramente el punto 5.2.5
de la Circular Unica, razdén por la cual no fue aceptada en fase nacional,

“Recordamos al recurrente que no es deber de la Administracion requerir al
solicitante para que allegue la totalidad de los documentos exigidos por el PCT
para entrar a fase nacional, teniendo en cuenta que la normatividad PCT sefiala
como consecuencia juridica, por el no cumplimiento en término de los actos
establecidos en el articulo 39.1, la cesacion de los efectos establecidos en el
articulo 11.3 del PCT.

Se suma a lo anterior, que el requerimiento por articulo 39 de la Decision 4886,
como lo contempla el numeral 5.2.10 del Titulo X de la Circular Unica, se realiza
cuando la solicittd va ha entrade en fase nacional, lo cual no sucedid en el
presente caso.

Por su parte, en el caso que nos ocupa no se desconocen las dispesiciones
administrativas centenidas en el Codige Contenciose Administrativo, ya que el
tramite de soliciiud de privilegio de patente de invencion es un tramite
especialmente regulado por 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.

En efecto, los puntos 5.2.9 y 5210, parten de la base de la entrada de la solicitud
de patente de invencion a fase Nacional, lo cual no ocurrio en el presente caso, ya
que previamente ceben cumplirse con los raquisitos sefalados en los puntos 5.2.4
y 5.2.5 de la Circular Unica, por lo anterior no son de recibo los argumentos
esgrimidos por el recurrente, al considerar la viabilidad de aplicacion del articulo
39 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

6 Fax. 382 28 85 Linea 9800-910 185
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De otra parte, el recurrente cita el Articulo 26 de! Tratado de Cooperacion en
materia de Patentes en el cual claramente se establece la posibilidad de
correccion de una solicitud Internacional, lo cual no es una situacién idéntica a la
presentada en este expediente, ya que en este caso se trata de cumplimiento de
requisitos minimos cuya falta ocasiona que la solicitud se entienda retirada, mas
no de correccidn de una solicitud Internacional, por lo tanto no se trata de un
argumento pertinente.

. Finalmente, el recurrente solicita como peticion subsidiaria el restablecimiento de
los derechos con base en la Regla 496 del Reglamento del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes, el cual sefiala:

‘Cuando cesen los efectos de la solicitud internacional previstos en el
Articule 11.3). debido a que, en el plazo aplicable. el solicitante no ha
cumplido con los actos mencionados en el Aticulo 22. la oficina designada.
a peticion del solicitante y a reserve de los parrafos b) a e) de la presente
Regla. restablecera los derechos del solicitante en lo que respecta a esa
solcitud internacional si comprueba gue el retraso en la observancia de ese
plazo no era inlencional 0. a eleccion de la Oficina designada. que ha
tenido luger la inobservancia del plazo a pesar de haber existido la
diligencia requerica por las circunstancias”, :

Asi mismo, la regla 76.5 del reglamenio PCT dispone la aplicacion de la
mencionada regla 49.6 en los procedimientos gue se lleven a cabo ante las
‘ oficinas elegidas, en los siguientes términos:

‘Las Reglas 13ter.3, 20.8.c), 22.1.g), 47.1, 49, 49bis, 49ter vy 51bis seran
aplicables, con la salvedad de que:

fi) toda referencia que se haga en las mismas al Articulo 22 o al Articulo
24.2) se entendera como una referencia al Articulo 39.1) o al articulo 39.3),
respectivamente...”

Observada la peticion subsidiaria de restablecimiento del expediente en estudio,
se observa que se ajusta a lo dispuesto en la Regla 49.6¢) del Reglamento PCT.
debido a que se realizd dentro del término y en la solicitud de restablecimiento se
expusieron las razones por las que no se ejecutaron los actos previstos en el
articulo 39 del Tratado PCT en el plazo aplicable. El solicitante explica que no
aporto los dibujos con la traduccién porque considerd que no era necesario, ya
que estos no tienen texto alguno para ser traducido, asi mismo se acredito el pago

Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2. 5.7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutader: 3820840
Fax: 382 25 95. Linea 8300-910 165
Webh www . sic.gov co e-mall info@sic.gov o
Bogota D.C. - Colombia

~J




190

Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

RESOLUCION Yo uld
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/08 069051

de la tasa, de conformidad con lo dispuesto por la regla 49.6d)i) del Reglamento
PCT.

Ahora bien, una vez revisada la actuacion administrativa este Despacho ha podido
corroborar que ciertamente, como lo advierte el solicitante “(...) la ausencia de los
dibujos que obran en la solicitud Internacional No. PCT/EP2006/010279 y a los
cuales la Division de Nuevas Creaciones tiene acceso a través de la pagina web
de la Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual, se debié a un enor
totalmente involuntario y éste no puede ocasionar una sancion tan grave como es
el refiro de la solicitud. mas ain cuando. como sefialé anteriormente, éstos dibujos
no tienen texto alquno para ser traducido (...)", el cual. va fue subsanado, como
quiera que el solicitante finalmente cumplié los actos mencionados en el articulo
38.1)a) del Tratado PCT, pues con motivo de la peticién de restablecimiento
formulada en el racurso de reposicion incoado, allegd copia de los dibujos de la
solicitud Internacional. segiin se evidencia en los folios 132 a 150 del expediente
en estudio.

Dado lo anterior, v en virtud de lo dispuesto en la Regla 49.6 del Reglamento PCT
se restablecen lus derechos del solicitante en lo que respecta a la solicitud
Internacional PCT/EP2006/010279 del 25 de octubre de 2006, la cual, surtira
desde esa fecha los efectos de una solicitud nacional regular en Colombia.

Por lo anteriormente expuesto, considera el Despacho que no es del caso revocar
la decision que ahora se impugna y como consecuencia de ello se procede a
admitir la peticion subsidiaria de restablecimiento del derecho.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resoluciéon 34536
de 16 de septiembre de 2008., por medio de la cual se declara retirada una
solicitud de patenta de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Restablecer los derechos del solicitante respecto a la
Solicitud Internacional PCT/EP2006/010279, para efectos de continuar con la
actuacion prevista en la Decision 486 de ta Comision de la Comunidad Andina.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SURERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION v ,579
Por'a cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. T/08 068051

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su
calidad de apoderado de la sociedad SCA HYGIENE PRODUCTS AB., el
contenido de la presente resclucion, entregandole copia de la misma
advirtiendole gque contra ella no proceds recurso alguno por encontrarse
agotada la via gubernativa.

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, (E)
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Doctor,

Emilio Ferrero
Carrera 4 No. 72-35
Bogota D. C.
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