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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO 
En ejercicio de sus facultades legates, en especial de las que se confirieron en el 

numeral 54 del articulo 3 del Decreto 1687 de 2010, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mØdiante Resoluciôn No, 40984 del 06 de agosto de 2010, la 
. Sup.erintendencia de Industria y Comercio declaró .abandonada  la solicitud de 

patente de irivenciôn titulada: "ANTENA ACUSTICA SUBMARINA", con 
fundamento en el articulo 39 de la Decision 486 de la Comisión de  la Comunidad 
Andina, al estimar que requerido el solicitante para completar los requisitos de 
forma de la solicitud, vencido el plazo otorgado no atendiO a las obseivaciones 
formuladas por la Oficina. 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 07 de septiembre 
de 2010, con el nCimero 09 055410.00006 0000, encontrÆndose dentro deltØrmino 
establecido para el efecto, la doctora Margarita Castellanos Abondano, actuando 
en calidad de apoderada del solicitante ATLAS ELEKTRONIK GMBH, interpuso 
recurso de reposiciOn contra la citada resotuciOn, con fundamento en los 
argumentos que a continuaciOn se sintetizan: 

. La recurrente maniflesta que, contrario a 10 expuesto por este Despacho en la 
resoluciOn que impugna, "( ... ) el solicitante atendió de forma completa a! 

S 
requerimiento No. 6781 do 2009 medianto la presentaciOn do un documonto, 
debidamente Iega!izado, firmado por el inventor Peter Hoffmann en seæal do 
acoptaciOn do la radicación do sus  derechos sobre Ia invenciOn on cabeza do la 
sociedad solicitante ATLAS ELEKTRONIK GMBH. En dicho documento so 
establoce claramento quo el Sr. Hoffmann aceptO quo todos los derechos sobre Ia 
invenciOn quedan on propiedad del ornpleador y quo Øí no puede disponer por su 
parte do dicha invención." 

Seæala a continuaciOn que "(..) do Ia lecture del literal k es claro quo of mismo no 
hace referenda a Ia cesic3n expresa’ como lo afirma Ia resQluciOn en su articulo 
cuarto. No obstant, si asf ía fuera, on e/ clocumento oponunamonte presentado 
ante ese Despacho consta ía cesiOn expresa mediante la aceptacion dol inventor a 
renunciar a sus derechos sobre la invenc,ón y aceptar que dichos derechos 
pertenocen a Ia compania ATLAS ELEKTRONIK GMBH." 

Luego de transcribir apartes del articuto 23 de Ia Decision 486 seflala la 
recurrente: 
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"Dicha disposiciOn significa que si bien los derechos sobre las invenciones 
ocurridas bajo re/ac/On laboral pertehecen al empleador, este puede ceder 
parte do los beneficios. Por /0 tanto, el articulo 26 literal k no exige que se 
presente una cosión expresa do la patonte por parte del inventor, s/no 
simpiemento copia del documento clonde conste la cesiOn, que puede 
derivarse do una re!aciOn laboral. 

En este caso particular, Ia fey alemana al igual que Ia normatividad de la 
Decision 486 regula expresamente y con mayor detalle como opera la 
cesiôn do derechos do una invenciOn patentable ocurrida bajo relaciOn 
laboral y establece tØrminos y condiciones para quo opere ía cesiOn tal y 
como so describe y prueba a continuaciOn con este memorial." 

Resalta la recurrente que "( ... ) of documento quo acrodita ía cosiOn do los 
derechos sobre la invenciOn a la sociedad solicitante se presontO el dia 14 do 
agosto do 2009, dentro dol plazo otorgado pot- ese Despacho para atender a! 
requerimiento No. 6781 do 2009. Por Jo tanto, a la expiraciOn del plazo, 0l 

solicitante si complotO los requisitos indicados en dicho requorimiento y, en 
consocuencia, la so/icitud no puede considerarse abandonada en los tOrminos del 
articulo 39." 

Presenta la recurrente algunos comentarios con relaciOn a la Iegislacion alemana y 
. pone de presente que de con formidad con of artfculo 7 numeral 1, de la ley 

alemana vigento cuya copia so adjunta, (1) ’Con Ia lIegada do la declaraciOn do 
. reclamaciOn lilmitada dcl dot-echo pasan al patrono todos los derechos sobre Ia 

invenciOn do se,vicio.’ Ahora, on ci caso particular do la presente invenciOn, el 
inventor Peter Hoffmann presentO a ía sociedad solicitante of escrito do 
divulgaciOn inicial 0113 do julio de 2006 como consta on la copia autOntica y 
apostillada do Øste documento, que prosentó  como anexo. La sociedad soicitante 
ATLAS ELEKTRONIK GMBH notificó pot- escrito al inventor su deseo do usar la 
invención dentro do los cuàtro moses siguientos a la recopciOn del escrito do 
divulgación in/cia!, esto es of 16 do octubre do 2010 focha en ía quo 01 inventor 
Peter Hoffmann rocibió Ia notificaciOn do ATLAS ELEKTRONIK GMBH..." 

Reitera la recurrente que "( ... ) la notificaciOn enviada por ATLAS ELEKTRONIK 
GMBH al inventor corresponde al documento presentado oportunamente ante Ia 
Division de Nuevas Croaciones Entonces, dicho documento, notificado do 
conform/dad con la normatividad alemana on materia do invencionos vigontes en 
el aæo 2006, corrosponde a la cesiOn do los derechos dol inventor a Ia sociedad 
solicitante." 
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TERCERO: Quo dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a 
resolver el recurso de reposición interpuesto en los siguientes tØrrninos: 

El recurrente afirma que el solicitante atendió de forma completa al requerimiento 
No 6781 de 2009 medfante la presentacion do un documento, "debidamente 
legalizado, firmado por el inventor Peter Hoffmann on seæal de aceptacion do la 
radicaciOn de sus derechos sabre Ia invención en caboza de ía sociedad 
solicitante ATLAS ELEKTRONIK GMBH. En dicho documento se establece 

. claramonte quo el Sr Hoffmann acepto quo todos los derechos sabre Ia invencion 
quedan on propiedad del emploador y que 41 no puode disponer por su parte do 
dicha invenciOn." 

Revisado to actuado en el expediente se encuentra que, en efecto, med iante 
Oficio 6781 notificado el 12 do junio de 2009, se requirio del solicitante presentar 
poder debidamente otorgado y la copia del documento en que consta la cesiOn del 
derecho a la patente del inventor al solicitante (ver folios 85 y 86). 

Con la respuesta dada al requerimiento el 14 de agosto de 2009 so presentó el 
documento de poder requerido, debidamente apostillado; sin embargo, el 
documento de cesión de derechos del inventor at solicitante allegado se estimó 
incompleto camoquiera quo no contiene ’Ia cesiOn oxpresa dol derecho a la 
patento. . . ", por lo que se declaró abandonada  la solicitud. 

S En efecto, si bien obra en el expediente un documento de cesión, lo quo en Øste 
se expresa, de acuerdo con la traducciôn del. alemÆn que aparece a folio 93, es 
una "reclamación ilimitada" do la propiedad de la invención hecha por el seæor 
Hoffmann y de la cual se to pide acuse el recibo, to anterior de acuerdo con el 
Articulo 6 ArbEG A continuación aparece la traducción do documento por el cual 
el seæor Hoffmann manifiesta que recibió el dia 16 de octubre de 2006 "el escrito 
do rec!amaciôn do propiedad do la invenciOn "(folio 94), sin embargo, no es Clara 
la manffestación con respecto a la cesión de derechos sobre la invención. 

Cabe seæalar que invocÆndose una ley extranjera (alemana), no se aduce al 
presente tramite administrativo copia autentica de la misma como lo requiere la 
normativa nacional aplicable (Art. 188 del C. de P.C.), por lo que la decision de 
declaràr abandonada la solicitud estuvo en todo ajustada a derecho. 

No obstante lo anterior, actara ahora el recurrente que la cesiOn de derechos del 
inventor al solicitante, allegada en su momento, se hizo de acuerdo con la ley 
alemana relativa a las invenciones de los empleados, para to cual anexa 
debidamente apostitlada copia de la Ley sobre invenciones de los empleados. 
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Segün  la mencionada ley las invenciones de los empleados pueden ser: 
invenciones sujetas (invenciones de serviclo) e invenciones libres, siendo las 
primeras hechas "durante el perIodo do las relacionos laboralos" (folio 128). 

Respecto do estas invenciones existe, segUn el articulo 5 de dicha ley, la 
obtigaciOn del empleado de anunciar por escrito at patrono que ha hecho una 
invenciôn. A su vez, el patrono puede reclamar el derecho de una invenciôn 

S limitada o itimitadamente, tat reclamaciôn del derecho so efectia mediante 
declaración escrita ante el empleado (Art. 6). 

Seg(in el articulo 7 de la referida ley, "Con la rec!amaciOn del derecho todos los 
derechos pecuniarios do la invenciOri do seivicio pasan a! patrono." 

Con fundarnento en to anterior y a la luz del procedimiento invocado, puede 
entenderse que la cesiOn de derechos presentada por la apoderada del solicitante 
se ajustó a la toy del pals do origen del solicitante e inventor. 

Resalta la recurrente quo el documento que acredita la cesiOn de los derechos 
sobre la invenciôn a la sociedad solicitante USO presentó el dia 14 do agosto de 
2009, dentro del plazo otorgado por ose Dospacho para atender a! requerimiento 
No. 6781 do 2009. Porlo tanto, a Ia expiración.  del plazo, el solicitante Si completO 
los requisitos indicados on dicho requerimiento y, en consecuencia, la solicitud no 
puede considerarse abandonada en los tOrminos del articulo 39." 

Al respecto considera la Oficina que, efectivamente, habiØndose hecho el 
requerimiento el 12 do jun10 do 2009, la respuesta allegada el 14 de agosto de 
2009, tras .pedirse prôrroga del plazo inicial, se dio dentro del tØrmino legalmente 
concedido habida cuenta del plazo do prorroga solicitado por el interesado. 

Cabe agregar que a la respuesta dada en su momento al requerimiento, se 
sumaron con posterioridad otros documentos que clarifican la cesión de derechos 
del inventor at solicitante, conform  a la Iegislación alemana, como se puede ver 
de folios 117 a 145 del expediente, y que se encuentra acorde a la normativa 
nacional aplicable. 

En ese orden de ideas, adm.ite la Oficina que en este caso particular se ajustó la 
solicitud a lo actuado por el procedimiento vigente, tratÆndose de una solicitud 
internacional que entra en fase nacional, de manera que es posible la continuaciOn 
del trÆmite administrativo.7S 
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En consecuencia, encuentra este Despacho procedente acceder a la revocatoria 
invocada. 

Con fundarnerito en las anteriores consideraciones, el Superiritendente de 
Industria y Cornercia, 

S 
RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO REVOCAR la decision contenida en la Resolución No 
40984 del 06 do agosto de 2010, por medio do la cual se declaró abandonada una 
solicitud do patente, 

ARTICULO SEGUNDO Ordenar la continuacian del trâmite, para tal efecto se 
envia of expediente a la Direcctón de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la 
publlcación do la .solicitud. 

ARTICULO TERCERO Notificar personalmente el contenido do la presente 
resoluciôn a La doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de 
apoderada del solicitante ATLAS ELEKTRONIK GMBH, o a quien haga sus 
veces, entregandole copia de la misma, advirtiØndole que contra ella no procede 
recurso alguno 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASEç.;. 
Dada en Bogota D.C., a los 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y 

ALLE RESTREPO 
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ogot D.C., 

Doctor (a) 
MARGARITA CASTELLPNOS ABONDANO 

Apoderado(a) y/o Representante de 

ATLAS ELEI’tTRONIC GMBH 

REFERENCIA Radicación No. 9 55410 

Solicitud internacional PCT/EP2007/008882 

Fecha inicio fase nacional 03/06/2009 

Trmite 11 

Evento 378 

ActuaciOn 416 

Of.icio No. 13778 

Folios 1 

Teniendo en cuenta que la solicitud de privileg–o de patente que se tramita bajo el 

expediente indicaclo en la referencia, rt1ne los requisitos de forma establecidos en 

la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, el Tratado de CooperaciOn en 

Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Unica de la Superintendencia 

de Industria y Cornercio, se envIa el extracto de la solicitud a la Of icina de 

Comunicaciones para efecto de su publicaciOn en la Gaceta de Propiedad Industrial. 

Cümplase 

Dado en Bogota DC, 29 \l ?Qfl 

.,S

 

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ 

Director de NuevasCreaciones (c) 

jesanclil 
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