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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 66543

Ref. Expediente N° NC2018/0000598

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 34
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante Resolucion N° 2311 del 19 de marzo de 2019, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegoé patente de invencién para la creacidon
denominada “BARCAZA PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA’, al
estimar que no se presentd respuesta al requerimiento de fondo contenido en el Oficio
N° 15504 del 19 de diciembre de 2018, efectuado con fundamento en lo dispuesto por el
articulo 45 de la Decisidén 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 20 de marzo de 2019, con
el numero NC2019/0002577, encontrandose dentro del término establecido para el
efecto, el doctor Mario Andrés Ortega Mendoza, apoderado del solicitante Lazlo Daniel
Daza Guevara, interpuso recurso de reposicion contra la citada Resolucion, con
fundamento en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

Senala el apoderado: “La Superintendencia de Industria y Comercio, no tuvo en cuenta
la solicitud de conversion de patente de invencion a patente de modelo de utilidad,
requerida para la invencion BARCAZA PARA LA GENERACION DE ENERGIA
ELECTRICA, de radicado N° NC2018/0000598 a través de la plataforma SIPI el 26 de
febrero de 2019 y cuyo radicado de solicitud fue el NC2019/0001727.”

Agrega mas adelante: “Dicha solicitud de conversion, fue emitida conforme a las
objeciones efectuadas en el Oficio 15504 del 19 de diciembre de 2018, en el que se
sefialaba que la materia solicitada a proteccion estaba afectada por dos antecedentes del
estado de la técnica: D1 W0O2009/021559 DE202006014721 y que dichos antecedentes,
afectaban el requisito de nivel inventivo y no el de novedad. Por lo anterior, se decidié
que por su naturaleza, podria ser considerada como una patente modelo de utilidad ya
que no se trataba de un proceso, y por el contrario, se trataba de una configuracion de
elementos nuevos, tal como se solicita para patentes de este tipo.

Es de recordar, que esta solicitud de conversion puede hacerse en cualquier momento
del tramite de solicitud de patente, conforme al articulo 35 de la Decision Andina 486 de
2000, que establece: “El solicitante de una patente de invencion podra pedir, en cualquier
momento del tramite, que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo
de utilidad. La conversion de la solicitud sdlo procedera cuando la naturaleza de la
invencion lo permita.

Por tal razon, es que la solicitud fue realizada con posterioridad al conocimiento de las
objeciones presentadas en el Oficio 156504 del 19 de diciembre de 2018, omitiendo la
respuesta a dicho requerimiento.”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:
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3.1. Antecedentes administrativos.

Para verificar las razones que fundamentan la impugnacién del acto administrativo por
medio del cual se deneg0 la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se hizo
una nueva revision de las actuaciones surtidas en este tramite encontrandose que con
fecha 23 de enero de 2018 se presentd solicitud de patente para la invencion titulada
“BARCAZA PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA”.

De igual manera encuentra este Despacho que mediante Oficio N° 15504 del 19 de
diciembre de 2018, la Direccién de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto
por el articulo 45 de la Decisiéon 486 de 2000, requirio al solicitante para que se
pronunciara sobre la falta de nivel inventivo del capitulo reivindicatorio presentado con la
solicitud, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 18 de la misma norma
comunitaria.

Posteriormente se expide la Resolucidon N° 2311 del 19 de marzo de 2019 con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, al considerar
gue no hubo un pronunciamiento por parte del solicitante, frente al requerimiento de fondo
contenido en el Oficio N°15504 del 19 de diciembre de 2018.

3.2. Sobre la normativa andina aplicable a las patentes de invencion.

En primer lugar es oportuno mencionar que el tramite para el otorgamiento de una patente
de invencion se encuentra establecido en el Titulo Il de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina y demas normas complementarias.

En este orden de ideas, resulta aplicable al caso el articulo 45 de dicha Decision 486, el
cual establece, en cuanto al tramite de la solicitud, lo siguiente:

“Articulo 45- Si la oficina nacional competente encontrara que la invenciéon no es
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta
Decision para la concesion de la patente, lo notificara al solicitante. Este debera
responder a la notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la
fecha de la notificacion. Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un
periodo de treinta dias adicionales.

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines
del examen de patentabilidad, podra notificar al solicitante dos o mas veces
conforme al parrafo precedente.

Si el solicitante no respondiere a la notificacion dentro del plazo sefialado, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina
nacional competente denegara la patente.” (Subrayado fuera de texto).

De la revision del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, una vez
efectuado el requerimiento de fondo con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de
la Decision 486 de 2000, el solicitante contaba con un término de sesenta dias contados
a partir de la fecha de notificacion, para presentar la respuesta frente a las objeciones de
caracter técnico planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

Habiéndose notificado el requerimiento el dia 19 de diciembre de 2018, el plazo de
sesenta dias iniciales con los cuales contaba el solicitante para presentar la respuesta,
se extendio hasta el dia 15 de marzo de 2019.
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3.3. Acerca de la oportunidad para dar respuesta al requerimiento de fondo.

Del articulo 45 citado, procede establecer entonces si el solicitante dentro del plazo
oportuno atendié las observaciones contenidas en el Oficio N° 15504 del 19 de diciembre
de 2018.

Senala el articulo 45 de la Decisidén 486 que: “Si la oficina nacional competente encontrara
que la invencion no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en esta Decision para la concesion de la patente, lo notificara al solicitante.
Este debera responder a la notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir
de la fecha de la notificacion. Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un
periodo de treinta dias adicionales (...)” (Resaltado fuera de texto).

Claramente la normativa aplicable sefiala cual es la consecuencia a darse en caso de
incumplimiento de esta condicién, al establecer: “Si_el solicitante no respondiera a la
notificaciéon dentro del plazo senialado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, la oficina nacional competente denegara la patente”
(Resaltado fuera de texto)

Como se indicé anteriormente, el plazo para presentar la respuesta se extendio hasta el
dia 15 de marzo de 2019, sin embargo, una vez revisado el sistema de tramites con que
cuenta esta Superintendencia, no se evidencia radicacion alguna que corresponda a la
respuesta presentada a este requerimiento, razén por la cual acertadamente la
Resoluciéon N° 2311 del 19 de marzo de 2019 deniega la patente de invencion
correspondiente a “BARCAZA PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA”, con
fundamento en el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

3.4. Acerca de la solicitud de conversion de patente de invencion a patente de
modelo de utilidad.

El recurrente argumenta que la Superintendencia no tuvo en cuenta la solicitud de
conversion de patente de invencion a patente de modelo de utilidad y que dicha
conversion fue emitida conforme a las objeciones efectuadas en el Oficio 15504 del 19
de diciembre de 2018, es decir, esa solicitud de conversion debié entenderse como la
respuesta presentada a este requerimiento de fondo, pues precisamente esta solicitud
fue realizada con posterioridad al conocimiento de las objeciones presentadas en el
referido Oficio.

Al respecto es oportuno aclarar que, aun cuando la solicitud de conversién para el cambio
de modalidad de patente de invencion a patente de modelo de utilidad, radicada el 26 de
febrero de 2019 bajo el N° NC2019/0001727, se presentd de forma independiente y como
respuesta al requerimiento de fondo, no surtié ningun efecto legal. Si bien el recurrente
en dicha peticion hizo mencion al requerimiento de fondo al sefialar que: “Dicha solicitud
de conversion, fue emitida conforme a las objeciones efectuadas en el Oficio 156504 del
19 de diciembre de 2018, ...”, se debe tener en cuenta que para efectos de conversion,
divisiéon o fusion de solicitudes, el solicitante debe estar atento al cumplimiento de los
requisitos dispuestos para tal efecto por la Resolucion 3719 del 02 de febrero de 2016,
por medio de la cual se adiciona y modifica la Circular Unica de esta Superintendencia.

La Resolucidon 3719 al hacer referencia a la conversion, division o fusion de solicitudes,
establece en su articulo primero, numeral 1.2.2.3.1, parrafo tercero, lo siguiente:
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“Cuando el solicitante de una patente de invencion solicite una conversion a
patente de modelo de utilidad y dicha peticion de conversion se presente con
posterioridad al vencimiento de la peticion del examen de patentabilidad de un
modelo de utilidad, debera aportar junto con la solicitud de conversion el pago
del examen de patentabilidad para modelo de utilidad de acuerdo con lo
establecido en la resolucion de tasas que se encuentre vigente”. (Subrayado
fuera de texto)

Asi las cosas, no existiendo en esta etapa del tramite la facultad para requerir el aporte
del pago de la tasa establecida por este concepto, la solicitud de conversiéon de patente
de invencion a patente de modelo de utilidad no surtioé ningun efecto legal, por cuanto no
se pago la tasa establecida conforme a la resolucién de tasas vigentes para la fecha de
presentacion de dicha solicitud, por tal razon el tramite continué bajo la modalidad de
patente de invencion, con las consecuencias que implicaron el no haberse atendido el
requerimiento expedido mediante Oficio N° 15504 del 19 de diciembre de 2018.

3.5. Conclusion.

De acuerdo con lo anterior, resulta entonces procedente corregir la Resolucion N° 2311
del 19 de marzo de 2019 en su considerando quinto, en el sentido de precisar que si bien
se presentd una solicitud de conversion para el cambio de modalidad de patente de
invenciéon a patente de modelo de utilidad presentada como respuesta al requerimiento
de fondo, ésta no surtié ningun efecto legal, por cuanto no se pago la tasa establecida
para examen de patentabilidad como modelo de utilidad, conforme a lo dispuesto por la
Resolucién 3719 del 02 de febrero de 2016 articulo primero, numeral 1.2.2.3.1, parrafo
tercero y Resolucion de tasas vigentes para la fecha de presentacion de la misma, por tal
razon el tramite continué bajo la modalidad de patente de invencién, con las
consecuencias ya conocidas.

Por lo demas, este Despacho no encuentra violacién de la ley, vicios de procedimiento, o
irregularidades en la expedicion del acto administrativo que hagan imperiosa la revocatoria
invocada, por lo que es del caso mantener la decision que aqui se solicita revocar.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: CORREGIR la decisién contenida en la Resolucién N° 2311 del
19 de marzo de 2019, por medio de la cual se denego la patente de invencidn para la
creacion denominada “BARCAZA PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA”,
en su considerando quinto, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: CONFIRMAR la Resolucion N° 2311 del 19 de marzo de 2019,
en las restantes determinaciones.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucién al solicitante
Lazlo Daniel Daza Guevara, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por
encontrarse finalizado el procedimiento administrativo
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NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 25 de noviembre de 2019

Firmado digitalmente
por: ANDRES
. BERNARDO BARRETO
e W 9 GONZALEZ
) ) Fecha: 2019.11.26
SIIPEﬂlﬂgl?géiénl;iEnlﬁ[lfﬂg%iﬁ#gﬁMERI:II] 090246 COT
Razon: Validez juridica.
Ubicacién: Bogota,
Colombia.
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