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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 13582

Ref. Expediente N° NC2019/0005929

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 que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion N° 48016 del 20 de septiembre de 2019, la
Superintendencia de Industria y Comercio declaré abandonada la solicitud de patente
de invencion titulada: “SISTEMA GENERADOR DE C02 PARA ENVASES DE
BEBIDAS CARBONATADAS”, al estimar que no se atendié en debida forma el
requerimiento contenido en el Oficio N° 4858 del 18 de junio de 2019, expedido con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 39 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 18 de octubre de 2019,
con el numero NC2019/0011553, encontrandose dentro del término establecido para el
efecto, la apoderada de la sociedad solicitante interpuso recurso de reposicién contra
la citada Resolucion, con fundamento en los siguientes argumentos sintetizados asi:

Senala la apoderada de la sociedad recurrente: “Es deseo del solicitante presentar
argumentos contra las declaraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio,
indicando como primera medida que se ha declarado el abandono de la solicitud de
patente de invencion, lo cual resulta excesivo frente al derecho sustancial de interés de
mi mandante.”

A continuacion menciona la apoderada: “En la resolucion impugnada se indica en el
acapite cuarto que “(...) es claro que ninguno de los documentos presentados en la
mencionada respuesta, dan cuenta del requisito establecido en la Regla 4.17.2 del
Reglamento de Acuerdo PCT, asi como, tampoco por lo prescrito en el literal k) del
articulo 26 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, por lo cual; es claro que no se
dio cumplimiento a las exigencias requeridas por la Direccion de Nuevas Creaciones
mediante el Oficio 4858 del 18 de junio de 2019”.

Luego de transcribir textualmente el articulo 3 y 26 literal k) de la Decision 486 de 2000
y la Regla 14.17 del Acuerdo del PCT, el cual hace referencia a las declaraciones
relativas a las exigencias nacionales mencionadas en la Regla 51bis. 1.a) i) a v) del
PCT, sefiala la recurrente que: “(...) teniendo en cuenta que el documento presentado
es una Declaracion que se encuentra dentro de las declaraciones permitidas en la
normativa citada anteriormente, se puede entender que se dio cumplimiento al requisito
del literal k) del articulo 26 de la Decision Andina 486.

A pesar de que se hiciera mencion a que el documento era para propdésitos del estado
designado: Estados Unidos, el Despacho no puede ignorar la presentacion de dicha
declaracion donde se acredita la identidad del inventor y el solicitante. Asi mismo, se
allego la cesion correspondiente entre AMCOR LIMITED y AMCOR GROUP GmbH y
entre este ultimo y AMCOR RIGID PLASTICS USA, LLC., lo cual demuestra que nuestra
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intencion siempre fue cumplir con todos los requisitos exigidos, a pesar de que
unicamente se hubiera suministrado la Declaracion en mencion, la cual es aceptable,
de acuerdo con las mismas Reglas citadas por ese Despacho en la resolucion N°.
48016. Como ese Despacho lo ha sefialado, en virtud de la Regla 27 del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes, referente a los “Requisitos Nacionales”, en la que
se establece que “Ninguna legislacion nacional dispondra que la solicitud internacional
cumpla, en cuanto a su forma o contenido, requisitos diferentes de los establecidos en
el presente Tratado y su Reglamento, o requisitos adicionales.”.

Agrega la solicitante: “(...) en el presente expediente, se presenté un documento relativo
a la identidad de los inventores, el cual no puede generar duda razonable sobre la
identidad de los mismos, dado que este documento establece la identidad y domicilio
de los seriores inventores John BRACE, Farhan AHMAD y Seungman SOHN, quienes
declaran ser inventores de la invencion reclamada en la solicitud, que la declaracion
esta dirigida a la Solicitud Internacional N° PCT/US2017/064877, correspondiente a la
presente fase nacional en Colombia y adicionalmente declaran que la Solicitud
Internacional fue presentada o autorizada porque fue realizada por ellos, quienes
adicionalmente plasmaron sus firmas y fecha de presentacion de la Declaracion.

Sumado a lo anterior y debido a que la Solicitud Internacional PCT/US2017/064877 fue
presentada a nombre de la sociedad AMCOR GROUP GMBH, en la cual se reivindico
prioridad de la solicitud estadounidense N° 62/430.659, se presentd la cadena de
cesiones, esto es, de la sociedad inicial AMCOR LIMITED a favor de AMCOR GROUP
GMBH y de ésta dltima al actual titular AMCOR RIGID PLASTICS USA, LLC. Todos
estos documentos demuestran no solo la legitimidad e identidad de los inventores, sino
la cesion de derechos de éstos ha sido traspasada de compafia en compafiia, hasta
llegar al dltimo solicitante, la sociedad AMCOR RIGID PLASTICS USA, LLC.”

En cuanto tiene que ver con el cumplimiento del requerimiento contenido en el Oficio
N° 4858 del 18 de junio de 2019, sefnala la apoderada: “(...) en respuesta al oficio de
forma N° 4858, en el cual se indico que ‘la solicitud no contiene las copias de los
documentos en que constan los documentos de la cesion ni la declaracion sobre el
derecho de los solicitantes, (...)”, amablemente llamo la atencion de ese Despacho al
hecho que con la respuesta presentada el 25 de junio de 2019, se aporto la Declaracion
sobre la identidad y domicilio de los seriores inventores John BRACE, Farhan AHMAD
y Seungman SOHN, quienes declaran ser inventores de la invencion reclamada en la
solicitud, dirigida a la Solicitud Internacional N° PCT/US2017/064877, correspondiente
a la presente fase nacional en Colombia y adicionalmente declaran que la Solicitud
Internacional fue presentada o autorizada porque fue realizada por ellos, quienes
adicionalmente plasmaron sus firmas. Por lo tanto, en ningiin momento mi representada
ha tenido la intencion de evadir la obligacion de cumplir con este requisito formal, sino
que, por el contrario, y en virtud del principio de la buena fe, siempre se consideré que
con este documento era suficiente demostrar el derecho de los solicitantes y que la
solicitud en consecuencia seguiria su tramite normal.

Tanto asi que el requerimiento fue contestado de manera oportuna y completa, sin lugar
a que hubiera lugar a pensar que se pretendia evadir o evitar una obligacion, sino que
la Declaracion y los documentos de cesion entre las compariias agotarian este requisito
y asi mismo, se quiso mostrar toda la cadena de cesion al interior al interior de la
compariia solicitante con miras a que no hubiera errores o dudas.

La declaratoria de abandono emitida en la Resolucion N° 48016, es una medida
exagerada ya que la solicitante siempre ha mostrado su intencion de continuar con la
solicitud y cumplir todos los requisitos que se hagan por parte de esta Superintendencia,
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de manera oportuna y completa, buscando llevar un correcto procedimiento para
cumplir con éxito y eficiencia de la concesion de las patentes solicitadas”.

Considera la apoderada que si la Direccion de Nuevas Creaciones advirtio falencias en
la respuesta al requerimiento de forma, ha debido requerir a la solicitante para que
subsanara estas deficiencias, pero no declarar el abandono del tramite, por cuanto la
respuesta al requerimiento si fue presentado dentro del término legal.

Menciona la apoderada que: “(...) la decision de declarar el abandono de la solicitud de
patente de invencion que se tramita en el presente expediente resulta del todo excesiva,
motivo por el cual solicitamos respetuosamente que se revoque la Resolucion N° 48016
de 2019. En gracia de discusion sobre la validez de los documentos aportados con la
respuesta al requerimiento de forma N° 4858, los cuales si en algun momento y de
acuerdo con lo establecido en la Regla 51 Bis del Reglamento PCT hubieran generado
duda razonable sobre la veracidad de las indicaciones o declaraciones alli plasmadas,
se hubiera exigido otro documento diferente, nos permitimos anexar con este recurso
otro documento adicional que cumple con el mismo objetivo de la Declaracion
presentada y firmada por los inventores. Asi, acompafiamos otro documento de cesion
de derechos firmado por cada uno de los inventores, en las mismas fechas que obran
en la Declaracion presentada y a favor del solicitante AMCOR GROUP GMBH, A
NOMBRE DE QUIEN FUE PRESENTADA LA Solicitud Internacional N°
PCT/US2017/064877, correspondiente a la fase nacional en Colombia, este decir, este
documento cumple y confirma la misma informacion plasmada en la Direccion
presentada en respuesta al requerimiento de forma.”

La apoderada invoca el numeral 11 del articulo 3 del Cdédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, refiriéndose al principio de eficacia,
segun el cual: (...) las autoridades buscaran que los procedimientos logren su finalidad
y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formales, evitaran
decisiones inhibitorias, dilaciones o retardo y sanearan, de acuerdo con este Codigo las
irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la efectividad del
derecho material objeto de la actuacion administrativa.”

Cita el articulo 228 de la Constitucién Politica, precisando que “Las actuaciones seran
publicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecera el derecho sustancial”, por lo que la administracion debera remover
obstaculos formales, dando aplicacion al derecho sustancial de los administrados.”

Igualmente considera que con la declaratoria de abandono se viola el principio
constitucional de la buena fe consagrado en el articulo 83 de la Constitucion Politica,
pues la sociedad solicitante envié en tiempo oportuno la Declaracién de los inventores
bajo las normas citadas, lo que demuestra su interés en continuar con el tramite de la
presente solicitud.

Finalmente sefiala la apoderada que la Superintendencia en casos similares, con
fundamento en este principio, ha revocado declaratorias de abandono y ha ordenado la
continuacion de los tramites.

TERCERO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80
del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se

atenderan ‘todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que
surjan con motivo del recurso’.
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3.1. Antecedentes administrativos.

Para verificar las razones que fundamentan la impugnacion del acto administrativo por
medio del cual se declaré abandonada la solicitud de patente de invencion radicada
bajo el expediente de la referencia, se hizo una nueva revision de las actuaciones alli
adelantadas encontrandose que con fecha 06 de junio de 2019 se presentd solicitud de
patente para la invencion titulada “SISTEMA GENERADOR DE C02 PARA ENVASES
DE BEBIDAS CARBONATADAS”.

De igual manera encuentra este Despacho que mediante Oficio N° 4858 notificado el
19 de junio de 2019, la Direccion de Nuevas Creaciones con fundamento en lo dispuesto
por el articulo 39 de la Decisién 486 de 2000, requirio a la sociedad solicitante para que
aportara el documento de cesion de derechos de los inventores al solicitante, conforme
lo dispone el articulo 26, literal k) de la Decision 486 de 2000, o en su defecto, la copia
de declaracion sobre el derecho del solicitante, conforme a la Regla 4.17.2 del
Reglamento PCT.

Dentro del término legal concedido se presento respuesta al requerimiento por parte de
la apoderada de la sociedad solicitante, sin embargo, el documento llegado no cumplié
con lo requerido en el Oficio N° 4858, razén por la cual se declar6 su abandono
mediante Resolucion N° 48016 del 20 de septiembre de 2019, con fundamento en lo
establecido por el articulo 39 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina.

3.2 Norma aplicable.

El procedimiento que se despliega para el tramite de las patentes de invencién, modelos
de utilidad, disefios industriales y esquemas de trazado de circuitos integrados, se
encuentra establecido en la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina,
Circular Unica expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio y demas
normas que la reglamentan.

Para el caso de las patentes de invencion, el Titulo I, capitulo Il de la Decisién 486,
al referirse a los requisitos que debe contener la solicitud de una patente establece en
su articulo 26, entre otros, el siguiente:

“Articulo 26.- La solicitud para obtener una patente de invencion se presentara
ante la oficina nacional competente y debera contener lo siguiente:

(..)

k) de ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesion del derecho a
la patente del inventor al solicitante o a su causante.

(..

La Circular Unica expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en su titulo
X, Capitulo Primero, Parte General, punto 1.2.2.2, al hacer referencia al examen de forma
de las solicitudes establece que: “Para efectos de lo establecido en el literal k) del articulo
26 de la Decision 486, cuando el solicitante no sea el inventor, debe adjuntar o bien una
copia del contrato de cesion o bien del contrato en virtud del cual se presume legalmente
dicha cesion.”
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A su vez, el Capitulo Quinto de la citada Circular Unica, al tratar la Fase Nacional, articulo
5.2.12. sefala: “Examen de la solicitud.- La solicitud se sometera 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 51 bis del
Reglamento, particularmente los sefialados en los articulos 26 y 27 de la Decision 486”.

Igualmente el articulo 5.2.13. de la misma disposicion menciona: “Falta de requisitos
nacionales.- Si cualquiera de los requisitos antes sefalados no se cumplieron al entrar en
la fase nacional, la Superintendencia notificara al solicitante para que cumpla dichos
requisitos en los términos sefialados en el articulo 39 de la Decision 486.”

En tal sentido, el articulo 39 de la Decision 486 establece que:

“Articulo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los
requisitos establecidos en los articulos 26 y 27, la oficina nacional competente
notificara al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de
dos meses siguientes a la fecha de notificacion. A solicitud de parte dicho plazo
sera prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiracion del término senalado, el solicitante no completa los requisitos
indicados, la solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacion. Sin
perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardara la confidencialidad de la
solicitud.” (Subrayado fuera de texto).

3.3. El caso bajo examen.

En el presente tramite administrativo se requirio a la sociedad solicitante mediante Oficio
N° 4858 notificado el 18 de junio de 2019, para que presentara respuesta a las
observaciones formuladas por la Direccion de nuevas Creaciones, relacionadas con
aspectos formales de la solicitud.

Con el requerimiento se solicité aportar el documento de cesién de derechos de los
inventores relacionados en el petitorio, acorde con lo dispuesto en el articulo 26 literal k)
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, o en su defecto la declaracion
de que trata la Regla 4.17.2 del Reglamento del Tratado PCT, requerimiento que no fue
atendido a cabalidad por parte de la sociedad solicitante, pues lo que se aporto fue la
declaracion sobre la condicidn o calidad de los inventores para efectos de la
designacion en Estados Unidos, que es completamente diferente a la cesion expresa
del derecho sobre la solicitud, razon por la cual se declaré el abandono en los términos
del articulo 39 de la Decision 486.

Claramente la normativa aplicable sefiala cual es la consecuencia del incumplimiento
al requerimiento para completar los requisitos formales. En efecto, prevé el mencionado
articulo 39 que “Si a la expiracion del término sefialado, el solicitante no completa los
requisitos indicados, la solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacion...”
(Subrayado fuera del texto).

Como se puede apreciar la Direccidn de Nuevas Creaciones en el mismo Oficio N° 4858
claramente indico a la sociedad Amcor Rigid Plastics Usa, Llc., el plazo con el que
contaba para dar respuesta a lo solicitado. Alli se le comunicé lo siguiente: “En
cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decision 486, se le requiere para
que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificacion del
presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados...” (Subrayado fuera
de texto).
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Como se indico anteriormente, si bien se presento respuesta el dia 25 de junio de 2019
dentro del término legal concedido, no se dio cumplimiento cabalmente a lo requerido
por la Direccion de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia, solo con el escrito
del recurso es que se aporta el documento suscrito por los sefiores John BRACE,
Farhan AHMAD y Seungman SOHN, quienes ceden sus derechos sobre la invencion
reclamada en la solicitud, a favor de la sociedad Amcor Rigid Plastics Usa, Llc.

Senala la apoderada que: “A pesar de que se hiciera mencioén a que el documento era
para propositos del estado designado: Estados Unidos, el Despacho no puede ignorar
la presentacion de dicha declaracion donde se acredita la identidad del inventor y el
Solicitante.” Agrega a continuacion: “(...) en el presente expediente, se presenté un
documento relativo a la identidad de los inventores, el cual no puede generar duda
razonable sobre la identidad de los mismos, dado que este documento establece la
identidad y domicilio de los sefiores inventores John BRACE, Farhan AHMAD y
Seungman SOHN, quienes declaran ser inventores de la invencion reclamada en la
solicitud, que la declaracion esta dirigida a la Solicitud Internacional N°
PCT/US2017/064877.”

Tal como es reconocido por la misma apoderada en su escrito del recurso, con el
documento aportado como respuesta al requerimiento, se acredité la calidad de los
inventores de la solicitud, su identidad y domicilio, para efectos de la designacién en
Estados Unidos de América.

Al respecto es del caso precisar, que esta declaracién aportada corresponde a la Regla
4.17.4 del Reglamento del Tratado PCT, que se utiliza solo para efectos de designacion,
que es muy diferente de la declaracion de que trata la Regla 4.17.2 del referido
Reglamento, requerida por la Direccion de Nuevas Creaciones en el Oficio N° 4858 del
18 de junio de 2019 y que corresponde a la cesion del derecho del solicitante, en la
fecha de presentacion internacional, para solicitar y que se le conceda una patente,
como se menciona en la Regla 51 bis.1.a)ii) del PCT.

Ahora bien, encuentra este Despacho que con el escrito del recurso de reposicidon
radicado el 18 de octubre de 2019, la apoderada de la sociedad recurrente aporta el
siguiente documento, que corresponde a la cesion expresa del derecho sobre la
solicitud PCT/US2017/064877, con su correspondiente traduccion al idioma espafol,
con el cual se pretende dar cumplimiento a la estipulado en el articulo 26 literal k) de la
Decision 486 de 2000.
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Esta cesién de derechos fue otorgada inicialmente por los inventores a favor de la
sociedad Amcor Group GmbH., en el afio 2018, posteriormente, en el mes de marzo del
afno 2019, se realiza el cambio de nombre de dicha sociedad por Amcor Rigid Plastic

Usa, Llc.

PATENT COOPERATION TREATY PCTIS2017/084577

Fram the INTERNATIONAL BUREAL

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING ERJAVAC, Stanley,
OF A CHANGE

et ke & Fbce, PLC

Esoomield Hils, Michigan 43303
ETATS-UNIS DAMERIQUE

Asi las cosas, teniendo en consideracion las aclaraciones presentadas por la recurrente
en esta instancia del tramite y visto que los documentos de cesion de derechos de los
inventores ya obran dentro del mismo y fueron otorgados con anterioridad a la fecha en
que se emitio el requerimiento por parte de la Direccion de Nuevas Creaciones, es claro
que, pese a la inobservancia presentada al no aportarse oportunamente, la solicitud ya ha
cumplido a cabalidad con los requisitos de forma previstos por la norma comunitaria.

Por lo tanto, en aplicacion de los principios que rigen la actuacién administrativa, en
especial los principios de eficacia, economia, celeridad y presumiendo la buena fe de que
trata el articulo 83 de nuestra Constituciéon Politica, accede este Despacho, en este caso
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SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 13582
Ref. Expediente N° NC2019/0005929

en particular, a revocar la decision contenida en la Resolucién N° 48016 del 20 de
septiembre de 2019, por medio de la cual se declaré abandonada la solicitud de patente
de invencion de la referencia.

En consecuencia, se envia el expediente a la Direccion de Nuevas Creaciones para que
se disponga la continuacién del tramite.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucion N° 48016 del 20
de septiembre de 2019, por medio de la cual se declaré abandonada la presente solicitud
de patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuacién del tramite, que para todos los
efectos legales es la publicacién de la solicitud.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucién a la sociedad
Amcor Rigid Plastics Usa, Llc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno
por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 4 de abril de Zb2@ado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO

Al W 9 GONZALEZ
Fecha: 2020.04.06
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Razon: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,
Colombia.
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Sefior cludadano, para hacer seguimlento a su sollcitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:

www.sic.gov.co ~ Teléfono en Bogota: 5920400 =~ Linea gratulta a nivel naclonal: 018000910165
Direcclén: Cra. 13 # 27 - 00 plsos 1, 3, 4, 5,6, 7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombla Si o
Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co ( 1 EI fUturo Gﬂhl.l"l'lo
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