- N
‘—f

- _/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resoluciéon N° 15906

Ref. Expediente N° NC2019/0001075

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° 15771 del 22 de mayo de 2019, la
Superintendencia de Industria y Comercio declaré abandonada la solicitud de patente
de invencion titulada: “DISPOSITIVO Y METODO PARA ESTIMULAR LA
EXTRACCION DE PETROLEO DE UNA FORMACION QUE CONTIENE PETROLEO
MEDIANTE LA APLICACION DE ONDAS TRANSVERSALES Y ONDAS SONORAS
PERIODICAS”, al estimar que no se atendi6 en debida forma el requerimiento
contenido en el Oficio N° 1396 del 13 de febrero de 2019, expedido con fundamento en
lo dispuesto por el articulo 39 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 15 de julio de 2019, con
el numero NC2019/0007513, encontrandose dentro del término establecido para el
efecto, la doctora Sandra Lorena Ospina Salamanca, apoderada del solicitante, sefior
Alvaro Pefia Cala, interpuso recurso de reposicién contra la citada Resolucion, con
fundamento en los siguientes argumentos:

2.1. En cuanto a la interpretacion que la Oficina da al articulo 26 de la Decision
486.

Senfala la recurrente: “En primer lugar, el solicitante llama la atencion de ese despacho
al hecho que el Articulo 26 de la Decision 486 establece en el literal f) que la solicitud
para obtener una patente debe contener “los poderes que fueren necesarios”, en
ninguna parte establece dicho articulo que tales poderes deben ser otorgados a una
persona en particular. De hecho, respecto a los poderes, el numeral 1.2.1.3 del Titulo
X de la Circular Unica establece que “El apoderado deberéd ser abogado y estar
debidamente inscrito”, en ninguna parte dice que el apoderado debe ser siempre el
mismo indicado en el petitorio de la solicitud.

Por lo tanto, el oficio N° 1396 del 13 de febrero de 2019 esta viciado ya que solo debe
requerir al solicitante para que presente poder de abogado, no “poder debidamente
conferido al abogado que se menciona como apoderado en la solicitud” (Resaltado
fuera de texto), ya que la norma no exige esta condicion.

2.2. En cuanto a la interpretacion que la Oficina da al numeral 1.2.1.8 del Titulo X
de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Menciona la apoderada: “El examinador hace una interpretacion errada del numeral
1.2.1.8 del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y
Comercio, el cual establece lo siguiente: “Para el tramite de las modificaciones y
correcciones de errores materiales a que se refieren los articulos 34, 85, 133 y 143 de
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la decision 486, y que sean pedidas por el solicitante del respectivo tramite, se debera
diligenciar y radicar el Formulario de Modificaciones y/o correcciones, formato PI01-
F11 (para signos distintivos) y formato PI02-F17 (para nuevas creaciones), que
corresponden a los Anexos 6.10 y 6.22 de esta Circular, respectivamente, y daran
lugar al pago de la tasa dispuesta para estos tramites.” (Resaltado fuera de texto)

Por su parte, el articulo 34 de la Decision 486 establece lo siguiente:

“El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier
momento del tramite. La modificacibn no podra implicar una ampliacion de la
proteccion que corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podra pedir la correccion de cualquier error material”.

Ahora bien, las modificaciones a las que se refiere el articulo 34 son cambios en el
Titulo, la Descripcion, las Reivindicaciones, la Figuras o las Secuencias, en ninguna
parte se establece que el Articulo 34 de la Decision 486 se refiera (sic) cambios en el
nombre del apoderado.

Por otro lado, refiriéndonos a las tasas dispuestas para los tramites de modificacion de
la solicitud, la Resolucion 69831 del 19 de septiembre de 2018 establece que dichas
tasas son las siguientes:

| T | 38, 42, 43, 45, 120, 122 v 123 de la Decisitn 486 de la CAN S
[ Solicitud de modificaciones y comecciones a solicitudes en tramite relacionadas

11.1.3.1.8 con @l capltule descriptivo o revindicatorio o listado de secuencias 161.500 184.500
Sehcitud de modificacionas y correcciones relacionadas con los dibujos en
solicitudes en framite de Disefios Industriales
Sehicitudes de modificaciones relacionadas con & camblo de solicitante por
cagidn de la sobicitud, momento de la publicacidn, modificacion del resumen, ]
inventor, datos de prioridad o datos de soliciud PCT y correcciones de emores T2.000 85.000 |
materiales (& entenderd en todo caso comecciones de emores materiales |
posteriores a la concesidn) ) | |

161.500 194,500

1.1.1.21.9

1.1.1.3.1.10

P La i wmm man | ran mam

En ninguna parte se establece una tasa de modificacion por concepto de cambio del
nombre del apoderado. Por lo tanto, los parametros establecidos en el numeral 1.2.1.8
del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio no
aplican al caso de modificacion del nombre del apoderado, como sucede en la
presente solicitud.”

Menciona la apoderada que: “En vista de lo anterior, en primer lugar es contrario a la
norma el requerirle al solicitante que presente un documento de poder especificamente
a nombre de alguien en particular, por cuanto, como bien lo establece el examinador,
el solicitante es libre de cambiar de apoderado en el momento que asi lo decida y la
Decision 486 no obliga al solicitante a presentar un documento de poder
especificamente a nombre de alguien, ya sea que figure o no como apoderado en el
petitorio de la solicitud.” Agrega: “Puesto que el articulo 26 en su literal f) solo requiere
que la solicitud contenga los poderes que fueren necesarios; en tanto que el articulo
27 en su literal f) solo requiere que el petitorio comprenda el nombre y la direccion del
representante legal del solicitante, no existe ningun sustento legal o normativo que le
justifique el que el examinador requiera al solicitante parta (sic) que presente de
manera especifica un ‘poder debidamente conferido al abogado que menciona como
apoderado en la solicitud”, ya que la Decision 486 no establece que el poder al que se
refiere el articulo 26 deba corresponder expresamente al representante legal
mencionado en el articulo 27.”
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Finalmente sefala la apoderada: “(...) puesto que no hay una tasa indicada para
cambiar el nombre del apoderado y el articulo 34 de la Decision 486 no se refiere a
cambios en el nombre del apoderado, no es necesario, como lo sugiere el examinador,
adelantar un tramite de modificacion del nombre del apoderado en conjunto con la
presentacion del nuevo documento de poder en respuesta al requerimiento efectuado
mediante el oficio 1396 del 13 de febrero de 2019”.

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

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 invenciéon radicada
bajo el expediente de la referencia, se hizo una nueva revisién de las actuaciones
surtidas en este tramite encontrandose que con fecha 04 de febrero de 2019 se
presenté solicitud de patente para la invencién titulada “DISPOSITIVO Y METODO
PARA ESTIMULAR LA EXTRACCION DE PETROLEO DE UNA FORMACION QUE
CONTIENE PETROLEO MEDIANTE LA APLICACION DE ONDAS TRANSVERSALES
Y ONDAS SONORAS PERIODICAS’.

De igual manera encuentra este Despacho que mediante Oficio N° 1396 notificado el
14 de febrero de 2019, la Direccion de Nuevas Creaciones con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 39 de la Decision 486 de 2000, requirié al solicitante para que
aportara el documento de poder conferido al apoderado relacionado en el formulario
petitorio, conforme lo dispone el articulo 26, literal f) de la Decisién 486 de 2000.

Finalmente se encuentra que mediante Resolucién N° 15771 del 22 de mayo de 2019,
se declaré el abandono de la solicitud de patente de invencion de la referencia, con
fundamento en lo establecido por el articulo 39 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

3.2 Sobre la norma aplicable.

El procedimiento que se despliega para el tramite de las patentes de invencion,
modelos de utilidad, disefios industriales y esquemas de trazado de circuitos
integrados, se encuentra establecido en la Decision 486 de la Comisién 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 Decision 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:

(..

f) los poderes que fuesen necesarios;

(..

Pagina 3de 7

Sefior cludadano, para hacer seguimlento a su solicitud, laentidad le ofrece los sigulentes canales:
www.slc.gov.co ~ Teléfonoen Bogota: 5920400 -~ Linea gratuita a nivel naclonal: 018000910165
Direcclén: Cra. 13 # 27 - 00 plsos 1, 3, 4, 5,6, 7 Y 10, Bogota D.C.- Colombla

Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co

e El futuro Gobierno
) es de todos de Colombia

Q Nuestro aport f jamental,
= al usar menos papel contribulmos con el medlo amblente



>
76

- _/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resoluciéon N° 15906

Ref. Expediente N° NC2019/0001075

A su vez, la Circular Unica expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio del
19 de julio de 2001, titulo X, Capitulo Primero, Parte general, punto 1.2.1.8, al hacer
referencia a las modificaciones y correcciones a solicitudes en tramite establece que:
“Para el tramite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a que se
refieren los articulos 34, 85, 133 y 143 de la Decision 486, y que sean pedidas por el
solicitante del respectivo tramite, se debera diligenciar y radicar el Formulario de
Modificaciones y/o Correcciones, Formato PIO1-F11 (para signos distintivos) y formato
PI02-F17 (para nuevas creaciones), que corresponden a los Anexos 6.10 y 6.22 de esta
Circular, respectivamente, y daran lugar al pago de la tasa dispuesta para estos tramites”

Por su parte, el articulo 39 de la mencionada Decision 486 establece:

“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 sefialado, 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 requirié al solicitante mediante Oficio N° 1396
notificado el 14 de febrero 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 pidié al solicitante presentar el documento de poder, acorde
con lo dispuesto en el articulo 26 literal f) de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina.

Frente al mencionado requerimiento se presentd respuesta por parte de la apoderada
del solicitante, el dia 15 de abril de 2019, adjuntandose el respectivo documento de
poder debidamente conferido por el sefior Alvaro Pefia Cala.

Ahora bien, los argumentos expuestos por la apoderada se centran en dos puntos
esenciales: El primero de ellos referido al hecho de que se esté declarando el
abandono de la solicitud por haberse modificado el apoderado relacionado en el
formulario petitorio y el segundo punto, referido a que no se cancelé la tasa por
modificacion a la solicitud en tramite, conforme lo dispone la Circular Unica de esta
Superintendencia.

Contrario a lo expuesto en la Resolucion 15771 del 22 de mayo de 2019, la solicitante

si dio cabal cumplimiento a lo requerido en el Oficio N° 1396 dentro del término legal,
pues habiéndose notificado el 14 de febrero de 2019, contaba con un término de dos
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meses contados a partir del dia siguiente a la notificacién para atenderlo, término que
se extendio hasta el dia 15 de abril de 2019.

Como se aprecia en la informaciéon que arroja la base de datos con que cuenta esta
Superintendencia, la respuesta fue presentada en esa misma fecha, es decir, dentro
del término legal, sin embargo, el tema no se centra en la oportunidad de la respuesta,
sino en determinar si esta se ajusta a lo dispuesto por el articulo 26 literal f) de la
decision 486 de 2000.

Senala la recurrente que la Oficina condiciond el requerimiento al aporte del
documento de poder conferido al apoderado relacionado en el formulario petitorio,
cuando la disposicién en comento en ningun momento establece esta circunstancia.

Analizado el contenido del requerimiento N° 1396 del 14 de febrero de 2019, se lee lo
siguiente:

“Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica que:

1. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como
apoderado...”

Sobre este punto es oportuno precisar, que la Direccion de Nuevas Creaciones de esta
Superintendencia, de acuerdo con la informacidén suministrada por el propio solicitante,
expide el requerimiento de forma desarrollando el contenido del literal del articulo 26
de la Decision 486 que se deba aplicar a cada caso en particular, en el presente
asunto se hizo esta precisién en cuanto al documento de poder, por cuanto se habia
mencionado como apoderado dentro del tramite al doctor Carlos Hoyos Rodriguez, de
tal suerte que el requerimiento como tal, no presenta ninguna irregularidad en cuanto a
su contenido.

Ahora bien, si hubo una interpretacion errada por parte del funcionario que evaluo la
respuesta aportada por el solicitante, por cuanto declaré el abandono de la solicitud
bajo el argumento de que el documento de poder se habia conferido a un apoderado
distinto del relacionado en el formulario de la solicitud.

Si bien se adjunté un documento de poder otorgado a un apoderado distinto del que
fue relacionado dentro del formulario petitorio, esta no podria ser la causa de la
declaratoria del abandono de la solicitud, pues es claro que el solicitante si dio
cumplimiento a la exigencia contenida en el articulo 26 literal f) de la Decisién 486 de
2000, es decir, presentar los poderes que fueren necesarios.

Asi las cosas, limitar o condicionar el derecho de elegir libremente a quien nos
represente, contraria lo dispuesto en los articulos 73 y s.s. del Cédigo General del
Proceso, referido al tema de los apoderados.
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En cuanto al segundo argumento expuesto por la administracion como soporte de la
declaratoria de abandono, tenemos que se cita el numeral 1.2.1.8 de la Circular Unica
de la Superintendencia de Industria y Comercio, en concordancia con lo dispuesto por
el articulo 34 de la decision 486 de 2000, respecto de lo cual es oportuno precisar lo
siguiente:

La Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio en su Titulo X,
numeral 1.2.1.8 referida a Modificaciones y correcciones a solicitudes en tramite,
establece lo siguiente:

“1.2.1.8. Modificaciones y correcciones a solicitudes en tramite.

Para el tramite de las modificaciones y correcciones de errores materiales a
que se refieren los articulos 34, 85, 133 y 143 de la Decision 486, y que sean
pedidas por el solicitante del respectivo tramite, se debera diligenciar y radicar
el Formulario de Modificaciones y/o Correcciones, Formato PI01-F11 (para
signos distintivos) y Formato PI02-F17 (para nuevas creaciones), que
corresponden a los Anexos 6.10 y 6.22 de esta Circular, respectivamente, y
daran lugar al pago de la tasa dispuesta para estos tramites.

Cuando la modificacion o correccion se solicite a instancia de Ila
Superintendencia, no se exigira el pago de la tasa.” (Subrayado fuera de texto).

Por su parte el articulo 34 de la Decision 486 de 2000 establece lo siguiente:

Articulo 34.- El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la
solicitud en cualquier momento del tramite. La modificacion no podra implicar
una ampliacion de la proteccion que corresponderia a la divulgacion contenida
en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podra pedir la correccion de cualquier error material.”

Como se observa, las modificaciones a que hace referencia el articulo 34 de la
Decision 486, estan referidas a la descripcién de la invencion, a las reivindicaciones,
figuras y demas contenido de la solicitud, siempre y cuando tales modificaciones no
impliquen la ampliacion de la materia divulgada en la solicitud inicial, de ninguna
manera estan referidas a la modificacion o correccion de los datos generales del
formulario petitorio.

La Resolucion N° 69831 del 19 de septiembre de 2018 “Por la cual se fijan las tasas de
Propiedad Industrial y se modifica el Capitulo Primero del Titulo X de la Circular
Unica”, norma aplicable en este caso, dispone en su articulo primero, numeral
1.1.1.3.1.10 que se debe pagar una tasa por actuaciones en tramite, relacionadas con
el cambio de solicitante por cesién de la solicitud, momento de la publicacion,
modificacién del resumen, inventor, datos de prioridad o datos de solicitud PCT y
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correcciones de errores materiales, (se entendera en todo caso correcciones de
errores materiales posteriores a la concesion).

Como se observa, en ninguna parte de las disposiciones citadas como referencia, se
hace mencion a modificacion o pago de tasa alguna cuando se designa un nuevo
apoderado para actuar dentro del tramite administrativo, de tal forma que le asiste la
razén a la recurrente al sefalar que: “(...) los parametros establecidos en el numeral
1.2.1.8 del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y
Comercio no aplican al caso de modificacion del nombre del apoderado, como sucede
en la presente solicitud”, por lo que hay lugar a ajustar el tramite a derecho como
corresponde.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, resulta procedente revocar en su totalidad
la decisidon contenida en la Resolucion N° 15771 del 22 de mayo de 2019, por medio de
la cual se declar6 abandonada la solicitud de patente de invencion de la referencia, en
consecuencia se ordena la continuacion del tramite, que para todos los efectos legales es
la publicacion de la solicitud.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decisién contenida en la Resolucion N° 15771
del 22 de mayo de 2019, por medio de la cual se declar6 abandonada la solicitud de
patente de invencion titulada: “DISPOSITIVO Y METODO PARA ESTIMULAR LA
EXTRACCION DE PETROLEO DE UNA FORMACION QUE CONTIENE PETROLEO
MEDIANTE LA APLICACION DE ONDAS TRANSVERSALES Y ONDAS SONORAS
PERIODICAS”, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Direccion de Nuevas Creaciones
con el fin de disponer la continuacién del tramite, que para todos los efectos legales es
la publicacion de la solicitud.

ARTiCULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucion al solicitante
Alvaro Pena Cala, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 13 de abril de 2020
Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO

Aty W & GONZALEZ
Fecha: 2020.04.13

SUPIERIN%SSE:TI:A;E“ITI]"U?T]I:‘I?#EEHERl:l[l 23 02 36 COT
Razoén: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,
Colombia.
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