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Resolucion N° 62820

Ref. Expediente N° NC2016/0005526

Por la cual se resuelve un recurso de apelacion

LA SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 10 del articulo 18 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que, mediante Resolucion No. 21865 del 20 de mayo de 2020, la Direccion
de Nuevas Creaciones deneg0 patente de modelo de utilidad a la creaciéon denominada:
‘CORTADOR AUTOMATICO BOTELLAS DE VIDRIO’, con fundamento en lo dispuesto en el
articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, aplicable a los
modelos de utilidad por remision expresa del articulo 85 de la misma regulacién, al
encontrar que transcurrido el plazo establecido en el Oficio No. 3722 del 2 de abril de
2020, no se dio respuesta al mencionado requerimiento.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de mayo de 2020, con
el No. NC2020/0006562, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, el
sefior Manuel Alejandro Lozada Romero y Elkin Ledon Joaqui Burbano, interpusieron
recurso de apelacion contra la citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que
a continuacion se sintetizan:

En primer lugar, los recurrentes manifiestan que “en calidad Ingeniero Inventor y durante
el proceso que empezé desde el 14 de diciembre del 2016, nosotros tenemos dos
patentes en proceso una es una patente de invencién denominada inutilizador de cuello
de botella y la otra es una patente de modelo de utilidad llamada cortador de botella.”

A continuacion, explican que “en atencion al oficio No 3786 de 1 de abril de 2020 ustedes
envian un documento en donde en el numeral 5. Tabla 1. Traen a colacion un ejemplo de
una cortadora de botellas de plastico denominada D1 y D2 es la maquina cortadora de
vidrio automatica realizada por los autores; pero he aqui el error por parte de la
superintendencia ya que estan mezclando la maquina inutilizadora de cuello de botella
con la maquina cortadora de botella siendo estos dos prototipos diferentes.”

En seguida, sefialan que “por otro lado, citan como anexo una magquina cortadora de
botellas de vidrio que en su técnica es similar a el modelo de utilidad de nosotros pero no
en el disefio en especifico (sic) por esta razén la denominamos como modelo de utilidad
mas no de invencion. Este es el Anexo citado por ustedes.”

Conforme a lo anterior, se solicita “como Superintendencia nos aclaren el error que tienen
con las dos patentes en proceso que tenemos ya que las estan confundiendo una con la
otra y tomando apartes en otros modelos los cuales hacen que confundan al inventor.”

TERCERO: Que, para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 80 del Cddigo 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. Delos antecedentes administrativos

Con el fin de verificar las razones que fundamentan la impugnacion del acto administrativo
por medio del cual se deneg0 la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se
hizo una revision de las actuaciones surtidas en este tramite administrativo encontrando
gue el 20 de diciembre de 2016 los sefiores Elkin Ledn Joaqui Burbano y Manuel
Alejandro Lozada Romero presentaron la solicitud de Patente de Modelo de Utilidad
titulada ‘CORTADOR AUTOMATICO BOTELLAS DE VIDRIO'.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 3722 del 1 de abril de 2020, la
Direccion de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de la
Decisién 486, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 85 de la misma Decision
andina, requirio a los solicitantes para que se pronunciaran frente a las objeciones a la
patentabilidad que fueron formuladas.

En efecto en dicho Oficio, (i) se les sugirié modificar el titulo de la invencion de manera
que se relacionara con el objeto de la solicitud contenido en la descripcion y las
reivindicaciones; (ii) se cuestionaron las reivindicaciones allegadas dado que adolecen
de claridad y concisién, aparte que no presentan la estructura ‘Preambulo - enlace
gramatical - parte caracteristica’, por lo que se sugirié reescribirlas de acuerdo a la
invencion que se esta reclamando; ademas, (iii) se objetod la novedad de la solicitud con
base en el antecedente D1, Video titulado ‘Nova maquina para cortar garrafas de vidrio’
publicado el 4 de septiembre de 2015, en raz6n a que las caracteristicas esenciales de
la maquina cortadora de botellas de vidrio reclamada habian sido divulgadas previamente
en el documento D1, evidenciandose que la materia reivindicada no es nueva.

Dicho oficio fue notificado conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo Sexto
del Titulo I de la Circular Unica de esta Superintendencia, informandoles a los solicitantes
gue en caso de no dar respuesta al requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegaria la patente.

No obstante, transcurrido el tiempo para dar respuesta al mencionado Oficio N° 3722, los
solicitantes no atendieron el requerimiento formulado ni se manifestaron frente a las
objeciones de caracter técnico trasladadas por esta Oficina en virtud del examen de
patentabilidad realizado a la creacion propuesta.

Asi las cosas, con fundamento en lo dispuesto por los articulos 45 y 85 de la Decisién
486, se expidio la Resolucion N° 21865 del 20 de mayo de 2020, al considerar que no
hubo un pronunciamiento por parte de los solicitantes frente al requerimiento de fondo
contenido en el Oficio No. 3722, notificado el 2 de abril de 2020.

3.2. Normas aplicables al caso

El articulo 45 de la citada Decisién 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen
de fondo cuando la Oficina advierta que la invencién no es patentable, ademas preveé la
consecuencia juridica en el evento en que el solicitante no respondiera a la notificacion,
en los siguientes términos:

“Articulo 45.- Si la oficina nacional competente encontrara que la invenciébn 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.

(...).
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Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro del plazo sefalado, o si a pesar de
la_respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegara la patente.” -Subraya fuera del texto original-.

Por su parte, tal como se consigno en el acto impugnado, el articulo 85 es claro cuando
dispone: “Son aplicables a las patentes de modelo de utilidad, las disposiciones sobre
patentes de invencion contenidas en la presente Decisién en lo que fuere pertinente,
salvo en lo dispuesto con relacion a los plazos que se reduciran a la mitad.”

Revisada la actuacion administrativa surtida, se encuentra que una vez efectuado el
requerimiento de fondo mediante el Oficio N° 3722 del 2 de abril de 2020, los solicitantes
contaban con un término de treinta (30) dias contados a partir de la fecha de notificacion
de dicho Oficio, para presentar respuesta frente a las objeciones de caracter técnico
planteadas por la Oficina en dicho requerimiento.

3.3. No hubo respuesta al requerimiento de fondo

Como se dijo, el articulo 45 de la Decision 486 es claro al establecer que si la Oficina
encontrara que la invenciébn no es patentable o que no cumple con alguno de los
requisitos establecidos para la concesion de la patente notificara al solicitante y este debe
responder al requerimiento dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha
de la notificacion, gue para el caso de las solicitudes de patente de Modelo de Utilidad es
de treinta dias, plazo que podra ser prorrogado por una sola vez por solicitud del
interesado.

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado el requerimiento el dia 2 de abril de 2020,
el plazo de treinta dias con el cual contaban los solicitantes para presentar la respuesta
se extendi6 hasta el dia 18 de mayo de 2020, lapso dentro del cual no se evidencia en el
sistema de trAdmites respuesta alguna por parte de los interesado, como tampoco peticion
de la prorroga de términos, por otros quince (15) dias adicionales, que permite la
normativa andina.

De esa manera, resulta aplicable la consecuencia a darse en caso de incumplimiento de
esta obligacion, al establecer el articulo 45 que si el solicitante no respondiera a la
notificacion dentro del plazo sefalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente, como en efecto se resolvio en
el caso bajo estudio.

Visto lo anterior, se corrobora que los solicitantes no dieron respuesta al requerimiento
formulado por la Oficina mediante el Oficio N° 3722, por lo que se halla razén al
denegarse la patente de modelo de utilidad con fundamento en lo previsto por los
articulos 45 y 85 de la Decision 486.

3.4. Frente alos argumentos expuestos en el recurso

Como antes se dijo, los recurrentes aseveran que “en atencion al oficio No 3786 de 1 de
abril de 2020 ustedes envian un documento en donde en el numeral 5. Tabla 1. Traen a
colacion un ejemplo de una cortadora de botellas de plastico denominada D1y D2 es la
magquina cortadora de vidrio automética realizada por los autores; pero he aqui el error
por parte de la superintendencia ya que estan mezclando la maquina inutilizadora de
cuello de botella con la maquina cortadora de botella siendo estos dos prototipos
diferentes.”
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También sefialan que “por otro lado, citan como anexo una maquina cortadora de botellas
de vidrio que en su técnica es similar a el modelo de utilidad de nosotros pero no en el
disefio en especifico (sic) por esta razén la denominamos como modelo de utilidad mas
no de invencioén. Este es el Anexo citado por ustedes.”

En primer lugar, aun cuando es evidente que la razon de la denegacién de la patente
solicitada es la falta de respuesta al requerimiento de fondo y no las objeciones técnicas
gue presenta la solicitud, resulta pertinente resaltar frente a lo antes argumentado que
para la Oficina es claro que se trata de dos actuaciones diferentes que se surten ante
esta Superintendencia y que fueron presentadas por los mismos solicitantes.

En efecto, se trata del presente expediente N° NC2016/0005526, bajo estudio, referido a
la solicitud de patente de modelo de utilidad denominada: ‘CORTADOR AUTOMATICO
BOTELLAS DE VIDRIO', y el otro es el expediente N° NC2016/0005276 referido a una
solicitud de patente de invencion denominada ‘INUTILIZADOR CUELLO DE BOTELLA’,
cada uno tramitado de manera independiente y bajo una modalidad de proteccién distinta,
por lo que no se encuentra que se haya presentado confusion alguna entre los
expedientes al momento de su tramite.

También es importante aclarar que el Oficio N° 3786 del 1 de abril de 2020, el cual citan
los recurrentes, fue objeto de notificacion en la solicitud N° NC2016/0005276, no en la
presente solicitud, con base en el cual, en ese justo caso, se descalificd el caracter
inventivo de la materia reclamada en las reivindicaciones 1 a 4, a partir de las ensefianzas
del documento - CN205021658 - en combinacién con lo divulgado en el antecedente
video grafico denominado ‘Maquina Cortadora de Botellas de Vidrio’.

Diferente a lo ocurrido en la presente solicitud de patente de modelo de utilidad referida
a la maquina cortadora de botellas de vidrio, donde se formul6 requerimiento de fondo
mediante el Oficio N° 3722 del 1 de abril de 2020, en el cual se descalifico la novedad
con base en el antecedente D1, Video titulado ‘Nova maquina para cortar garrafas de
vidrio’ publicado el 4 de septiembre de 2015, en razén a que las caracteristicas esenciales
de la maquina cortadora de botellas de vidrio reivindicada habian sido divulgadas
previamente en dicho documento D1, por lo tanto, se evidencid6 que la materia
reivindicada no es nueva.

En efecto, la solicitud en estudio tiene fecha de presentacion del 20 de diciembre de 2016
y la mencionada publicacion es del 4 de septiembre de 2015, por lo que dicho
antecedente es valido y relevante para afectar la patentabilidad de la solicitud aun cuando
el autor del video sea el mismo de la solicitud, dado que tiene mas del afio de diferencia
entre la fecha de presentacién y el de publicacion del video, de tal manera que el
antecedente D1 hace parte del estado de la técnica mucho antes de que la solicitud en
estudio fuese presentada y publicada.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado, se reitera que el documento D1 utilizado en el
mencionado requerimiento de fondo, consignado en el Oficio N° 3722, es valido y
pertinente para afectar la patentabilidad de la materia reclamada y de ninguna manera
esta Oficina observa que en el analisis de patentabilidad practicado se esté mezclando
la maquina inutilizadora de cuello de botella de la solicitud NC2016/0005276 con la
maquina cortadora de botella que se tramita bajo este expediente, en consecuencia, no
le asiste razon a los recurrentes en su argumentacion.

Cabe recordar que, en este caso en concreto, la finalidad del examen de patentabilidad
gue realiz6 la Oficina con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de la Decision
486, aplicable a los modelo de utilidad por disposicidén del articulo 85, fue comprobar si la
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maquina cortadora de botellas de vidrio para la cual se solicita proteccién redne o no los
requisitos de patentabilidad de que trata el articulo 81 de la misma norma andina, es
decir, si se trata de una nueva forma, configuracion o disposicion de elementos, de algun
artefacto, herramienta, instrumento u otro objeto que permita un mejor o diferente
funcionamiento, utilizacion o fabricacion del objeto que le incorpore o que le proporcione
alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenia.

Es de anotar que para determinar la novedad de un modelo de utilidad, se debe
comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica que contengan
explicitamente todas las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién. El examen
de novedad se efectia comparando elemento por elemento de la invencion tal como esta
definido por las reivindicaciones con los del estado de la técnica, acorde con el concepto
de modelo de utilidad y los términos que trae el citado articulo 81 de la Decision 486.

Ahora bien, tal como se indicé en el Oficio N° 3722 de 2020, el objeto de la solicitud en
estudio se relaciona con una maquina automatica para cortar botellas de vidrio por calor
hecha en material rigido plastico, madera o acero inoxidable donde se incluye la base en
material refractario para la resistencia de calor que es sujetada a por medio de unas
clavijas roscadas para facilitar el cambio de la misma dentro del sistema se encuentra el
soporte de botella en donde se adiciona un sensor que permite detectar cuando se ha
cortado la botella, el peso de la seccion trasera de la botella activa el sensor que apaga
el sistema.

De manera que, una vez efectuada la busqueda de antecedentes fue identificando el
documento D1, Video titulado ‘Nova maquina para cortar garrafas de vidrio’ publicado el
4 de septiembre de 2015, el cual divulga una maquina para cortar botellas de vidrio de
forma automatica que comprende una resistencia para realizar el corte por calor, un
mecanismo de rotacion para la botella, un material refractario y conexiones para la
resistencia eléctrica, anticipando integralmente el objeto de esta solicitud, por lo que se
determind, como resultado del examen de patentabilidad, que afecta la novedad de la
solicitud, segun se comunicé en el mencionado Oficio N° 3722.

Finalmente, en relacion con escrito presentado, se observa que lo argumentado por los
recurrentes estd mas encaminado a controvertir el Oficio N° 3786 de 2020 proferido en
el expediente N° NC2016/0005276 relacionado con la solicitud de patente de invencién
referida al inutilizador cuello de botella, que al examen de patentabilidad que fue
practicado y notificado en la presente actuacion administrativa. Por lo demas, no se
encuentra en el escrito argumento alguno que justifique la no respuesta a las
observaciones de caracter técnico que les fueron trasladados en el examen de fondo
mediante el Oficio N° 3722 proferido el 1 de abril de 2020.

Asi las cosas, se corrobora que los solicitantes no cumplieron con las formalidades
legales previstas que hicieran posible la continuacién del tramite, por lo tanto,
indudablemente la consecuencia a darse es la que fija el articulo 45 citado, sustento legal
de la denegacion de la patente; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la
decision que aqui se impugna.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:
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ARTICULO PRIMERO: CONFIRMAR la decision contenida en la Resolucion N° 21865
del 20 de mayo de 2020, por medio de la cual se deniega la patente de modelo de utilidad
a la solicitud denominada: ‘CORTADOR AUTOMATICO BOTELLAS DE VIDRIO’, de acuerdo
con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucién.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a los solicitantes
Elkin Ledn Joaqui Burbano y Manuel Alejandro Lozada Romero, advirtiéndoles que contra
ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 7 de octubre de 2020

Yond .

MARIA JOSE LAMUS BECERRA
Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial
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