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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO

Resolucion N° 41366

Ref. Expediente N° NC2019/0011620

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 31 del articulo 3 del Decreto 092 de 2022, y

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucién N° 4750 de 9 de febrero de 2022, la Superintendencia de
Industria y Comercio denegd patente de invencion a la creaciéon denominada: ‘METODO
Y SISTEMA INDIVIDUAL BASADOS EN ROLES PARA OTORGAR PERMISO A UN USUARIO’,
con fundamento en lo dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, al encontrar que transcurrido el plazo establecido en el Oficio N°
17446 de 10 de noviembre de 2021, no se dio respuesta al mencionado requerimiento.

Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 25 de marzo de 2022 con el N°
NC2022/0003600, encontrdndose dentro del término establecido para el efecto, la
sociedad CHENGDU QIANNIUCAO INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD., por conducto
de apoderado, interpuso recurso de reposicion contra la citada Resolucién con
fundamento en los argumentos que a continuacion se exponen:

El apoderado de la sociedad recurrente considera que se presenta una indebida negacion
de la solicitud No. NC2019/0011620 por lo que solicita que se “tenga en cuenta la
respuesta contenida en este documento, a los requerimientos de fondo, asi como que
esta sea debidamente analizada y sea un insumo para la posterior decisiébn que sea
tomada. Lo anterior teniendo en cuenta que por causas externas, no fue posible dar
respuesta en el plazo establecido, sin embargo, prueba del interés de proteger la patente,
se da respuesta al requerimiento, a traves del presente escrito...”

Explica que *“constitucionalmente, la_garantia de la proteccion _a la propiedad
intelectual estad consagrada en el articulo 61 de la Carta, que establece la obligaciéon
del Estado de avalar ese derecho y el deber del Legislador de crear un régimen de
proteccion correspondiente. Lo anterior, conforme con la atribucion que tiene el Congreso
de regular la materia, de acuerdo con el articulo 150 numeral 24 de la Constitucion.”
Agrega al respecto que “el articulo 61 enunciado, segun la sentencia C-509 de 2004,
permite sostener, que la propiedad intelectual y sus derechos conexos, tienen un
caracter_imperativo, y que su proteccion, a cargo del Estado, se da en el tiempo y
mediante las formalidades que establezca la ley”. -Negrilla y subraya del texto original-.

Hace referencia de manera general a los campos de la Propiedad Intelectual y sefala
que “es claro que las patentes, que hacen parte de la Propiedad Industrial, tienen una
proteccion constitucional. Ahora bien, adicional a la proteccion que las patentes tienen en
el ordenamiento juridico, estas cumplen una funcion esencial en la sociedad. Al respecto
se ha mencionado que: ‘Una primera aproximacion al régimen de proteccién de las
patentes de invencién exige tener en cuenta que su_pretension esta ligada a la

promocién del conocimiento y, por lo tanto, al progreso y beneficio de la
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comunidad en general, lo que, ademas, determina en medida importante la existencia
de un sistema normativo que no se agota en las fronteras del clasico Estado soberano,
sino que trasciende a marcos supranacionales e internacionales configurados a través de
convenios y tratados...”. -Negrilla y subraya del texto original-.

Refiere que “la proteccion de las patentes implica la proteccion de soluciones técnicas a
problemas existentes, lo que conlleva a su vez nuevos desarrollos tecnolégicos o
mejoras a los existentes.” (Subrayado y destacado fuera de texto). Teniendo en cuenta
lo anterior, es claro el impacto positivo y el beneficio que tienen las patentes en la
sociedad, aportando conocimiento, innovacién y competitividad.” -Negrilla y subraya del
texto original-.

Por otro lado, la sociedad recurrente destaca la importancia de reconocer la prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal, trayendo a colacién una cita jurisprudencial sobre
ese tema, para concluir que: “Teniendo en cuenta lo anterior, en pro de de (sic) la
promocién del conocimiento, del progreso, del bienestar general, del acceso a la ciencia
y a la informacién, y para fomentar el desarrollo tecnolégico y econdmico, la
competitividad; para reconocer la actividad creativa del inventor, y para otorgar la debida
proteccion al aspecto sustancial de este tramite, respetuosamente solicito que se tenga
en cuenta la respuesta al requerimiento de fondo realizado previamente, segun lo
exponemos a continuacion:...”

La recurrente sefiala que “con el presente recurso, se presenta un nuevo pliego
reivindicatorio que ha sido modificado para determinar elementos tangibles y se han
definido en términos claros y precisos....” Y, procede a dar respuesta a las objeciones
formuladas por el examinador en el Oficio N° 17446.

Finalmente, reitera “la importancia que el desarrollo de invenciones tiene en el pais,
prueba de ello, es su proteccion constitucional; razon por la cual, solicito a este Despacho
se sirva tener en cuenta la respuesta al Oficio No. 17446 del 2021, de tal forma que,
pueda examinarse la patentabilidad de la solicitud en referencia.”

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”.

De los antecedentes administrativos

Con el fin de verificar las razones que fundamentan la impugnacion del acto administrativo
por medio del cual se denego la solicitud radicada bajo el expediente de la referencia, se
hizo una revision de las actuaciones surtidas en este tramite administrativo encontrando
que el 29 de octubre de 2019 la sociedad CHENGDU QIANNIUCAO INFORMATION
TECHNOLOGY CO., LTD., presento la solicitud de Patente de Invencion titulada ‘METODO
Y SISTEMA INDIVIDUAL BASADOS EN ROLES PARA OTORGAR PERMISO A UN USUARIO'.

De igual manera se observa que, mediante Oficio N° 17446 de 10 de noviembre de 2021,
la Direccién de Nuevas Creaciones, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de
la Decision 486, requirid a la sociedad solicitante para que se pronunciaran frente a las
objeciones a la patentabilidad que fueron formuladas.
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En efecto, en dicho Oficio se determiné que el objeto de las reivindicaciones 1 a 8 no se
considera como una invencion, toda vez que se refieren a métodos para el ejercicio de
actividades intelectuales, de acuerdo con lo previsto en el literal d) del articulo 15 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Ademas, se cuestiono la
reivindicacion independiente 9 por claridad y carencia de novedad con base en los
antecedentes D1, (Ray, I., Li, N., France, R. y Kim, D.), D2 (Huang, C., Sun, J., Wang, X.
y Si, Y) y D3 (Joshi, J., Bertino, E., Shafiq, B. y Ghafoor. A.), al igual que su reivindicacion
dependiente 10, evidenciando que la materia reivindicada no es novedosa.

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

No obstante, transcurrido el tiempo para dar respuesta al mencionado Oficio N°17446, la
sociedad solicitante no atendié el requerimiento formulado ni se manifestd frente a las
objeciones y sugerencias 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 el articulo 45 de la citada Decision
486, se expidié la Resolucion N° 4750 de 9 de febrero de 2022, al considerar que no hubo
un pronunciamiento por parte del solicitante frente al requerimiento de fondo contenido
en el Oficio N°17446 de 10 de noviembre de 2021.

Marco juridico aplicable

El articulo 45 de la Decision 486 establece la obligatoriedad de notificar el examen de
fondo cuando la Oficina advierta que la invencién no es patentable, ademas prevé la
consecuencia juridica en el evento en que la respuesta no supere los impedimentos para
la concesion, en los siguientes términos:

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

(...).

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-.

Sobre este tépico, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en respuesta a la
solicitud de interpretacion prejudicial de las normas comunitarias invocadas como
violadas en la demanda incoada ante el Consejo de Estado bajo el Expediente nim. 2008
00071 00, concluyo:

1 Proceso 44 -IP-2011.
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“Si a proposito del examen de fondo se realizan requerimientos al solicitante, se crea
una carga para el interesado en el sentido de que debe resolverlos en un plazo de
sesenta dias desde la notificacion, prorrogable por treinta dias adicionales, so pena de
gue la solicitud sea denegada (articulo 45 de la Decision 486), sin que se llegue, por lo
tanto, al examen definitivo.

Bajo la vigencia de la Decision 344, la consecuencia de la desatencion a los
requerimientos efectuados por la Oficina Nacional, a propésito del examen de fondo, era
la declaracién de abandono de la solicitud; entretanto, en la Decision 486 se determina
gue cuando el solicitante no responde a la naotificacién en relacién con que la solicitud no
cumple con alguno de los requisitos establecidos, procede la denegacién de la patente.

Advierte el Tribunal que el plazo mencionado genera seguridad juridica en cuanto al
procedimiento de concesion de patentes y, en este sentido, permite que los particulares
puedan disponer de unas reglas claras y efectivas para garantizar sus derechos. De
conformidad con la naturaleza no fundamental y econdmica de los derechos que se
reconocen con la patente, no es coherente desatender la importancia de la norma
procesal en este aspecto, ya que de hacerlo se caeria en una inseguridad juridica no
justificada. (...).”

En materia de tasas, el articulo 277 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina establece que las oficinas nacionales competentes de los paises miembros
pueden establecer las tasas que consideren necesarias para adelantar los
procedimientos a los que hace referencia dicha Decision.

Por su parte, el numeral 1.1.7, Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en cuanto al pago de tasas, establece:

“1.1.7. Pago de tasas

A excepcién de la presentacion de cauciones, el valor de las tasas debera ser cancelado
previamente a la radicacién de la solicitud respectiva a la cual se adjuntara el comprobante
de pago.

(...).

Las tasas oficiales de Propiedad Industrial se encuentran determinadas en el citado
Capitulo Primero, Parte General, del Titulo X de la Circular Unica en cita, dependiendo
de la solicitud a tramitar. El valor de las tasas varia de acuerdo a si el tramite se solicita
en linea o en fisico.

En cuanto a los requerimientos efectuados durante la etapa del examen de
patentabilidad, la Circular Unica sefiala lo siguiente:

1.2.2.5.1. Requerimiento por no patentabilidad

Para los efectos previstos en el articulo 45 de la Decisibn 486 de 2000, la
Superintendencia de Industria y Comercio requerira al solicitante indicando los motivos
por los cuales la solicitud no se considera invencibn o no es materia patentable, de
conformidad con los articulos 14, 15, 20 y 21 de la Decision 486 de 2000.

Para los efectos previstos en el articulo 45 de la Decisibn 486 de 2000, la
Superintendencia de Industria y Comercio requerira al solicitante indicando los motivos
por los cuales la solicitud no se considera modelo de utilidad o no es objeto de patente
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de modelo de utilidad, de conformidad con los articulos 15, 20, 21, 81, 82 y 85 de la
Decision 486 de 2000

(...).

Cuando en su respuesta al requerimiento como resultado del estudio de patentabilidad,
el solicitante modifique el capitulo reivindicatorio o la memoria descriptiva, se deberan
observar las siguientes disposiciones:

a) En el caso que las modificaciones a la solicitud sean presentadas como respuesta al
requerimiento efectuado por la Direccién de Nuevas Creaciones, no se cobrara tasa por
concepto de un nuevo examen de patentabilidad, pero debera pagarse la tasa
correspondiente a modificaciones a solicitudes en trdmite relacionadas con el capitulo
descriptivo, capitulo reivindicatorio, dibujos o listado de secuencias.(...).” -Subraya fuera
del texto original-.

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 invencion 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 notificacién, plazo que podra ser prorrogado por una sola vez por solicitud del
interesado.

Ahora bien, en este caso habiéndose notificado el requerimiento el dia 11 de noviembre
de 2021, el plazo de sesenta dias con el cual contaba el solicitante para presentar la
respuesta se extendié hasta el dia 8 de febrero de 2022, lapso dentro del cual no se
evidencia en el sistema de tramites de la Oficina respuesta alguna por parte del
interesado, como tampoco peticion de la prorroga de términos, por otros treinta (30) 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 resolvié en
el caso bajo estudio.

Visto lo anterior, se corrobora que el solicitante no dio respuesta oportuna al
requerimiento formulado por la Oficina mediante el Oficio N°17446, por lo que se halla
razén en la denegacion de la patente de invencién con fundamento en lo previsto por el
articulo 45 de la Decision 486.

Frente a los argumentos expuestos en el recurso

Como antes se dijo, el apoderado de la recurrente en su escrito de impugnacion
basicamente solicita que se “tenga en cuenta la respuesta contenida en este documento,
a los requerimientos de fondo, asi como que esta sea debidamente analizada y sea un
insumo para la posterior decision que sea tomada.”

Sobre la anterior solicitud, es oportuno aclararle a la recurrente que las actuaciones
administrativas deben ser el resultado de un proceso ajustado a las normas preexistentes
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gue lo regulan, en el cual los solicitantes tienen la posibilidad de intervenir, pero
respetando los términos y etapas procedimentales correspondientes a cada tramite en
particular, esto es lo que se conoce como el debido proceso, el cual a su vez somete a la
administracién al cumplimiento de las normas que regulan su funcién, que en el caso del
régimen de propiedad industrial en Colombia se encuentran contenidas en la mencionada
Decision 486 expedida por la Comision de la Comunidad Andina y sus normas
complementarias.

Claramente el articulo 45 de la norma comunitaria aplicable al caso sefiala que el
solicitante debera responder a la notificacién dentro del plazo de sesenta dias contados
a partir de la fecha de la notificacién. Asimismo, establece que la consecuencia a la
inactividad del solicitante es la denegacion de la patente solicitada.

Como ya se establecio en el caso que nos ocupa, una vez vencido el plazo para atender
la obligacién contenida en el articulo 45, y sin haberse presentado respuesta frente al
requerimiento formulado, la patente fue denegada, por lo que no es de recibo la solicitud
de la recurrente.

Afirma la recurrente que “por causas externas, no fue posible dar respuesta en el plazo
establecido, sin embargo, prueba del interés de proteger la patente, se da respuesta al
requerimiento, a través del presente escrito.”

Al respecto, se aclara que no se encuentra en el escrito razén o evidencia alguna que
justifique la no respuesta oportuna a las observaciones de caracter técnico que le fueron
trasladadas durante el examen de patentabilidad a través del Oficio N°17446, el cual fue
debidamente notificado el 11 de noviembre de 2021, segun se observa en el Sistema de
Informacion de Propiedad Industrial SIPI.

De manera que el solo hecho de mencionar que “(...) que por causas externas, no fue
posible dar respuesta en el plazo establecido...”, sin acreditar de manera consistente la
ocurrencia de algun hecho que constituya fuerza mayor o caso fortuito, no constituye
motivo valido o justificacién para no cumplir con lo previsto en el citado articulo 45 de la
norma comunitaria.

Ahora, en relacion con la respuesta al Oficio N°17446 incorporada al escrito de recurso,
se observa que fue presentado por fuera del término legal sefialado, es decir, cuando ya
habia fenecido el plazo establecido en la norma comunitaria para darle cumplimiento al
requerimiento, incluso tiempo después de la expedicion del acto administrativo que
resolvio denegar la patente en mencion en razon a la falta de respuesta a dicho
requerimiento. Por lo tanto, se insiste que no se puede tener en cuenta la respuesta al
Oficio N° 17446 de 2021, dado que el recurso no es la oportunidad legal para dar
respuesta al requerimiento formulado con fundamento en el articulo 45 en cita.

En cuanto al nuevo pliego reivindicatorio allegado con el recurso, cabe aclarar que resulta
improcedente debido a que fue presentado cuando ya se habia dado la consecuencia
juridica prevista en el articulo 45, esto es, la denegaciéon de la solicitud de patente por
incumplimiento de la obligacion de responder dentro del plazo otorgado. Por lo demas,
se advierte que la recurrente no acredita el pago de la tasa establecida por concepto de
modificaciones fijada en la resolucion de tasas vigente, de acuerdo con lo exigido en el
numeral 1.1.7, Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica, antes citado, “el valor
de las tasas debera ser cancelado previamente a la radicacion de la solicitud respectiva
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a la cual se adjuntara el comprobante de pago”, y el numeral 1.2.2.5.1. que dice: “En el
caso que las modificaciones a la solicitud sean presentadas como respuesta al
requerimiento efectuado por la Direccion de Nuevas Creaciones, no se cobrara tasa por
concepto de un nuevo examen de patentabilidad, pero deberd pagarse la tasa
correspondiente a modificaciones a solicitudes en tramite relacionadas con el capitulo
descriptivo, capitulo reivindicatorio, dibujos o listado de secuencias.”

Cabe recordar en este punto que en el mismo el Oficio N° 17446 bien se advirti6 a la
sociedad solicitante que en caso de modificaciones a la solicitud debia cancelar la tasa
respectiva. Especificamente, se le indic6 lo siguiente: “Si como respuesta a este
requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio, debera observar las
instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo Primero del Titulo X de la
Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma, deberéa tener presente que de
conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1, de la norma ibidem, serd necesario
acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion a solicitudes en tramites, de
conformidad con el valor establecido en la resolucién de tasas vigentes.” (Pag. 6 de 8).

Finalmente, la recurrente solicita que se reconozca “la prevalencia del derecho sustancial
sobre el formal”, en aras de solicitar la continuidad del tramite de la solicitud de patente,
pero tal pretension tampoco puede prosperar en este caso dado que de manera general
no se pueden desconocer los términos perentorios fijados por la normativa andina y
allegar documentos por fuera de los mismos, pues como ha dicho la Corte Constitucional
“[...] la_consecuencia legal del incumplimiento de los términos procesales no lesiona el
debido proceso. El principio de prevalencia del derecho sustancial no implica la pérdida
de imperatividad o la ineficacia de los términos.” -Subrayado fuera del texto original-.

En conclusion, para esta Superintendencia son claros los objetivos de la propiedad
intelectual, como son el fomento de la innovacion, la creacion y la transferencia
tecnoldgica a que se refiere la recurrente y su impacto en la sociedad, pero también es
claro que funge como administradora del Sistema Nacional de Propiedad Industrial y
como Oficina Nacional Competente en la materia, tal y como se dispone en el numeral
51 del articulo 1 del Decreto 4886 de 2011 modificado por el Decreto 092 de 2022, asi
como en el articulo 273 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina, y como tal
debe ajustarse cabalmente al régimen comun alli previsto en cuanto al tramite de
otorgamiento de las patentes y de los registros marcarios.

Dado lo anteriormente expuesto, en este caso 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 sefialado, o si a pesar de la
respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente,
como en efecto se resolvié en el caso bajo estudio.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

2 Corte Constitucional. Sentencia T-323 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernandez Galindo.
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Resolucion N° 41366
Ref. Expediente N° NC2019/0011620

RESUELVE

ARTICULO 1: Confirmar la Resolucion No. 4750 de 9 de febrero de 2022, de acuerdo
con las razones anteriormente expuestas.

ARTICULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolucién a CHENGDU QIANNIUCAO
INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD., advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 29 de junio de 2022
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO

M W 9 GONZALEZ

Fecha: 2022.06.29
SlIPERIN?':SI‘]‘EI?TI:AI?E“ITI]“U?TJI:‘I?#EEMEREIU 170128 COT

Razén: Validez juridica.

Ubicacion: Bogota,

Colombia.
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