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Resolucion N° 16113

Ref. Expediente N° NC2021/0016528

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA' Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 31
del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolucion N° 81328 del 21 de noviembre de 2022, la Superintendencia
de Industria y Comercio declar6 abandonada la solicitud de patente de invencion
correspondiente a la creacion titulada “SISTEMA INTEGRADO PARA EVALUAR Y
MODELAR LA INTEGRIDAD DE RUEDAS Y RINES DE VEHICULOS DE CARRETERA”,
con fundamento en el articulo 44 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la
Comunidad Andina, al considerar que, dentro del plazo de seis meses contados desde la
publicacion de la solicitud, el solicitante no presento peticion para que se examinara si la
invencién es patentable.

Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de diciembre de 2022 con el N°
NC2022/0018014, la sociedad OTR Wheel Safety, Inc., encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, interpuso recurso de reposicién contra la citada Resoluciéon
con fundamento en los argumentos que a continuacion se exponen:

Sefiala el apoderado de la sociedad solicitante:
“La inconformidad del solicitante se centra en las siguientes razones:

1. Su Despacho ha concluido que, supuestamente, contados seis meses desde la
publicacién en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presenté peticion de parte del
interesado para efectuar el examen de fondo para la solicitud de patente de la referencia.
Por este motivo, su Despacho ha considerado abandonada dicha solicitud.

2. La conclusion de su Despacho es errada por las razones que se exponen a
continuacion:

2.1. La solicitud de patente de la referencia fue publicada el 20 de mayo de 2022 en la
gaceta No. 895, por lo que el término de seis meses establecido en el articulo 44 de la
Decision 486 de 2000 para hacer el pago de la tasa por concepto de examen de
patentabilidad vencia el domingo, 20 de noviembre de 2022.

2.2. De acuerdo con el articulo 62 de la Ley 4 de 1913, “En los plazos de dias que se
sefialen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes,
a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y afios se computan segun el
calendario; pero si el ultimo dia fuere feriado o de vacante, se extenderd el plazo hasta
el primer dia habil.”, por lo que el examen de patentabilidad podia ser pedido por los
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solicitantes hasta el dia habil siguiente al domingo 20 de noviembre de 2022, es decir,
hasta el lunes, 21 de noviembre de 2022.

2.3. A pesar de lo anterior, al momento de buscar en SIPI la tarea correspondiente para
realizar el pago de la tasa por concepto de solicitud de examen de patentabilidad el lunes
21 de noviembre de 2022, esta ya no se encontraba disponible.

2.4. En vista de lo anterior, procedi a realizar el pago de la tasa por concepto de solicitud
de examen de patentabilidad por el médulo de Complementos de Informacion/Pagos
adicionales de SIPI el mismo 21 de noviembre de 2022. Posteriormente, este mismo dia,
radiqué por este mismo modulo un memorial explicando los eventos ocurridos y allegando
el recibo de pago por concepto de “Solicitud examen de patentabilidad Patente PCT
(DESCUENTO INTERNET)".

2.5. De acuerdo con lo anterior, contrario a lo que se menciona en la Resolucién recurrida,
el pago de la tasa para la solicitud de examen de patentabilidad si fue realizado dentro
del término legal correspondiente.”

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 la normativa andina aplicable a las Patentes de Invencion.

En principio resulta pertinente mencionar que el trdmite para el otorgamiento de una
patente de invencidn se encuentra establecido en el Capitulo IV del Titulo Il de la Decision
486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina y demas normas complementarias.

Concretamente, en cuanto a la publicacién de la solicitud en tramite, el articulo 40 de
dicha Decision 486 establece:

“Articulo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud en el Pais Miembro o cuando fuese el caso desde la
fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendra caracter publico y
podré ser consultado, y la oficina nacional competente ordenara la publicacion de la
solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior, el solicitante podra pedir que se
publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el
examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenard su
publicacion.”

Vale anotar que la publicacion tiene los siguientes objetivos: (i) que la informacion
contenida en la solicitud se vuelva publica y, por ende, de manera explicita entre al estado
de la técnica; (ii) el inicio del plazo con que cuentan los terceros para intervenir en calidad
de opositores con el propésito de desvirtuar la patentabilidad de la invencién; vy, (iii) el
inicio del plazo con que cuenta el solicitante para pedir a la Oficina Nacional Competente
la practica del examen de patentabilidad, que para las invenciones es de seis meses.
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De otra parte, el articulo 44 establece el plazo para solicitar el examen de patentabilidad
de la solicitud, en los siguientes términos:

“Articulo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacién de la
solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el
solicitante debera pedir que se examine si la invencion es patentable. Los paises
Miembros podran cobrar una tasa para la realizacion de este examen. Si
transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el
examen, la solicitud caera en abandono.”

De la anterior disposicion se desprende, tal como lo ha ratificado la jurisprudencia
comunitaria “(...) se desprende el establecimiento de una carga adicional para el
solicitante de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de
patentabilidad de la invencion, toda vez que se le exige, que dentro del plazo fijado por
la disposicion citada, es decir 6 meses contados desde la publicacion de la solicitud, la
formulacién de una solicitud expresa al efecto.”

Incluso en la Interpretacion Prejudicial dictada dentro del Proceso 73-1P-2011, con
respecto a la peticion del examen de patentabilidad, el mismo Tribunal sefialé los
requisitos para su procedibilidad en los siguientes términos:

“(...) En relacién con el examen de fondo o de patentabilidad, la Decisién 486
introdujo cambios a lo regulado en la Decision 344. Sobre el inicio de dicho examen
el siguiente cuadro muestra la transformacién normativa:

()

Como se observa, mientras en el articulo 27 de la Decision 344 estaba previsto el
inicio de oficio del examen de fondo y sin ningln requisito adicional, en el articulo
44 de la Decisidon 486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciara
siempre y cuando el solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la
publicaciéon de la solicitud, pida expresamente que se examine si la solicitud es
patentable, independientemente de que se hubieren presentado o no oposiciones.
Asimismo, establece que la consecuencia a la inactividad del solicitante es la
declaracion de abandono de la solicitud.

Ademas del requisito de la peticidn expresa, el articulo 44 autoriza el cobro de tasas
para la realizacion del examen de patentabilidad. Si los Paises Miembros optan por
dicho cobro, la peticion expresa del examen debe ir aparejada al pago de la
respectiva tasa en las condiciones que la regulacion interna indique. Esto quiere
decir que para que la oficina de patentes realice el examen de patentabilidad se
necesitan los dos requisitos: 1) la peticion expresa y 2) el pago de las respectivas
tasas si estan previstas.

Es muy importante tener en cuenta que el pago de las tasas no exime al solicitante
de la peticion expresa, asi como tampoco la peticion expresa exime del pago de las
tasas. Por lo tanto, no se puede entender el pago de las tasas como una peticion
implicita para la realizacion del examen de patentabilidad.

En este evento, como la no cancelacion del pago de la tasa imposibilita la realizacion
del examen de patentabilidad, se genera un efecto similar al hecho de no haberse
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solicitado el mencionado examen dentro del término previsto en la norma
comunitaria, es decir, el abandono de la solicitud (...)”

Esta obligatoriedad de presentar peticion de examen de patentabilidad y pagar la tasa
establecida dentro del plazo prescrito, también la estatuye el numeral 1.2.2.4 del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio
cuando establece:

“1.2.2.4. Examen de patentabilidad. (...) En los términos establecidos en el articulo 44 de
la Decision 486, la peticion del examen de patentabilidad de las solicitudes de patentes
de invencion o de modelo de utilidad y el pago de la tasa correspondiente sélo podran
efectuarse dentro de los plazos establecidos en los articulos 44 y 85 de la misma
Decision. No obstante, si la peticion de patentabilidad se presenta con anterioridad a la
publicacion, la peticién deberé ser ratificada dentro del plazo respectivo y actualizada en
su tasa, si a ello hubiere lugar.

De acuerdo con el articulo 44 y el articulo 85 de la Decision 486 de 2000, la peticion del
examen de patentabilidad se debe presentar dentro del plazo de 6 meses contados a
partir de la fecha de publicacion, en el caso de las patentes de invencion, y de 3 meses
contados a partir de la fecha de publicacion, en el caso de las patentes de modelo de
utilidad, independiente de si se hubieren presentado oposiciones y/o de la existencia de
errores que susciten rectificaciones posteriores a la publicacion...”.

Acerca de la peticion del examen de patentabilidad.

Del articulo 44 citado, procede establecer que la peticion oportuna del examen sobre la
patentabilidad de la invencién, dentro del plazo de 6 meses desde la publicacion de la
solicitud, constituye una exigencia obligatoria para el solicitante, cuyo incumplimiento
dard lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Dicha norma comunitaria deja a discrecion de los Paises Miembros la posibilidad de
cobrar una tasa por la realizacion del examen de patentabilidad de la invencion, de modo
gue es de su competencia la fijacion del monto de la tasa y su acreditacion.

Segun se observa dentro del tramite en estudio, la publicacion del extracto se realiz6 en
la gaceta de Propiedad Industrial N° 962 del 20 de mayo de 2022, por lo que, en principio,
el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la tasa respectiva se extendi6 hasta el dia
20 de noviembre de 2022.

Caso Concreto.

En el presente asunto la publicacion del extracto de la solicitud radicada bajo el nimero
NC2021/0016528 se realiz6 el dia 20 de mayo de 2022 como se indicd anteriormente,
sin embargo, el plazo para solicitar el examen de patentabilidad y cancelar la tasa
respectiva se extendié hasta el dia 21 de noviembre de 2022, en razon a que el dia 20
de noviembre fue domingo, dia inhabil laboralmente en la Entidad.

Claramente establece el articulo 5 de la Decision 486 de 2000 que:

“Articulo 5.- Siempre que en la presente Decision no exista disposicion en
contrario, cuando los plazos se sefialen por dias, se entendera que éstos
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son habiles. Si el plazo se fija en meses o0 afios se computara de fecha a
fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiere dia equivalente a aquel en
gue comienza el computo se entendera que el plazo vence el ultimo dia del
mes. Cuando el ultimo dia del plazo sea inhabil, se entendera prorrogado
al primer dia hébil siguiente.” (Subrayado fuera de texto).

Segun se evidencia, el Sistema de Informacion de Propiedad Industrial SIPI, no advirtio
esta circunstancia y fue por ello que declar6 el abandono de la solicitud de forma
automatica en los términos del articulo 44 de la Decision 486 de 2000, con la expedicion
de la Resolucion N° 81328 del 21 de noviembre de 2022.

Por lo tanto, existe una trasgresion de los derechos del solicitante y una violacion a su
debido proceso por parte de la Administracion, por cuanto se impidié que hiciera uso del
plazo otorgado en el articulo 44 de la Decision 486 de 2000 de forma completa, al
culminarse el trdmite con la declaratoria de abandono de su solicitud, el mismo dia de su
vencimiento.

Ampliamente ha sefialado la doctrina y la jurisprudencia relacionada con el tema que “(...)
el debido proceso en actuaciones administrativas nos remite a un sistema de garantias
cuya finalidad es proteger los derechos de los ciudadanos frente a las actuaciones del
Estado y, a su vez, limitar y controlar el poder que este ejerce, para que se obtengan
decisiones justas conforme a las normas que regulan la materia relacionada. Es una
estrecha relacion entre los derechos de los asociados con las normas procesales que les
garantizan su respeto por parte del Estado, en la aplicacion de sus facultades
constitucionales y legales.”

Por su parte, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el tema sefialando que:
“Los términos procesales “constituyen en general el momento o la oportunidad que la ley,
o el juez, a falta de sefialamiento legal, establecen para la ejecucion de las etapas o
actividades que deben cumplirse dentro del proceso por aquél, las partes, los terceros
intervinientes y los auxiliares de la justicia”. Por regla general, los términos
son perentorios, esto es, improrrogables y su transcurso extingue la facultad juridica que se
gozaba mientras estaban aun vigentes.

Agrega: “Los términos procesales deben cumplirse diligente y celosamente por parte de
guienes acceden a la administracion de justicia, asi como corresponde a los jueces y los
auxiliares de la justicia velar por su cumplimiento, por cuanto es una carga procesal en
cabeza de los primeros que busca garantizar la seguridad y certeza juridicas, el debido
proceso, el principio de celeridad y la eficacia del derecho sustantivo. Asi mismo, busca
hacer efectivo el principio de igualdad procesal.™

Asi las cosas, encuentra esta Superintendencia que si se presentd una irregularidad en
el computo de términos, situacion que sin lugar a dudas constituye una violacion al debido
proceso de los peticionarios que da lugar a la revocatoria solicitada.

En cuanto ala peticion de examen y el pago de la tasa.

1 Corte Constitucional - Sentencia C-012/02 Magistrado Dr. Jaime Araujo Renteria
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Segun muestra el Sistema de Informacién de Propiedad Industrial SIPI, aparece radicado
un pago que corresponde al examen de patentabilidad de la solicitud, efectuado el dia 21
de noviembre de 2022 mediante recibo N° 110515 por valor de un millén ciento noventa
y un mil quinientos pesos ($1.191.500) moneda corriente, es decir, fue realizado en el
ultimo dia de plazo otorgado para tal efecto.

NC2021/0016528 - PATENTE PCT - SISTEMA INTEGRADO PARA EVALUAR Y MODELAR LA INTEGRIDAD DE RUEDAS Y RINES
DE VEHICULOS DE CARRETERA =T

Datos Bibliogrificos  Actuaciones  Discusiones  Historico  Documentos  Examen m
3 Pago (s]

iimera de Némero de Namero de Estada de la
pago recibo Confirmacién/Cus factura e Transaccion

También se evidencia la radicacion del memorial en el cual se solicita de manera expresa
la realizacion del examen de patentabilidad de la solicitud como lo exige la norma
comunitaria, por lo tanto, es claro que a la fecha de decision del presente recurso se
encuentran cumplidas las dos condiciones contenidas en el articulo 44 de la Decision 486
de 2000, teniendo en cuenta que existe un pago realizado por este concepto y una solicitud
expresa en tal sentido.

NC2021/0016528 - PATENTE PCT - SISTEMA INTEGRADO PARA EVALUAR Y MODELAR LA INTEGRIDAD DE RUEDAS Y RINES
DE VEHICULOS DE CARRETERA

B -

Asi las cosas, considera esta Superintendencia que la sociedad recurrente estuvo atenta
a cumplir con la obligacion contenida en el articulo 44 de la Decisién 486 de 2000 dentro
de su debida oportunidad, por lo tanto, resulta procedente acceder a la revocatoria
solicitada y en consecuencia, ajustar el tramite a derecho como corresponde.

De acuerdo con lo expuesto, en aplicacién de los principios que rigen la actuacion
administrativa, en especial los principios de eficacia, economia, celeridad y presumiendo la
buena fe de que trata el articulo 83 de nuestra Constitucion Politica, accede esta
Superintendencia, en este caso en particular, a revocar la decision contenida en la
Resolucién N° 81328 del 21 de noviembre de 2022, por medio de la cual se declaré
abandonada la solicitud de patente de invencion correspondiente a la creacidn titulada
“SISTEMA INTEGRADO PARA EVALUAR Y MODELAR LA INTEGRIDAD DE RUEDAS
Y RINES DE VEHICULOS DE CARRETERA”.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

Pagina 6 de 7
Senor cludadano, para hacer segulmle_h_toca sq_sc.)_l_l_cltud,'la entldad_ le ofrece Ios_slgulgnggﬂs_c_a_na.le_'_s. Nuestro aporte es fundamental,
wwwisic.gov.co ~ Teléfonoen Bogota: 601592 04 00 ~ Linea gratuita a nivel nacional: 018000 910165 fusar men el PR
SR P R - P e . e e R TR T e ol i alusar menos pa;.-a.—l contribuimos
Direccion: Cra. 13 #27 - 00 pisos 1,3, 4,5,6,7y10 ~ Radicaciones: Av. carrera 7 #31A-36, Bogota D.C.- Colombia coriel modio armbiente
Teléfonos: 601587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co con e 2d biente




.

r [ Industria y Comercio li)‘;' GOBIERNO DE COLOMBIA
y SUPERINTENDENCIA g

Resolucion N° 16113
Ref. Expediente N° NC2021/0016528

ARTICULO 1: Revocar la decision contenida en la Resolucion N° 81328 del 21 de
noviembre de 2022, por medio de la cual se declaré abandonada la solicitud de patente
de invencion correspondiente a la creacién titulada “SISTEMA INTEGRADO PARA
EVALUAR Y MODELAR LA INTEGRIDAD DE RUEDAS Y RINES DE VEHICULOS DE
CARRETERA”, de acuerdo con las razones anteriormente expuestas.

ARTICULO 2: Remitir el tramite a la Direccion de Nuevas Creaciones con el fin de
disponer la continuacion del mismo, que para todos los efectos legales es el examen de
fondo de la solicitud.

ARTICULO 3: Notificar el contenido de la presente Resolucion a la sociedad solicitante,
OTR Wheel Safety, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 30 de marzo de 2023
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)

Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO

Fecha: 2023.03.30
17:01:58 COT

Razoén: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,

Colombia.
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