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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 29852

Ref. Expediente N° NC2022/0007380

“Por la cual se declara abandonada una solicitud de Patente de Invencion”

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 24 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el dia 28 de mayo de 2022 por
la apoderada de la empresa SOLTEC INNOVATIONS, S.L. bajo el radicado N°
NC2022/0007380, hizo entrada en fase nacional dentro del marco del Tratado de
Cooperacion de Patentes -PCT-, la solicitud de patente de Invencion titulada “SISTEMA
DE FIJACION PARA FIJAR UNA CARCASA A UN TUBO?”, que corresponde a la solicitud
internacional PCT/ES2020/070719 del 25 de noviembre de 2020.

Que como resultado del examen de forma realizado con fundamento en el articulo 38 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en el articulo 27 del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), la Regla 51 bis del Reglamento del PCT y la
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, la Direccion de Nuevas
Creaciones de esta Superintendencia, mediante el Oficio N° 8963 del 13 de junio de 2022 y
en virtud de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decision 486, requirio al solicitante para que
dentro del término de dos meses completara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los
requisitos establecidos en los articulos 26 y 27 de la misma norma, especificamente, para
gue aportara el poder conferido por el solicitante al apoderado que se menciona como tal en
la solicitud, asi como el documento que diera cuenta de la cesién del derecho a la patente
de los inventores al solicitante.

Que mediante los documentos allegados el 18 de octubre de 2022 dentro del radicado del
asunto, el solicitante dio respuesta a lo requerido en el Oficio N° 8963 citado en precedencia
con respecto a la presentacién del poder conferido por el solicitante SOLTEC
INNOVATIONS, S.L. al apoderado que se menciona en la solicitud como tal. No obstante,
en cuanto a lo requerido sobre el documento de cesion, si bien el apoderado afirma que
aguel se encuentra dentro del memorial radicado como respuesta, esta Oficina encontrd
gue la supuesta cesion se encuentra completamente distorsionada y pixelada, por lo que
no fue posible determinar si, efectivamente, aquel documento correspondia a la cesién de
los derechos sobre la patente del inventor JOSE ANGEL GRACIA INGLES, en favor de
la empresa solicitante.

Por esta razon, y encontrandose que con la documentacion aportada aun no se habian
cumplido con la totalidad de los requisitos de forma establecidos en el articulo 38 de la
mencionada Decision 486, la Direccion de Nuevas Creaciones procedié a emitir un nuevo
requerimiento de forma a través del Oficio N° 18516 del 15 de noviembre de 2022 para
gue dentro del término de dos meses completara su solicitud y enviara nuevamente el
documento de cesién sin ningun tipo de distorsion para que se pudieran identificar los
datos adecuadamente, y se diera cumplimiento a lo establecido por el literal k) articulo 26
de la Decision 486 de la Comunidad Andina

Que el 21 de noviembre de 2022, dentro del radicado N° NC2022/0014955, y
encontrandose en el tiempo establecido para ello, el solicitante dio respuesta a lo
requerido en el Oficio N° 18516 del 15 de noviembre de 2022, informando que allega el
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Informe de Datos para la Cotizacion -Trabajadores por Cuenta Ajena- (IDC) del inventor
JOSE ANGEL GRACIA INGLES, como prueba del contrato de trabajo suscrito entre el
inventor y la empresa SOLTEC INNOVATIONS, S.L.

Sin embargo, y al verificar que el Informe enviado por el apoderado no se trata de un
contrato de trabajo, ya que aquel corresponde a una documentacion relativa a los datos de
cotizacion del trabajador en el sistema de Seguridad Social de Espafa, esta
Superintendencia procedié a requerir mediante el Oficio N° 1688 de 6 de febrero de 2023,
para que, de conformidad con lo establecido en el articulo 17 de la Ley 1437 de 2011 -
Cdbdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, allegara copia
legible del documento contentivo de la cesion del derecho a la patente del inventor al
solicitante o a su causante.

Que en concreto, el requerimiento contenido en el oficio citado en precedencia consistio
en lo siguiente:

“En este sentido, esta Direccidon encuentra que a la fecha no se tiene por
cumplido el requisito establecido por el literal k) del articulo 26 de la Decision
486 de la Comunidad Andina, para la solicitud indicada en el radicado de la
referencia, motivo por el cual, con apoyo en el articulo 17 de de la Ley 1437 de
2011 -Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo-, se le requiere por Unica vez para que en el término de un (1)
mes contado a partir del dia siguiente de la comunicacion del presente oficio,
allegue copia legible del documento que contenga la cesién que dé cuenta de
la cesion del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante,
precisando ademas que en la solicitud en fase internacional no se efectué la
declaracién a que hace referencia la Regla 4.17 ii) del Tratado de Cooperacion
en Materia de Patentes PCT.

De igual forma, se le pone de presente que, en caso de no atender el presente
requerimiento dentro del término aqui concedido, se procedera de conformidad
con el articulo 39 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, a declarar el
abandono de la solicitud por el incumplimiento de los requisitos formales fijados
por dicha normatividad y en consecuencia la solicitud perdera su prelacion.”

Que el dia 6 de marzo de 2022, mediante el radicado N° NC2023/0001245, y encontrandose
dentro del término de respuesta del Oficio N° 1688 de 6 de febrero de 2023, el apoderado
del solicitante del solicitante allegé un contrato de trabajo, el cual fue suscrito por JOSE
ALFONSO HERNANDEZ TERUEL, quién no es el inventor de la invencion, y la empresa
solicitante, del cual esta Oficina realizara un analisis a continuacion.

Analisis del documento allegado el 6 de marzo de 2022 como respuesta al Oficio N°
1688 de 6 de febrero de 2023 y del cumplimiento del requisito formal establecido en
el literal k) articulo 26 de la Decisidon 486 de 2000 de la Comunidad Andina

Al respecto, esta Oficina aclara que, de acuerdo a lo establecido en el articulo 22 de la
Decision 486 de 2000, los derechos a la patente pertenecen al inventor, y el mismo podra
se transferido por acto entre vivos (entre los cuales se encuentra la modalidad del contrato
de cesién de derechos), o por via sucesoria.

De esta forma, en caso que el solicitante de una solicitud de patente se trate de una
persona (natural o juridica) diferente al inventor, quien siempre debe ser una persona
natural, serd necesario el aporte del documento en el que conste la cesioén del derecho a
la patente del inventor al solicitante o a su causante, de conformidad con el requisito formal
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establecido en el literal k) del articulo 26 de la Decision 486 de 2000 de la Comunidad
Andina.

Ahora bien, el contrato de cesidén de derechos de una patente firmado por el inventor en
favor del solicitante no es la Unica via para demostrar el cumplimiento del literal k) del
articulo 26 citado en precedencia. En efecto, en Colombia existe una presuncion de
transferencia en materia de propiedad industrial establecida en el articulo 29 de la Ley 1450
de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014”, en la cual se
establece que, salvo pacto en contrario, los derechos de propiedad industrial generados en
virtud de un contrato de prestacion de servicios o de trabajo se presumen transferidos a
favor del contratante o del empleador respectivamente. Asimismo, se establece que para
gue opere esta presuncion se requiere que el contrato respectivo conste por escrito.

En este orden de ideas, el solicitante tiene la posibilidad de presentar un contrato de trabajo
mediante el cual certifique la relacion laboral que tiene con el inventor, para que pueda ser
presumida la transferencia de los derechos sobre la invencion objeto de la solicitud en favor
suyo, y asi cumpla con los requisitos establecidos en el literal k) del articulo 26 de la
Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina.

No obstante lo anterior, y una vez revisado el documento presentado el 6 de marzo de 2022,
mediante el radicado N° NC2023/0001245, esta Superintendencia evidencio que si bien hay
un contrato de trabajo en el cual el empleador es la empresa solicitante SOLTEC
INNOVATIONS, S.L., aquel fue suscrito con el sefior JOSE ALFONSO HERNANDEZ
TERUEL, persona diferente al inventor JOSE ANGEL GRACIA INGLES incumpliendo con
lo establecido de conformidad con el literal k) del articulo 26 de la Decision 486 de 2000 de
la Comunidad Andina.

Que en consecuencia, en aplicacion a la normatividad citada en precedencia y a los hechos
descritos en los considerandos anteriores, esta Superintendencia encuentra demostrado
gue el solicitante de la patente de invencién N° NC2022/0007380 no atendi6 en debida forma
requerimiento efectuado a ella con ocasion del Oficio N° 1688 de 6 de febrero de 2023, por
cuanto, si bien aport6é un contrato de trabajo suscrito por la empresa solicitante con el sefior
JOSE ALFONSO HERNANDEZ TERUEL, aquel no puede ser tenido en cuenta como un
contrato firmado por el inventor JOSE ANGEL GRACIA INGLES razén por la cual no puede
presumirse la transferencia de derechos entre el inventor y el solicitante en el marco de una
relacion laboral, incumpliendo asi con lo establecido en literal k) del articulo 26 de la Decisién
486 de 2000.

Que el articulo 39 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, establece
gue en caso de gue una solicitud no contenga los requisitos establecidos en los articulos
26 y 27 ibidem una vez finalizado el término de respuesta a los requerimientos efectuados,
la solicitud caera en abandono y perdera su prelacién; situacién que conforme lo expuesto
en los considerandos anteriores es aplicable al caso en concreto y asi se declarara en la
parte resolutiva de esta decision administrativa.

En mérito de lo expuesto esta Superintendencia,

RESUELVE:

ARTICULO 1: DECLARAR abandonada la solicitud de patente de invencion titulada
“SISTEMA DE FIJACION PARA FIJAR UNA CARCASA A UN TUBO" presentada con
radicado N° NC2022/0007380 de acuerdo con las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolucion.
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ARTICULO 2: NOTIFICAR el contenido de la presente resolucion a SOLTEC
INNOVATIONS, S.L., advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion ante la
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto dentro de los diez
(10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 31 de mayo de 2023

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO

Fecha: 2023.05.31
12:00:36 COT

Razon: Validez juridica.
Ubicacién: Bogota,

Colombia.
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