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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO

Resolucion N° 52542

Ref. Expediente N° NC2022/0007714

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 31
del articulo 3° del Decreto 092 de 2022, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, mediante Resolucion N° 4403 de 13 de febrero de 2023, la
Superintendencia de Industria y Comercio declar6 abandonada la solicitud de patente de
invencion correspondiente a la creaciéon titulada ‘COMPOSICION LIMPIADORA Y
DESENGRASANTE Y METODO PARA SU PREPARACION’, con fundamento en lo dispuesto
en el articulo 44 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, al considerar
gue, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacion de la solicitud, el
solicitante no presento peticion para que se examinara si la invencion es patentable.

SEGUNDO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 24 de mayo de 2023 con
el N° NC2023/0006700, el sefior ANGEL LEON BUILES BETANCUR, por conducto de
apoderado, interpuso recurso de reposicion contra la citada Resolucion con fundamento
en los argumentos que a continuacién se exponen:

“Teniendo en cuenta la parte considerativa de la resolucion anteriormente presentada,
solicito que se adelante el examen de fondo dentro del proceso de solicitud de patente.

Respecto al argumento de porque no se adelant6 la solicitud de fondo es porque el anterior
apoderado del solicitante era el encargado del proceso para dicho momento y se negé a
adelantar la misma, amenazando por teléfono a mi poderdante.

Adicionalmente, la entidad, en analogia con lo sefialado en el codigo general del proceso
respecto al desistimiento, debid haber requerido al solicitante antes de iniciar el proceso de
abandono, indicandole que debia adelantar la solicitud de examen formal.

Por todo lo anterior, solicito que se reponga la decision tomada mediante resolucion No.
4403 de 13 de febrero de 2023 y en su lugar, se proceda a iniciar el proceso de analisis de
fondo sobre la solicitud presentada.”

TERCERO: Que, la citada Resolucién N° 4403 de 13 de febrero de 2023, fue notificada
el dia 2 de mayo de 2023, por lo que el plazo con el que contaba el solicitante para
interponer el recurso conforme lo dispuesto por el articulo 76 del Cédigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, se extendio hasta
el dia 16 de mayo de 2023, raz6n por la que el escrito interpuesto con este propoésito el
dia 24 de mayo de 2023, resulta ser extemporaneo.

Sin embargo, pese a que el recurso fue presentado de forma extemporanea, se observa
un error dentro del tramite en cuanto a la notificacion del apoderado, dado que dicho acto
administrativo fue notificado al apoderado inicial Fredy Sanchez Merino y no a Luis
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Alberto Villamizar Cortés, quien figura como apoderado desde el 2 de agosto de 2022
segun poder que obra en la presente actuacion administrativa, razén por la cual se
procedera a resolver el recurso por €l interpuesto, teniendo en cuenta que se dio por
notificado por conducta concluyente por razén del recurso que ha presentado.

CUARTO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80 del
Cdédigo 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”.

Normativa andina aplicable

En principio resulta pertinente mencionar que el tramite para el otorgamiento de una
patente de invencion se encuentra establecido en el Capitulo IV del Titulo Il de la Decisién
486 de la Comision 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 podra
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 ordenara su publicacion.”

Referente a la publicacion es importante anotar que constituye una etapa dentro del
procedimiento de obtencion de patente, y cumple con los siguientes objetivos: (i) la
informacion contenida en la solicitud se vuelva publica y, por ende, de manera explicita
entra al estado de la técnica; (ii) el inicio del plazo con que cuentan los terceros para
intervenir en calidad de opositores con el propdsito de desvirtuar la patentabilidad de la
invencion; y, (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.

Por su 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 publicacion de la
solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante
deberd pedir que se examine si la invencién 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.” -Subraya fuera del texto original-.

De la anterior disposicion se desprende, tal como lo ha ratificado la jurisprudencia
comunitaria en multiples oportunidades, “ 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
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la disposicion citada, es decir 6 meses contados desde la publicacion de la solicitud, la
formulacién de una solicitud expresa al efecto.”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha sostenido que “la satisfaccion
de esta exigencia abre un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina nacional
competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la invencion y sobre
el cumplimiento de los requisitos para la concesiéon de la patente. De ser negativo este
juicio, y una vez notificado, el procedimiento ofrece al solicitante la posibilidad de
subsanar, en el plazo fijado por la Decisién, los defectos advertidos por la oficina nacional,
con el objeto de obtener una decisidn definitiva favorable, sin perjuicio de su facultad de
pedir, en cualquier momento del tramite, la modificacion de la solicitud (...), su conversion
(...), division (...) o fusion (...), en los términos alli previstos, y hasta de retirarla”.
(Proceso 151-1P-2005).

De la revision del procedimiento adelantado en este caso se advierte que, efectivamente,
publicada la solicitud el 9 de agosto de 2022, en la Gaceta No. 970, correspondia al
solicitante pedir el examen de patentabilidad de la solicitud, acreditando el pago de la
tasa correspondiente, dentro de los seis meses siguientes a la publicacion.

No hubo peticién de examen ni se efectud el pago de la tasa fijada

Del articulo 44 citado, procede establecer que la peticion oportuna del examen sobre la
patentabilidad de la invencion, dentro del plazo de seis meses desde la publicacion de la
solicitud, constituye una exigencia para el solicitante, cuyo incumplimiento dara lugar a
gue la solicitud caiga en abandono.

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 en el expediente en estudio, la publicacién del extracto del expediente
tramitado con nimero de radicacion NC2022/0007714 se realizé el 9 de agosto de 2022,
por lo que el plazo para pedir que se examine si la invencion es patentable y cancelar la
tasa respectiva vencia el dia 9 de febrero de 2023. No obstante, dentro del plazo
establecido, el solicitante no presentd la peticidbn de examen exigida ni efectué el pago
de la tasa correspondiente conforme a la resolucidn que fija las tasas para esa vigencia.

Sobre esta exigencia en particular, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la
Interpretacion Prejudicial dictada dentro del Proceso 73-1P-2011, frente a la peticion del
examen de patentabilidad, sefialé los requisitos para su procedibilidad y se refirié al
abandono de la solicitud asi:

“Dentro del Proceso 21-1P-2010, este Tribunal determind cémo debe hacerse la solicitud
del examen de patentabilidad, el plazo previsto y ciertos aspectos de la figura del abandono
de la solicitud en la Decisiéon 486:

En relacion con el examen de fondo o de patentabilidad, la Decisién 486 introdujo cambios

a lo regulado en la Decisidn 344. Sobre el inicio de dicho examen el siguiente cuadro
muestra la transformacion normativa:

(...).
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Como se observa, mientras en el articulo 27 de la Decision 344 estaba previsto el inicio de
oficio del examen de fondo y sin ningun requisito adicional, en el articulo 44 de la Decision
486 se establece que el examen de patentabilidad se iniciara siempre y cuando el
solicitante, dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacién de la solicitud,
pida expresamente gue 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 declaracién de abandono de la solicitud.

Ademas del requisito de la peticién 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 regulacién interna indique. Esto quiere decir que para que la oficina de
patentes realice el examen de patentabilidad se necesitan los dos requisitos: 1) la peticién
expresay 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 solicitado el
mencionado examen dentro del término previsto en la norma comunitaria, es decir, el
abandono de la solicitud.

De conformidad con lo anteriormente analizado, los requisitos para que la oficina de
patentes respectiva proceda a iniciar el examen de patentabilidad, de conformidad con la
Decision 486, son los siguientes®:

= Publicacion de la solicitud de patente.
= Peticion _expresa del solicitante, formulada dentro de los seis (6) meses

siguientes a la publicacién de la solicitud, para que la Oficina de Patentes realice el
examen de patentabilidad.

= Pago de las tasas, si fuere el caso, para la realizacion del examen de
patentabilidad, dentro de los seis meses siguientes a la publicacién de la solicitud, en
las condiciones que establezca la regulacion interna”.

Estos son aspectos procesales que, de conformidad con lo dispuesto en la Disposicion
Transitoria Primera de la Decisién 486, deben aplicarse a los tramites que se encontraban
pendientes a su entrada en vigencia.”

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

1 Estos requisitos fueron determinados por el Tribunal en la Interpretacion Prejudicial de 12 de
enero de 2006, expedida dentro del proceso 208-1P-2005.
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El examen de patentabilidad contemplado en la Decision 486 de la Comunidad Andina, es
una etapa que inicia con la solicitud de que trata el articulo 44 y finaliza con el examen
definitivo dispuesto en el articulo 48; durante este examen se adelantan los estudios de
patentabilidad necesarios para otorgar o denegar la patente de invencion o de modelo de
utilidad.

En los términos establecidos en el articulo 44 de la Decision 486, la peticion del examen
de patentabilidad de las solicitudes de patentes de invencién 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 Decisidon. No obstante, si la peticién
de patentabilidadse presenta con anterioridad a la publicacion, la peticion debera 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 lafecha de publicacion, en el caso de las patentes de invencién, y de 3 meses
contados a partir de la fecha de publicacién, 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.” -Negrilla fuera del texto-.

Como antes se dijo, visto lo actuado dentro del expediente bajo revision, no se evidencia
radicado alguno por medio del cual se presente la peticion expresa del examen y se
efectle el pago de la tasa por este concepto.

Asi pues, encuentra la Oficina que el solicitante no pidié la realizacion del examen de
patentabilidad ni efectu6 el pago de la tasa correspondiente, dentro del término de seis
meses contados a partir de la publicacion de la solicitud de patente en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 970, pese a que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar
la tasa fijada se extendid hasta el dia 9 de febrero de 2023, como se indic6 anteriormente.

Frente a los argumentos expuestos

El recurrente solicita que se adelante el examen de fondo dentro del tramite y explica que
“...no se adelanto la solicitud de fondo es porque el anterior apoderado del solicitante era
el encargado del proceso para dicho momento y se neg6é a adelantar la misma,
amenazando por teléfono a mi poderdante.”

En primer lugar, es oportuno aclarar al recurrente que las actuaciones administrativas
deben ser el resultado de un proceso ajustado a las normas preexistentes que lo regulan,
en el cual los solicitantes tienen la posibilidad de intervenir, pero respetando los términos
y etapas procedimentales correspondientes a cada trdmite en particular, esto es lo que
se conoce como el debido proceso, el cual a su vez somete a la administracion al
cumplimiento de las normas que regulan su funcion, que en el caso del régimen de
propiedad industrial se encuentran contenidas en la mencionada Decision 486 expedida
por la Comisién de la Comunidad Andina y sus normas complementarias.

Claramente el articulo 44 de la norma comunitaria aplicable sefiala que dentro del plazo
de seis meses contados desde la publicacion de la solicitud el solicitante debera pedir
gue se examine si la invencién es patentable. Asimismo, establece que la consecuencia
a la inactividad del solicitante es la declaracion de abandono de la solicitud.

Como ya se establecio en el caso que nos ocupa, una vez vencido el plazo para atender
la obligacién contenida en el articulo 44, y sin haberse presentado peticién para la
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practica del examen de patentabilidad, la solicitud fue declarada en abandono como se
indic6 anteriormente, por lo que no es de recibo las argumentaciones del recurrente.

Es mas, revisado a la fecha lo actuado dentro del expediente bajo analisis, no se
evidencia radicado alguno, aunque fuera posterior dadas las circunstancias que plantea
el recurrente, por medio del cual se presente la peticion expresa del examen y el pago de
la tasa, lo que francamente imposibilita la continuacién del tramite.

Siendo asi, la circunstancia que aduce el recurrente como justificacion para el
incumplimiento de su obligacion de solicitar la practica del examen de patentabilidad y
efectuar el pago de la tasa establecida dentro de la oportunidad legal, como es el hecho
gue el anterior apoderado del solicitante encargado del proceso para dicho momento se
nego a adelantar el tramite, no son de recibo por parte de esta Oficina para que prospere
la revocatoria solicitada, menos aun cuando para la fecha en que corrié el término
prescrito figuraba dentro de la actuacion un nuevo apoderado facultado para actuar.

Dice el recurrente que “la entidad, en analogia con lo sefialado en el codigo general del
proceso respecto al desistimiento, debié haber requerido al solicitante antes de iniciar el
proceso de abandono, indicandole que debia adelantar la solicitud de examen formal.”

Sobre el particular, se aclara al interesado que los tramites relativos a la propiedad
industrial se encuentran regulados expresamente por la Decision 486 de la Comision de
la Comunidad Andina, norma de orden supranacional y de preeminencia en nuestro
ordenamiento juridico, por lo que se constituye como un procedimiento especial en el cual
solo de manera supletiva se aplican las disposiciones del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o del estatuto procesal, de lo cual se
infiere que el procedimiento administrativo para obtener una patente de invencién debe
seguir necesariamente el trdmite regulado en la Decision 486 de 2000.

Asi pues, es de anotar que no esta previsto en el procedimiento aplicable alguna
notificacion o requerimiento adicional al solicitante para que efectue la peticion de examen
de patentabilidad, dado que las disposiciones que regulan la materia no establecen en
cabeza de esta Superintendencia, en su calidad de Oficina Nacional Competente en
materia de Propiedad Industrial, la obligacion de invitar al solicitante para que este pida
el examen de patentabilidad de su solicitud, dado que es una exigencia legal prevista en
el articulo 44 de la Decision 486, que los solicitantes deben cumplir dentro del plazo de
seis meses contados desde la publicacion de la solicitud. Por lo demas, la publicacion de
la solicitud se da en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la cual esta a disposicién de los
interesados y se puede consultar por medio electronico en la pagina web de la
Superintendencia.

Sumado a lo anterior, se observa del tramite surtido que fue el mismo solicitante, a través
de su apoderado, quien solicit6 la pronta publicacién de la solicitud en la Gaceta, por lo
gue, con mayor razén, ha debido estar atento al tramite y satisfacer las exigencias de
acuerdo con el procedimiento consagrado en la Decision 486 y demas normas
complementarias.

De todo lo anterior, resulta claro que el solicitante no adecud la solicitud en términos que
hicieran posible su continuacién y las razones invocadas para justificar el no cumplimiento
de lo previsto en el articulo 44 de la Decisién 486 no son de recibo por el Despacho, por
lo que no es dable acceder a la peticion de revocar el acto administrativo que se impugna.
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Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO 1: Confirmar la Resolucién N° 4403 de 13 de febrero de 2023, de acuerdo
con las razones anteriormente expuestas.

ARTICULO 2: Notificar el contenido de la presente Resolucion a Angel Leon Builes
Betancur, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

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

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO,

Firmado digitalmente
por: MARIA DEL
SOCORRO PIMIENTA
CORBACHO

Fecha: 2023.08.31
12:01:02 COT

Razoén: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,

Colombia.
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