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Asunto: Radicacion: 15-281754- -00002-0000
Tramite: 113
Evento: 0
Actuacion: 440
Folios: 1

Estimado(a) Doctora:

Con el alcance previsto en el articulo 28 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, damos respuesta a su consulta radicada con el nimero
del asunto de la referencia, en los siguientes términos:

1. Objeto de la consulta

La peticionaria solicita concepto en relacion con la interpretacion de los articulos 34, 36 y
133 de la Decision 486 de 2000, y si con base en la misma es admisible presentar
solicitudes divisionales dentro del trdmite de registro de un disefio industrial.

Sobre el particular, cabe sefalar que a la figura de los disefios industriales le son
aplicables las disposiciones de los articulos 113 a 133, contenidos en los Capitulos I, Il y
Il del Titulo V de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina.

Asi mismo, se observa que el articulo 13 del Decreto 2591 de 2000, contenido en el
articulo 2.2.2.19.4.1 del Decreto Unico Reglamentario 1074 de 2015 del Sector
Comercio, Industria y Turismo, se refiere, en particular, a la solicitud de un “disefio
industrial”, que en el caso de ser requerida su division se le aplicara por remision expresa
lo dispuesto en el articulo 36 de la Decisién 486 de 2000.

En claro lo anterior, pasamos a desarrollar el tema por usted solicitado, como sigue:

2. Facultades de la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad
industrial

De acuerdo con lo establecido en el numeral 57 del articulo 1 del Decreto 4886 de 2011,
la Superintendencia de Industria y Comercio tiene a su cargo la funcion de “Administrar
el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos relacionados
con la misma”.
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En este sentido y segun lo dispone el articulo 20 ibidem, la Direccién de Nuevas
Creaciones, tiene, entre otras, las siguientes funciones:

1. Tramitar las solicitudes de patentes de invencion.

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias de patentes de invencion.

3. Adelantar los tramites de caducidades de patentes de invencion

4. Decidir las solicitudes de inscripcion de las actuaciones posteriores a la concesion de
los derechos sobre nuevas creaciones, salvo aquellas atribuidas al Superintendente de
Industria y Comercio.

5. Decidir las solicitudes relacionadas con patentes de modelos de utilidad, asi como las
demas actuaciones posteriores a la concesion del derecho.

6. Decretar la caducidad de las patentes de modelos de utilidad.

7. Decidir las solicitudes de esquemas de trazado de circuitos integrados

8. Decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de disefios industriales y las
demas actuaciones posteriores a la concesion del registro.(...)".

De acuerdo con dichas normas esta Superintendencia cuenta, entre otras, con las
siguientes atribuciones:

* Llevar el registro nacional de la propiedad industrial, instrumento en el que se inscriben
todos los actos de concesion de derechos de propiedad industrial a través de registro o
patente, los actos por los cuales se modifican y transfieren y los que establecen
presuncién de primer uso o conocimiento del mismo (depdésitos).

 Tramitar y decidir las solicitudes de concesion de patentes de invencién y de modelo de
utilidad, registros de disefios industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados,
marcas y lemas, depositos de nombres y ensefilas comerciales, declaracion y
autorizaciones de uso de denominaciones de origen.

Por otra parte, el literal a) del numeral 3 del articulo 24 del Codigo General del Proceso
—Ley 1564 de 2012- otorgoé facultades jurisdiccionales a la Superintendencia de Industria
y Comercio para conocer de litigios por infraccion a los derechos de propiedad industrial.

Ahora bien, nos permitimos advertirle que en virtud del principio y garantia constitucional
del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Politica, a la Oficina
Juridica no le es posible pronunciarse a través de conceptos sobre situaciones
particulares. Sin embargo, dentro del &mbito de las referidas competencias a
continuacion procederemos a atender, y de manera general su consulta, con el fin de
brindarle mayores elementos de juicio al respecto.

3. Normativa aplicable

En nuestro ordenamiento juridico en el tema de patente de invencion y patente de
modelo de utilidad, solicitudes, reivindicaciéon de prioridad, tramite y procedimientos
aplicables, derechos que confiere la patente, entre otros temas relacionados, asi como lo
pertinente para el registro de los disefios industriales, estan regulados por las normas
contenidas en la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina,
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Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, que rige en Colombia y para los paises
pertenecientes a la Comunidad Andina, reglamentada por el Decreto 2591 de 2000
incorporado en el Decreto Unico Reglamentario 1074 del 2015, y en el Titulo X de la
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio.

4. Patente de invencion y patente de modelo de utilidad - conceptos
4.1. Patente de invencion

Dentro de las nuevas creaciones, la patente es el mecanismo de proteccion de las
invenciones las cuales, tal y como lo dispone el articulo 14 de la Decision 486 de 2000,
pueden ser de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre y cuando las mismas sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacién industrial.

La doctrina ha definido la invenciéon de producto como aquella “consistente en un cuerpo
cierto determinado” y la invencién de procedimiento como “el conjunto de operaciones o
actividades técnicas que representan el ciclo que debe cumplirse para obtener el
resultado planeado”. (Corporacion de estudios sobre los Derechos de propiedad
Industrial -CORPIC. Seminario sobre Patentes en la Comunidad Andina. Biblioteca
Juridica Diké, Medellin, 2001. Pag. 33).

La oficina nacional competente que para el caso de Colombia es la Superintendencia de
Industria y Comercio otorgara el titulo de propiedad sobre la patente de invencion de
producto o de procedimiento, en la medida en que la solicitud cumpla con el lleno de los
requisitos exigidos en la normativa andina y demas disposiciones complementarias.

4.2. Unidad de invencion

En relacion con las solicitudes de patente, el articulo 25 de la Decision 486 de 2000
establece que “La solicitud de patente s6lo podra comprender una invencién o un grupo
de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un Unico concepto
inventivo”.

Dentro de las exigencias objetivas de patentabilidad una solicitud de patente, para
efectos de su concesion, debe cumplir con el requisito de “unidad de invencion”. La
solicitud debe estar relacionada con una sola invencion o, en el evento de un grupo de
invenciones, esas invenciones soélo pueden ser objeto de la misma solicitud si estan
vinculadas de tal manera que entre si formen un solo cuerpo inventivo general.

“Unidad” significa que una solicitud puede llegar a contener dos o mas invenciones,
solamente, si estas pertenecen a un solo concepto inventivo general.

Se entiende por “Onico concepto inventivo”, al conjunto de caracteristicas (o elementos),
técnicas nuevas e inventivas que son comunes a todas las invenciones.

En este orden, cuando las posibles invenciones resuelven un mismo problema técnico
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objetivo y tienen caracteristicas técnicas esenciales en comun y estas son el Unico
concepto inventivo se puede concluir que existe la denominada “unidad de invencion”.

4 3. Patente de modelo de utilidad

La patente de modelo de utilidad es el privilegio que le otorga el Estado al inventor como
reconocimiento de la inversion y esfuerzo realizados, a aquellas invenciones que
consisten en una nueva forma, configuracibn o disposicion de elementos, de un
artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o parte de los mismos, que
permita un mejor o diferente funcionamiento, utilizacion o fabricacion del objeto que lo
incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no
tenia, de conformidad con lo establecido en el articulo 81 de la Decision 486 de 2000.

De tal manera, que para obtener una patente de modelo de utilidad se requiere que el
invento sea un producto (no un procedimiento), que sea novedoso, es decir, que no
exista a nivel mundial, que tenga aplicacion industrial, es decir, que pueda ser utilizado o
fabricado en la industria, tal y como lo disponen los articulos 16 a 19 de la norma andina,
por remision del articulo 85 ibidem.

Destacando, los modelos de utilidad se protegen mediante patentes y a ellos se les
aplica por remisiéon expresa las disposiciones sobre las patentes de invencion.

5. Disefio industrial — concepto

De acuerdo con el articulo 113 de la Decisién 486 de 2000, “Se considerara como disefio
industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunion de
lineas o combinacion de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o
tridimensional, linea, contorno, configuracion, textura o material, sin que cambie el
destino o finalidad de dicho producto”.

La Organizacion Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en publicacion No. 476 (E)
ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229), definid a los disefios industriales como: “el
derecho garantizado (...) para proteger los originales, decorativos y no funcionales
caracteres distintivos de un articulo o producto industrial que resulte de una actividad del
disefio” (DISENO INDUSTRIAL EN PROPIEDAD INTELECTUAL, Material de Lectura, en
Doc. WIPO.

El disefio industrial tiene como finalidad darle un aspecto especial al producto, de
manera tal que lo haga agradable a la vista y por lo tanto, mas llamativo a los ojos del
consumidor, lo que redundaré en que aumente su demanda, como su valor comercial.

5.1. Caracteristicas del disefio industrial

Dentro de las caracteristicas mas notables de los disefios industriales destacamos las
siguientes:

(i) el disefio siempre se incorpora a un producto o articulo, que va a servir de patréon para
su fabricacién masiva, (ii) la figura solo atafie al aspecto especial o forma distintiva del
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producto, la cual debe ser suficientemente arbitraria, es decir, tan solo estética, razén por
la cual la hace més llamativa al consumidor, (iii) el disefio puede ser una forma
bidimensional, es decir que solo posee largo y ancho como cualquier dibujo resultante de
la combinacion de lineas, colores, textura y forma de la superficie de un materia. De igual
forma, puede ser tridimensional o lo que es igual, a ocupar un lugar en el espacio porque
ademas de largo y ancho posee profundidad caracteristica apreciable en todo tipo de
objeto, (iv) los disefios se aplican a una amplia variedad de productos o articulos de la
industria y de la artesania. Todas estas tipologias, acabadas de mencionar son aquellas
gue le dan una apariencia particular y unica al objeto.

En concordancia, el articulo 115 de la Decision 486 de 2000, dispone que “Seran
registrables disefios industriales que sean nuevos.(...)".

Teniendo en cuenta lo expuesto, mediante el registro de un disefio industrial se protege
la forma de los productos, es decir, el aspecto estético del objeto, ya sea bidimensional,
como los impresos que se aplican a productos, o tridimensional, es decir, cualquier
producto que ocupa un lugar en el espacio en las tres dimensiones: ancho, alto y
profundo.

Segun el andlisis de las anteriores figuras arriba mencionadas; patente de invencion y de
modelo de utilidad, frente al disefio industrial es importante resaltar que las mismas son
figuras disimiles y obedecen a conceptos, requisitos y aspectos. También, diferentes
entre si, sin perjuicio de que en cada una de ellas se deba cumplir con el requisito sine
guanon de la “novedad”.

La patente de modelo de utilidad debe demostrar la novedad y su aplicacion en la
industria, asi como el registro de un disefio industrial, requiere demostrar que es un
producto o articulo totalmente novedoso, con el cual se busca proteger solamente su
forma externa, sin importar el efecto técnico al que alude.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en Interpretacion Prejudicial No. 150-IP-
2011, en relacion con la figura del Disefio Industrial “Producto Absorbente”, sefial6:

“(..))

"De esta manera, se puede concluir que si una creacion de forma especial que cumple
una funcién técnica, puede ser separada del efecto técnico producido, esta creacion
puede ser protegida por la figura del disefio industrial, mientras que si esta forma no
pudiera ser separada, la proteccion adecuada seria por medio de la figura del modelo de
utilidad. Sin embargo, es importante considerar que la proteccion otorgada al disefio
industrial no se extiende a todo lo que en un disefio sirva sélo para obtener un resultado
técnico. (...)".

En consecuencia, el disefio industrial, es aquel objeto que contiene un caracter estético u
ornamental novedoso, de tal manera que con la concesion del registro se busca proteger
su forma o el “aspecto del producto” y, de ninguna manera, su efecto técnico o funcional,
gue para el caso, estos aspectos si resultan ser importantes tratandose de patentes de
invencion o de modelos de utilidad.
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6. Modificaciones de una solicitud

Al tenor de lo dispuesto en el articulo 34 de la Decision 486 del 2000 “El solicitante de
una patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite.
La modificacién no podra implicar una ampliacion de la proteccidon que corresponderia a
la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

“(...)". (Resaltado fuera del texto).

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en Interpretacion Prejudicial No.
243-1P-2013, en relacion con la “modificacién de una solicitud de patente”, anoto que:

“El péarrafo primero del articulo 34 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificacion de su solicitud de
patente de invencién. A renglén seguido establece un limite a dicha modificacién: no
puede implicar una ampliacion de la proteccién que corresponderia a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial. De lo anterior se desprende lo siguiente:

* Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad
competente, o por motu propio en cualquier momento del trdmite.

* Que dicha modificacion no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una
ampliacion del objeto de proteccion. En consecuencia, el peticionario puede modificar su
solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes
de la descripcion del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a
objeciones totales o parciales por parte de la Administracion, pero nunca ampliando el
objeto de proteccion anteriormente determinado.

* De un analisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invencion,
se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto
modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el
principio de unidad de invencion y seguir siendo claras y concisas (articulos 25 y 30 de la
Decision 486)”. (Resaltado fuera del texto)

En este orden, el peticionario en cualquier momento del trdmite y de considerarlo
conveniente podra requerir la modificacion de la solicitud originaria, entre otros aspectos,
para efectos de aclarar y/o precisar el objeto de la proteccién invocada inicialmente,
siempre y cuando, la misma no se trate de la ampliacion objeto de la materia de
proteccion.

Lo anterior, por remision expresa del articulo 133 de la Decision 486 de 2000 que
permite: “Seran aplicables a los disefios industriales las disposiciones de los articulos 17,
34, 53 literales a), b), ¢) y d), 56, 57, 70, 74, 76, 77, 78 y 79”. (Resaltado fuera del texto)

En relacion con este tema, es importante traer a colacion lo que sobre la figura de las
modificaciones ha dicho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del
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Proceso 21-1P-2000, en los siguientes términos:

“(...) En efecto, conforme a lo dispuesto por el articulo 17 del a decisién 344, el
peticionario de una patente puede modificar su solicitud, redactando nuevamente las
reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripcion del invento, o en fin
retomando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales
por parte de la Administracion.

“La unica limitacion impuesta al solicitante respecto de la modificacion consiste en que
esta no debe implicar una ampliaciéon del invento o de la divulgacion contenida en la
solicitud presentada.

Contrario sensu, la modificacion de la solicitud podra concretar el invento o reducir el
alcance de las reivindicaciones, sin importar cual haya sido la redaccion originalmente
propuesta, por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relacion a las
reivindicaciones iniciales, lo Unico relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones
puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripcion
contenida en la solicitud inicial’.(Resaltado y subrayado fuera del texto)

7. Division de una solicitud

Por su parte, el articulo 36 ibidem, establece que: “El solicitante podra, en cualquier
momento del tramite, dividir su solicitud en dos o mas fraccionarias, pero ninguna de
éstas podra implicar una ampliacion de la proteccién que corresponda a la divulgacion
contenida en la solicitud inicial.

“La oficina nacional competente podra, en cualquier momento del tramite, requerir al
solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de
invencion.

“(...)". (Resaltado fuera del texto)

En concordancia, el articulo 4 del Convenio de Paris para la Proteccion de la Propiedad
Industrial (1967), ley 178 de 1994 “por medio del cual se aprueba el Convenio de paris
para la Proteccién de la Propiedad Industrial”, se sefala:

“G.1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja el solicitante podré
dividir la solicitud en cierto nUmero de solicitudes divisionales, conservando como fecha
de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del
derecho de prioridad.

“G. 2) También podré el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente,
conservando, como fecha de cada solicitud divisional la fecha de solicitud inicial y, si a
ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada pais de la Unién tendra la
facultad de determinar las condiciones en las cuales esta decision sera autorizada”.
(Resaltado fuera del texto)

Por su parte, en Sentencia del 12 de junio de 2008, Seccion Primera, Sala de lo
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Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, sefialé sobre este topico, que:

“(...) la Sala encuentra que la norma andina citada en efecto permite que en cualquier
estado del tramite la oficina nacional competente requiera al solicitante para que divida la
solicitud si ésta no cumple con el requisito de unidad de invencion y que al igual faculta
al solicitante para que también en cualquier estado del trdmite divida su solicitud.

“Dicho requerimiento es discrecional y no impositivo, como se desprende del articulo 36
en cita cuando sefiala que la oficina nacional competente “podra’(...)". (Resaltado fuera
del texto)

De acuerdo con lo expuesto, se observa que este tipo de solicitudes tiene sus
particularidades propias que perfectamente lo diferencian de la figura juridica de la
modificacion. Es decir, no se puede confundir la figura juridica de la modificacion a que
hace referencia el articulo 34 de la Decision 486 de 2000, con la de la division que de
manera concreta e independiente se encuentra regulada en el articulo 36 la mencionada
normativa andina. Por lo que, tampoco se observa que haya remisién expresa en el
articulo 133 aplicable a los disefios industriales, al precitado articulo 36 de la Decision
486 de 2000.

Reiterando, tampoco se podria entender como una clase de modificacion, porque la
division siempre se ha considerado como una solicitud que tiene su aplicabilidad propia y
finalidad especifica.

De acuerdo con las disposiciones arriba transcritas, se tiene que el solicitante podra en
cualquier momento del tramite dividir su solicitud en dos o mas fraccionarias, siempre y
cuando se trate de una solicitud de patente de invencion.

Asi las cosas, con fundamento en lo sefialado no es admisible presentar solicitudes
divisionales dentro de un tramite de solicitud de disefio industrial en la medida en que la
materia u objeto a proteger de un producto o articulo solamente atafie al aspecto
especial, ornamental o forma distintiva, novedosa del mismo. Por lo que, atendiendo su
interrogante segun las disposiciones por usted sefaladas, y en particular la del articulo
36 de la Decisién 486 de 2000, no le es aplicable a la los disefios industriales.

Las dos figuras juridicas aludidas, de un lado, tanto para la modificacién de una solicitud
(articulo 34 Ibidem), como para la division de una solicitud-(articulo 36 ibidem), son
disimiles entre si y, por ende, cada una tiene su aplicabilidad propia y caracteristicas
destacables frente a cada una.

Finalmente, es preciso advertir que lo anteriormente expuesto, se establece sin perjuicio
del andlisis que para tales efectos realice la Delegatura para la Propiedad Industrial, con
respecto a cada solicitud y frente a cada caso en particular.

De requerir mayor informacion sobre las normas objeto de aplicacion por parte de esta
entidad, puede consultar nuestra pagina de internet www.sic.gov.co.
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Atentamente,

WILLIAM ANTONIO BURGOS DURANGO
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Elabord: Juliett Mufioz
Revisé: Daniel Lemus
Aprobd: William Burgos
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