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Actora: ASOCIACION DE INDUSTRIAS FARMACEUTICAS
COLOMBIANAS —ASINFAR-

Nulidad Simple

Ley 1437 de 2011

Resuelve el Despacho, la solicitud de medidas cautelares formulada por la
parte actora, consistentes en: (i) la suspension provisional del Memorando
12-2282- -1-1 de 2012 (8 de febrero) y del “Manual Instructivo para la
Realizacion del Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelos
de Utilidad”, actos expedidos por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacion
(E) de la Superintendencia de Industria y Comercio; e (ii) imposicion de la

obligacion de no hacer.
. LOS ACTOS ACUSADOS
Los actos acusados son del siguiente tenor:

1.1. Memorando 12-2282- -1-1 de 2012 (8 de febrero)
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“‘SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

MEMORANDO

Para JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ

DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)
De JEFE OFICINA ASOSORA DE PLANEACION (E)
Asunto Radicacion: 12-2282- -1-1

Tramite 398

Evento 396

Actuacion 815

Folios 001

Estimado (a) Doctor (a)

Para su conocimiento y fines pertinentes le informo que se imparte
aprobacion a la actualizacion del sistema de calidad institucional, de la
siguiente documentacion:

¢ PI02-106 Examen de solicitudes de patentes de invencién
y modelo de utilidad

¢PI02-F13 Examen de forma de solicitudes convencionales
— Listado de verificacion

ePI02-F14 Examen de forma solicitudes PCT-Listado de
verificacion

¢ PI02-F15 Examen de fondo — Listado de verificacion

De acuerdo con las directrices establecidas el registro y control de la
documentacién, estd bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de
Planeacion, para lo cual se adelantaran las acciones pertinentes.

El jede de la dependencia responsable del proceso, debera adelantar las
acciones correspondientes para la divulgacion e implementacién de las
politicas y procedimientos en todas aquellas dependencias a las cuales
aplique el documento aprobado.

Las actualizaciones de los documentos SIGI, como actividad de mejoramiento
continuo son de responsabilidad del jefe de la dependencia respectiva, para lo
cual se debe informar a la Oficina Asesora de Planeacion, los ajustes
pertinentes, en caso de ser necesario.
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Los documentos se encuentran disponibles para su consulta permanente en
intrasic/Sistemadecalidad/Administracionsistemadepropiedadindustrial.

Atentamente

JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA’

1.2. Manual Instructivo para la Realizacion del Examen de Solicitudes de

Patentes de Invenciéon y Modelos de Utilidad?.

“Superintendencia de Industria y Comercio

INSTRUCTIVO EXAMEN DE SOLICITUD DE PATNTES DE INVENCION Y
MODELO DE UTILIDAD

TABLA DE CONTENIDO

1 CAPITULO I. EXAMEN DE FORMA DE LA SOLICITUD 6

1.1 Radicacion de la solicitud 6

1.2 Recepcién y radicacion de la solicitud 6

1.3. Contenido de la solicitud 8

1.3.1. El petitorio 8

14 Reivindicaciones 14

15 Tasas para el tramite de la solicitud 14

1.6 Copia del contrato de acceso a recursos genéticos o sus
productos derivados 15

1.7 Licencia o autorizacion de uso de conocimientos tradicionales de las
comunidades indigenas, afroamericanas o locales 16

1.8 Certificado de dep6sito de material biolégico 16

! Dada la extension del documento -152 folios-, solo se transcribe la tabla de contenido y la
introduccién, lo demas debe observarse en el expediente.
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1.8.1 Documento de cesion del inventor al solicitante o0 a su
causahabiente 16

1.9 Dibujos o figuras 16

191 Figura representativa 18

1.9.2 Aprobacion de la figura mas representativa de la invencion18

1.10 Resumen 19
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20
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214 Revision de la prioridad 25
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patentabilidad 25
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actuaciones que ha tenido el expediente 26
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2.1.8 Divisiones (solicitudes fraccionarias) 26

2.1.9 Fusién de solicitudes de patente 27

2.1.10 Estudio de las oposiciones 28

2.1.11 Clasificar la solicitud o reclasificar, si es necesario 28
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INTRODUCCION

Estimados examinadores de patentes:

Para la Superintendencia es fundamental acogerse a las mejores practicas
de administracion de los sistemas o régimenes que tiene a su cargo. Para
ello se considera util la elaboracion de guias, manuales, directrices,
instructivos, etc., no sélo en relacion con patentes, sino también con otras
figuras de Propiedad Industrial y también en relacion con la proteccion de la
competencia, el consumidor, a la administracion de justicia sobre la cual es
competente en materia de competencia desleal y de proteccién al
consumidor.

Este documento presenta los lineamientos para la realizacion del examen de
solicitud de patente en Colombia. El buen accionar de una Oficina de
Propiedad Industrial debe estar en concordancia con la homogeneidad de
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sus decisiones, no obstante, la cantidad de personas involucradas en un
mismo tema puede poner en riesgo su homogeneidad, dada las diferencias
conceptuales que cada una de ella pueda tener.

Por tanto se presenta este documento que dota a la administracién de
directrices para realizar el examen de solicitudes de patentes, de tal forma
gue se convierta en un documento instructivo que unifique criterios. En
efecto, este instructivo es una herramienta para atender las respuestas a sus
inquietudes, facilitando la toma de decisiones con calidad y logrando mejores
estdndares de evaluacién de las solicitudes de patente y de atencion al
usuario del sistema de Propiedad Industrial.

Este instructivo de examen de solicitudes de Patentes de Invencion y
Modelos de Utilidad también permitira a los solicitantes y sus agentes o
representantes, anticiparse a la forma como la administracion estudiara la
solicitud de tal manera que los usuarios e incluso el juez de control de
legalidad, podra verificar que la administracion siga la normativa vigente y las
directrices administrativas para cumplirla.

Sefiores examinadores, la Superintendencia de Industria y Comercio es una
entidad que realiza procesos de mejora continua para obtener la satisfaccion
de todos nuestros usuarios y, en ese sentido, se espera que este documento
de examen se convierta en la herramienta diaria de trabajo que permita
realizar el trabajo de una forma més amable, eficiente, eficaz y oportuna,
contribuyendo asi al mejoramiento continuo del servicio”.

II. LAS MEDIDAS CAUTELARES

2.1. Suspension provisional

El apoderado de la sociedad actora considera que los actos demandados se
expidieron en abierta contravencion de las normas constitucionales y legales de
indole nacional como subregional, con extralimitacién de funciones, desviacion de

poder y falta de competencia.
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Afirma que el acto acusado aborda cuestiones reglamentarias ajenas a las
funciones asignadas a la Oficina de Registro de la Propiedad Industrial, pues a su
juicio, reglamenté de hecho, normas locales y subregionales de indole superior y
contradijo la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia sobre patentes de
invencion y modelos de utilidad.

Manifiesta que el Instructivo acusado fue expedido sin competencia, sin motivacién
y sin publicacion en el Diario oficial, puesto que “colgarlo” en su pagina web atenta
contra los principios de publicidad y transparencia.

Sostiene que también invade atribuciones de la Comisién de la Comunidad Andina
para ejercer la potestad reglamentaria normativa de la subregién, en especial la de
“Formular, ejecutar y evaluar la politica de integracion subregional andina en materia

de comercio”.

Concluye que si bien los paises miembros de la Comunidad Andina pueden legislar
sobre temas de propiedad industrial que no se encuentren en la norma comunitaria,
esta facultad no es aplicable al caso concreto porque los requisitos de patentabilidad
y la forma como debe realizarse el examen de las solicitudes de patentes de

invencién, se encuentran amparados en la Decision 486.
2.2. Obligacién de no hacer

La actora solicita en forma subsidiaria que, en caso De desestimarse la solicitud de
suspension provisional, se imponga a la Superintendencia de Industria y Comercio,
la obligacion de no hacer, consistente en ordenar a sus funcionarios “abstenerse de

aplicar” el Manual Instructivo para la Realizacién del Examen de Solicitudes de
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Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad, en los procesos de valoracion de las

solicitudes de patente de invencion y modelo de utilidad.

Manifiesta que el Manual Instructivo acusado ha motivado la emision de conceptos
favorables respecto de la patentabilidad de solicitudes de patente de invencion y
modelo de utilidad sometidos a su escrutinio, que a la fecha estan pendientes de ser
otorgadas, razon por la que insiste en que ordenérsele a la accionada abstenerse de
expedir resoluciones basadas en examenes de patentabilidad realizados al amparo
del referido manual y, ordenar la inmediata devolucién de los examenes realizados
para que los funcionarios procedan a la aplicacion directa de las normas contenidas
en los articulos 15, 18, 20, 21y 25 de la Decision 486 de 2000.

Ill. TRASLADO DE LA SOLICITUD

De la solicitud de suspensidon provisional se corrié traslado a la parte demandada
mediante auto de 19 de diciembre de 2014 (fl. 33).

3.1. El Procurador Delegado para la Conciliacion Administrativa, solicitd no acceder
a la medida cautelar de suspensién provisional por cuanto considera que el Manual

Instructivo acusado no trasgrede el ordenamiento juridico constitucional.

Luego de referirse a la suspension provisional de los efectos de los actos
administrativos en la ley 1437 de 2011 y de confrontar el acto administrativo
demandado con las normas presuntamente violadas, sefialé6 que de conformidad
con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el memorando acusado no se expidid
con desviacion de poder por cuanto el funcionario que lo expidié, ademas de contar
con la atribucion legal en materia de elaboracion y actualizacion de manuales

administrativos, persiguio en su contenido, el desarrollo de los procedimientos de la
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gestion institucional, sin que se disimulara su contenido real o se disfrazard con una

apariencia diferente.

Frente a la falta de competencia, indicé que segun pronunciamientos de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, esta configura cuando se adoptan decisiones
sin estar legalmente facultadas y que en el sub lite, los funcionarios encargados de
expedir el acto se encontraban legitimados para actualizar el manual demandado,
estableciendo procedimientos administrativos que debia desarrollar la entidad,

atribucion conferida por la Constitucion y la Ley.

En cuanto a la publicacion del acto demandado, precis6 que si bien corresponde a
un presupuesto de eficacia y de validez, la no publicacién del mismo no supone la

nulidad o inoponibilidad.

Respecto a la presunta violacion en el marco de la Decision 486 de 2000, advirtio
gue no observa violacion normativa por parte de la accionada, pero que, sin
embargo, corresponde al juez administrativo, establecer si se presenta alguna

irregularidad frente al Régimen de Propiedad Industrial.

Sostuvo que son los medios de prueba los instrumentos que conducen a establecer
elementos de juicio, que concluyan la posible existencia de desviacién de poder,

extralimitacion de funciones, falta de competencia o un peligro grave o inminente.

Concluy6 que al confrontar el acto acusado con las normas que se invocan como
violadas y las que se indican como sustento del mismo, no se cuenta con elementos

de juicio suficientes para establecer las violaciones acusadas?.

2 Folios 35 a 44 del cuaderno de medida cautelar.
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3.2. La Superintendencia de Industria y Comercio, consider6 improcedente la
solicitud de suspensién provisional porque a su juicio, el Manuel Instructivo para la
Realizacién del Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelos de
Utilidad, no tiene la calidad de acto administrativo y, por consiguiente, no puede ser

objeto de la medida de control de nulidad.

Precis6 que el Manual Instructivo demandado no crea, modifica o extingue derechos
de los administrados y no produce efectos juridicos, por cuanto su naturaleza
corresponde a la de un “SIMPLE ACTO DE SERVICIO” mediante el cual, la entidad
imparte instrucciones a sus funcionarios en relacién con la realizacién del examen

de solicitudes de patentes de invencién y de modelos de utilidad.

Luego de referirse a las caracteristicas de los actos administrativos, indicoé que
demandar el Manual Instructivo equivale al “absurdo juridico” de poder instaurar el
medio de control de nulidad en contra de todas las patentes otorgadas o denegadas
a lo largo de la actividad que ejerce esa entidad, no contra el acto que resuelve la

solicitud sino contra las instrucciones impartidas para el andlisis de la misma.

Refiri6 que el Manual Instructivo hace parte del bloque de documentos por los que
se materializan los procedimientos adoptados en el proceso de implementacion del
Sistema de Gestion de Calidad de la Entidad y que conforme a la estructura
jerarquica, corresponde al nivel 3 de los procedimientos documentados. En ese
sentido, dijo que no es el Instructivo el que estd adoptando decisiones
administrativas por las cuales se conceden o niegan las solicitudes de patentes de
invencién o modelos de utilidad sino que, por el contrario, contiene el criterio de la

administracion para el cabal cumplimiento de sus deberes.
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En cuanto a la medida cautelar expres6 que no es procedente por cuanto esta es

admisible Unicamente respecto de actos administrativos.

Agregb que en caso de aceptar la solicitud de suspensién provisional, el Manual
Instructivo no tiene la capacidad de infringir normas legales ni constitucionales
porque no es un reglamento ni una “codificacion interpretativa” sino un compendio

de instrucciones dirigidas a los examinadores de patentes y modelos de utilidad.

Sostuvo que no puede hablarse de un peligro, porque la ley establece los
mecanismos pertinentes, tanto en la etapa administrativa como judicial, para que el
interesado pueda oponerse al otorgamiento de la patente en la etapa administrativa
0 pueda interponer el correspondiente medio de control consagrado en el C.P.A. y
C.A.

Concluy6 que en caso se estudiarse el asunto, éste debe ser de fondo y por ello su
analisis no corresponde a esta etapa procesal sino a la sentencia que ponga fin al
proceso, oportunidad en la que también debera estudiare la interpretacion prejudicial
de las normas comunitarias andinas invocadas como violadas, tramite que es de

obligatorio cumplimiento para este tipo de proceso.?

IV. CONSIDERACIONES

4.1. Cuestion previa.

Durante el traslado del escrito de solicitud de suspension provisional del acto

acusado, el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio, manifesto

3 Folios 45 a 57 ibidem.
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gue debe negarse la solicitud y rechazarse la accion, toda vez que, a su juicio, el
Instructivo acusado no constituye un acto administrativo susceptible de control

judicial.

Analizada la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la declaratoria de nulidad
de circulares de servicio, advierte el Despacho que en pronunciamiento reciente la
Seccion Primera de la Corporacion varié su posicion jurisprudencial en el entendido
de que, en virtud de lo previsto por el articulo 137 del C.P.A.C.A., “toda clase de
circulares, con independencia de su objeto, por ser expresion del ejercicio de la
funcion administrativa a cargo de las autoridades que la expidan, se encuentra

sujeta al control de los jueces”.*

Conforme con lo anterior, se tiene que el Instructivo acusado, al ser expresion del
ejercicio de la Superintendencia de Industria y Comercio, estda sujeto a control
judicial y, por ello, corresponde al Despacho pronunciarse de fondo respecto de la

solicitud de suspension provisional presentada por la actora.
4.2. De la solicitud de suspensién provisional.

Conforme con lo dispuesto en el articulo 229 de la Ley 1437 de 2011, proceden las
medidas cautelares en todos los procesos declarativos adelantados en la
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, antes de ser notificado el auto
admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso a peticion de parte
debidamente sustentada. En ese sentido, corresponde al Juez o Magistrado

Ponente cuando corresponda, decretar en providencia motivada, las medidas

4 Consejo de Estado (Seccion Primera) M.P. Guillermo Vargas Ayala. Auto de 27 de
noviembre de 2015. Exp. Radicado: 2012-00533-01. Actora. Asociacion de Institutores de
Antioquia.
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cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente el

objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. La norma dispone:

“Articulo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los
procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdiccidn, antes de
ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado
del proceso, a peticién de parte debidamente sustentada, podra el Juez
0 Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas
cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar,
provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia,
de acuerdo con lo regulado en el presente capitulo.

La decision sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.

Paragrafo. Las medidas cautelares en los procesos que tengan por
finalidad la defensa y proteccion de los derechos e intereses colectivos
del conocimiento de la Jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo se
regiran por lo dispuesto en este capitulo y podran ser decretadas de
oficio”.

El articulo 230 del C.P.A. y C.A., define las medidas cautelares como preventivas,

conservativas, anticipativas o de suspension. La norma en cita es la siguiente:

“Articulo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas
cautelares podrdn ser preventivas, conservativas, anticipativas o de
suspension, y deberdn tener relacion directa y necesaria con las
pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente
podra decretar una o varias de las siguientes medidas:

1. Ordenar que se mantenga la situacion, o que se restablezca al estado en
gue se encontraba antes de la conducta vulnerante o amenazante, cuando
fuere posible.

2. Suspender un procedimiento o actuacion administrativa, inclusive de
caracter contractual. A esta medida solo acudird el Juez o Magistrado
Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situacion
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gue dé lugar a su adopcion y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el
Juez o Magistrado Ponente indicara las condiciones o sefialara las pautas
gue deba observar la parte demandada para que pueda reanudar el
procedimiento o actuacion sobre la cual recaiga la medida.

3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

4. Ordenar la adopcion de una decision administrativa, o la realizacion o
demoliciébn de una obra con el objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la
agravacion de sus efectos.

5. Impartir 6rdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso
obligaciones de hacer o no hacer.

PARAGRAFO. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que
comporte elementos de indole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no
podra sustituir a la autoridad competente en la adopcion de la decisién
correspondiente, sino que debera limitarse a ordenar su adopciéon dentro del
plazo que fije para el efecto en atencién a la urgencia o necesidad de la
medida y siempre con arreglo a los limites y criterios establecidos para ello
en el ordenamiento vigente.

Por su parte, el articulo 231 del C.P.A. y C.A., dispone los requisitos que deben
cumplir las medidas cautelares para su procedencia. Asimismo, sefiala que cuando
se interpone una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad, procede la
suspension provisional de sus efectos: (i) por violacibn de las disposiciones
invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado; (ii)
cuando dicha violacion surja del andlisis del acto demandado y de su confrontacion
con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas

allegadas con la solicitud.

En efecto, la norma dispone:

“Articulo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando
se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspension
provisional de sus efectos procedera por violacion de las disposiciones
invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito
separado, cuando tal violacion surja del analisis del acto demandado y
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su confrontacion con las normas superiores invocadas como violadas o
del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando
adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la
indemnizacién de perjuicios debera probarse al menos sumariamente la
existencia de los mismos.

En los demas casos, las medidas cautelares seran procedentes cuando
concurran los siguientes requisitos:

1. Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.

2. Que el demandante haya demostrado, asi fuere sumariamente, la
titularidad del derecho o de los derechos invocados.

3. Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones,
argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de
ponderaciéon de intereses, que resultaria mas gravoso para el interés
publico negar la medida cautelar que concederla.

4. Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:
a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable, o

b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la
medida los efectos de la sentencia serian nugatorios”.

En relacion con la suspensidn provisional de los efectos de los actos acusados,
esta medida procede por violacidon de las disposiciones invocadas en la demanda o
en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violacién surja del
andlisis del acto demandado y su confrontacion con las normas superiores

invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
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En el caso presente, la actora solicita la suspension provisional del Manual
Instructivo para la Realizacion del Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion
y Modelos de Utilidad”, expedido por el Jefe de la Oficina Asesora de Planeacién (E)
de la Superintendencia de Industria y Comercio, por vulnerar lo dispuesto en los
articulos 189 (numeral 11) de la Constitucion Politica, 43 del Cédigo Contencioso
Administrativo; 15 (literal a), 16, 18, 20 (literal d), 21, 25 y 30 de la Decision 486 de
2000.

Igualmente solicita que, en caso de no prosperar la suspension provisional se
imponga la obligacibn de no hacer, consistente en ordenar a la accionada
abstenerse de aplicar las disposiciones del Instructivo en cualquier tramite de

patentes y modelos de utilidad.
El texto de las normas invocadas como violadas es el siguiente:

Constituciéon Politica

“Articulo 189. Corresponde al Presidente de la Republica como Jefe de
Estado, Jefe del Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa.

(--)

11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedicion de los
decretos, resoluciones y ordenes necesarios para la cumplida ejecucion de
las leyes”.

Caodigo Contencioso Administrativo

“Articulo 43. Deber y forma de publicacion. Los actos administrativos de
caracter general no seran obligatorios para los particulares mientras no
hayan sido publicados en el Diario Oficial, o en el diario, gaceta o boletin que
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las autoridades destinen a ese objeto, o en un periédico de amplia
circulacion en el territorio donde sea competente quien expide el acto.

Los municipios en donde no haya dérgano oficial de publicidad podran
divulgar estos actos mediante la fijacion de avisos, la distribucién de
volantes, la insercién en otros medios, o por bando.

Las decisiones que pongan término a una actuacion administrativa iniciada
con una peticion de interés general se comunicaran por cualquier medio
hébil”.

DECISION 486 de 200 “Régimen Comun sobre Propiedad Industrial”

“Articulo 15.- No se consideraran invenciones:

a) los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos;

(..)

Articulo 16.- Una invencidon se considerard nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcién escrita u oral, utilizacion, comercializacion o
cualquier otro medio antes de la fecha de presentaciéon de la solicitud de
patente o0, en su caso, de la prioridad reconocida.

So6lo para el efecto de la determinacibn de la novedad, también se
considerara dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de
patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de
presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o de
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre
gue dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella
se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.

(..)

Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para
una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese
derivado de manera evidente del estado de la técnica.

(..)

Articulo 20.- No seran patentables:

(--)
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d) los métodos terapéuticos o quirargicos para el tratamiento humano o
animal, asi como los métodos de diagnéstico aplicados a los seres humanos
0 a animales.

Articulo 21.- Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos
en el estado de la técnica, de conformidad con el articulo 16 de la presente
Decision, no seran objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse
un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.

(...

Articulo 25.- La solicitud de patente s6lo podra comprender una invencion o
un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un
Gnico concepto inventivo.

(..

Articulo 30.- Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger
mediante la patente.

Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion.

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una
reivindicacion serd independiente cuando defina la materia que se desea
proteger sin referencia a otra reivindicacioén anterior. Una reivindicacion sera
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a
una reivindicacion anterior. Una reivindicacién que se refiera a dos o mas
reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacién dependiente
multiple”.

En el sub lite la actora afirma que el acto acusado viola lo dispuesto en los articulos
189 (numeral 11) de la Constituciébn Politica, 43 del Cddigo Contencioso
Administrativo, 15 (literal a), 16, 18, 20 (literal d), 21, 25 y 30 de la Decisién 486 de
2000, toda vez que la Superintendencia de Industria y Comercio, carece de
competencia para reglamentar el examen de solicitudes de patentes de invencion y
modelos de utilidad, facultad que a su juicio, recae exclusivamente en el legislador y

en la Comunidad Andina.

Asimismo, sefiala que debe suspenderse provisionalmente el Manual Instructivo
para la Realizacion del Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelos

de Utilidad, por carecer de motivacion y publicidad.
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Por su parte, la Superintendencia de Industria y Comercio, indica que el Manual
demandado no es un reglamento ni una “codificacién interpretativa” sino un
compendio de instrucciones dirigidas a los examinadores de patentes y modelos de
utilidad.

Asimismo, considera que la medida solicitada no es procedente porque la resolucién
de la controversia requiere de la interpretacion judicial de las normas comunitarias

gue se invocan como violadas, tramite que no corresponde a esta etapa procesal.

De la lectura de los argumentos expuestos por la actora en el escrito de suspensién
provisional, segun las cuales debe decretarse la medida cautelar por cuanto la
Superintendencia de Industria y Comercio expidié el acto acusado con desviacion
de poder, extralimitacién de funciones y falta de competencia, debe el Despacho

pronunciarse respecto de cada inconformidad.

En lo que tiene que ver con la desviacion de poder, esta Corporacion ha sefialado
que para que ésta se configure debe existir “prueba que demuestre que la intencion
del funcionario que profiri6 el acto administrativo, se fundé en mobviles que
desobedecen el interés general y los principios rectores de la funcién

administrativa”.®

Verificado el Instructivo demandado el Despacho no encuentra elementos que lleven

a concluir que éste se haya expidié con un fin extrafio al interés general, toda vez

5 Consejo de Estado (Seccion Primera). M.P. Guillermo Vargas Ayala. Exp. No. 2004-00334.
Sentencia de 22 de noviembre de 2012. Actora: Empresa de Aseo de Bucaramanga S.A.
ESP.
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que la Superintendencia de Industria y Comercio, refiere que el documento se

profirid en desarrollo de los procedimientos de la gestion institucional de la Entidad.

Adicionalmente, la actora no aporta ninguna argumentacion adicional referida a una
intencion particular, personal o arbitraria de la Superintendencia de Industria y

Comercio, encaminada a contrariar las normas a las cuales debe someterse.

Las anteriores razones llevan al Despacho a considerar que el acto impugnado no

fue expedido con desviacion de poder.

Por otra parte, la actora alega que el Jefe de la Oficia Asesora de Planeacién de la
Superintendencia de Industria y Comercio, incurrié en extralimitacion de funciones,
porque expidié un acto administrativo sobre procedimiento y concesion de patentes
de invencién y modelos de utilidad, en contravia del actual régimen de propiedad

industrial.

Sobre el particular, se tiene que el articulo 6° de la Constitucion Politica, prevé que
los particulares son responsables ante las autoridades Unicamente por infringir la
Constitucién Politica y las leyes, en tanto que los servidores publicos lo son por la

misma causa y por omision o extralimitacion en el ejercicio de sus funciones.

La misma Carta prevé en su articulo 29 que todas las personas son titulares del
derecho fundamental al debido proceso, segun el cual nadie podré ser juzgado sino

de conformidad con leyes preexistentes al acto que se le imputa.
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En virtud de lo anterior, los servidores publicos sélo pueden hacer lo que
estrictamente les esta permitido por la Constitucion, las leyes y sus reglamentos, lo
gue implica que sélo pueden actuar, en ejercicio de sus funciones, conforme con las
disposiciones que prevén la competencia funcional que posibilita las actuaciones

propias de la Administracion en razén de la competencia atribuida.

Sefala la actora que el Instructivo demandado vulner6 la Ley 872 de 2003, por la
cual se creo el Sistema de Gestion de Calidad en la Rama Ejecutiva por Poder
Pulblico, a través de la cual se dirige y evalia el desempefio institucional, en
términos de calidad y satisfaccion social en la prestaciéon de los servicios; e infringié
el contenido de la Decisién 486 de 2000, porque contraria las disposiciones internas

sobre invenciones y patentes.

El Decreto 4886 de 2011 (23 de diciembre), por el cual se modificé la estructura y
funciones de las dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio,
prevé como funciones del Despacho del Superintendente y de la Oficina Asesora de

Planeacion, las siguientes:

“Articulo 3. Funciones del Despacho del Superintendente de Industria y
Comercio. Son funciones del Despacho del Superintendente de Industria y
Comercio:

(...)
2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la
entidad y por el eficiente desempefio de las funciones técnicas y
administrativas de la misma.

(...)

4. Adoptar los reglamentos, manuales e instructivos que sean necesarios
para el cabal funcionamiento de la Entidad.

5. Impartir_instrucciones en materia de proteccion al consumidor, proteccion
de la competencia, propiedad industrial, la proteccién de datos personales y
en las demas areas propias de sus funciones, asi como fijar los criterios que
faciliten su cumplimiento y sefalar los procedimientos para su cabal
aplicacion.
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(...)

7. Administrar los sistemas de gestién de la calidad y el modelo estdndar de
control interno dando cumplimiento a las directrices que al respecto imparta
el Superintendente de Industria y Comercio.

8. Elaborar vy actualizar con el apoyo de las &reas, los manuales
administrativos y de procedimientos de la gestidn institucional.

9. Orientar y asesorar a todas las dependencias en lo relacionado con la
aplicacion y cumplimiento de las politicas, estrategias, planes y objetivos
institucionales en materia de mejoramiento de la calidad institucional.

10. Dirigir y coordinar los programas de racionalizacion, normalizaciéon y
simplificacién de los procesos y procedimientos requeridos por la Entidad.

11 .Adelantar los estudios técnicos, econdmicos y organizacionales para el
disefio de las politicas, programas y proyectos de competencia de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

12. Realizar estudios de impacto de las medidas e instrucciones adoptadas
por la Superintendencia de Industria y Comercio.

13. Elaborar_en coordinacién con las dependencias los indicadores de
gestion, llevar el sistema de informacién de los mismos y disefar los
mecanismos y herramientas de seguimiento y evaluacion.

14. Coordinar el establecimiento y seguimiento de los mecanismos y
herramientas para adelantar las funciones de vigilancia y control, asignadas
a la Superintendencia de Industria y Comercio.

15. Las demas que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de
la dependencia”. (Subrayas fuera de texto).

Verificadas las funciones de la Oficina Asesora de Planeacion de Ila
Superintendencia de Industria y Comercio, con el Instructivo demandado, se
advierte que los funcionarios que lo expidieron se encontraban legitimados para
establecer los procedimientos administrativos que debia desarrollar la entidad sobre
gestiéon institucional, atribucion que como quedd visto estd conferida por la

Constitucién y la Ley.

Las anteriores razones llevan a considerar que la Superintendencia de Industria y
Comercio no extralimité sus funciones al expedir el acto acusado, por cuanto se

observa, actué conforme las competencias asignadas por la Constitucion y la Ley.
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En lo que respecta al desconocimiento de los articulos 15 (literal a), 16, 18, 20
(literal d), 21, 25 y 30 de la Decision 486 de 2000, el Despacho advierte que para
determinar la violaciébn de las normas comunitarias y legales invocadas, es
necesario obtener la interpretacion prejudicial respecto de las normas comunitarias
que se alegan como violadas en el proceso de la referencia para determinar los
criterios actuales del Tribunal de la Comunidad Andina sobre patentes de invencién
y modelos de utilidad, interpretacién que sera solicitada una vez finalice la audiencia
inicial prevista en el articulo 180 de la Ley 1437 de 2011.

Respecto de la procedencia de la suspension provisional de los actos
administrativos cuando se invocan como vulneradas normas comunitarias, en este
caso, los articulos 15 (literal a), 16, 18, 20 (literal d), 21, 25 y 30 de la Decisién 486
de 2000, la Sala en reiteradas oportunidades, se ha pronunciado en el sentido de
sefalar la improcedencia de la medida, porque se requiere de la interpretacién
prejudicial proveniente del Tribunal de la Comunidad Andina, para precisar el

alcance y aplicacion de las normas invocadas como violadas.

Del andlisis en conjunto de las disposiciones acusadas y los articulos 189 (numeral
11) de la Constitucion Politica, 43 del Cédigo Contencioso Administrativo; 15 (literal
a), 16, 18, 20 (literal d), 21, 25 y 30 de la Decisibn 486 de 2000, observa el
Despacho que no surge la violacion de éstas Ultimas disposiciones ademas de que,
como se indicO, para arribar a esa conclusion es necesario realizar un analisis
normativo en conjunto de las disposiciones que regulan la materia de patentes de
invencién y modelos de utilidad, en especial, las disposiciones comunitarias
aplicables y la interpretacion prejudicial que rinda el Tribunal Andino de Justicia, con
miras a establecer el &mbito de aplicacion y facultad de reglamentar el examen de
solicitudes de patentes de invencion y modelos de utilidad; y, determinar si, la
Superintendencia de Industria y Comercio, excedio o no la potestad reglamentaria

segun ello, lo cual es propio de la sentencia que ponga fin al proceso.
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Las anteriores razones son suficientes para negar la medida cautelar de suspensién

provisional solicitada.

Ahora bien, en lo que respecta a la medida cautelar consistente en una obligacion
de no hacer, se reitera que el articulo 230 del C.P.A. y C.A,, previé unas medidas

cautelares de tipo preventivas, conservativas, anticipativas o de suspension.

En el sub examine la demandante solicita se ordene a la Superintendencia de
Industria y Comercio, abstenerse de aplicar el Manual Instructivo acusado respecto
de las solicitudes de patentes de invencion y modelos de utilidad que se encuentran
pendientes de resolver y, de devolver los exdmenes realizados con fundamento en

dicho documento.

Como se sefiald6 anteriormente, el articulo 230 ibidem, enumera las posibles
medidas que pueden adoptarse, entre las que se encuentran cautelas negativas y

positivas.

La cautela negativa por excelencia es la suspension provisional, cuando el objeto de
control es un acto administrativo; en tanto que las cautelas positivas operan cuando
el litigio versa sobre la inactividad o las actuaciones de la Administracion: hechos u
operaciones administrativas y, dichas cautelas son de tipo preventivo, conservativo

y anticipativo.
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Por su parte, las medidas preventivas buscan evitar que se produzca o aumente el
dafio causado por la Administracién y la configuracion perjuicio o se vulneren

derechos del demandante®.

Entre los requisitos que consagra el articulo 231 ibidem se requiere que exista la
apariencia de buen derecho, esto es, que las pretensiones del proceso aparezcan
debidamente fundadas; que el demandante haya demostrado, asi sea
sumariamente, la titularidad del derecho o derechos invocados, que se efectle un
juicio de ponderacién de intereses que permita determinar si resultaria mas gravoso
para el interés publico negar la medida cautelar que concederla y, que exista peligro
para la efectividad de la sentencia, esto es que se produzca un perjuicio

irremediable o que los efectos de la sentencia serian nugatorios.’

En este caso, como quedé visto, la demanda se encamina a obtener la nulidad del
Memorando 12-2282- -1-1 de 2012 (8 de febrero) y del “Manual Instructivo para la
Realizacién del Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelos de
Utilidad”, por lo que la Superintendencia de Industria y Comercio, presenta a sus
funcionarios, los lineamientos para la realizacion del examen de solicitudes de

patentes y modelos de utilidad.

La medida cautelar solicitada, consiste en imponer una obligacién de no hacer,

gue para el efecto, llevaria a ordenar a la Entidad demandada que no “aplique” el

6 Gomez Aranguren, Gustavo. El régimen de medidas cautelares en la Ley 1437 de 2011.
En: Bricefio de Valencia y Zambrano Cetina (Coord.) Instituciones del Derecho
Administrativo en el nuevo Codigo. Una mirada a la luz de la Ley 1437 de 2011. Banco de la
Republica. Bogota

7 Arboleda Perdomo, Enrique José. Comentarios al Nuevo Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Ley 1437 de 2011. Bogota. Legis. 22
Edicion.
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Instructivo acusado a los tramites que adelanta respecto de solicitudes de patentes

de invencién y modelos de utilidad ni se resuelva tales solicitudes de fondo.

De la lectura de los requisitos antes sefialados y, realizada la valoracién de la
medida cautelar solicitada, de la demanda y de los documentos aportados como
pruebas, el Despacho encuentra que el demandante no efectio el juicio de
ponderacion de intereses que demuestre que negar la medida cautelar implica
consecuencias gravosas para el interés general ni explico en forma sucinta el
peligro grave e inminente alegado pues no es suficiente que exprese meras
opiniones de lo que a su juicio podria pasar sino que es necesario demostrar en
forma expresa y con pruebas, las consecuencias que conlleva no acceder a la
medida. Es decir, demostrar la ocurrencia, asi fuera hipotética, del peligro que se

alega.

De conformidad con lo anterior, el Despacho no encuentra razones para acceder a

la medida cautelar solicitada, razén por la cual la negara.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Seccién Primera,
RESUELVE:
Primero. NIEGANSE las medidas cautelares solicitadas por ASINFAR.

Notifiquese y camplase.
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MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO

Consejera de Estado



