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a prescripcion como modo de adquirir el dominio’ es una
institucion del derecho que se predica particularmente de las cosas

materiales, aunque en las excepciones expresamente consagradas
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para las cosas que no se adquieren por prescripcion’, no se encuentran las
cosaso bienes inmateriales como la propiedad intelectual’.

De otra parte, el Estado como ente administrador de derechos de
propiedad intelectual no siempre acttia con celeridad, siendo posible que
la declaracion de concesion, negacion o caducidad de una patente, entre
otrasactuacionesadministrativas que hacen parte del tramite, tome varios
afios; trayendo en algunos casos, graves perjuicios para los solicitantes.

Como consecuencia de los extensos términos, propios del tramite
administrativo de solicitud de patente’, se presentaron algunos casos (los
cuales seran presentados al final de este escrito) en los que bajo la vigencia
de la Decision 486 de 2000 la Superintendencia de Industria y Comercio
(en adelante, la SIC) declaré la caducidad de una patente sobre hechos
ocurridos cuando se encontrabavigente la Decision Andina 344 de1993.

Una de las obligaciones de los titulares de las patentes es el pago anual de
las tasas de mantenimiento. Cuando ello no ocurre, se presenta la
“Declaracién de Caducidad de la Patente”, es decir, la pérdida del derecho
sobre el invento protegido por patente; siendo la principal diferencia entre
las Decisiones Andinas 344 de 1993y 486 de 2000 (norma vigente), que en
la primera la caducidad debe ser declarada’, mientras que en lasegunda, la
caducidad operade plenoderecho’.

de la Universidad Catolica de Colombia e Investigadora del Grupo de Estudio en Propiedad Intelectual -
GEPI-. Direccion electronica:cltrujillo@ucatolica.edu.co

'Codigo Civil de 26/05/1873, Santafé de Bogota, Consejo Nacional Legislativo, Ley 57 de 1887 “Sobre
adopcion de codigos y unificacion de la legislacion nacional”, articulo 673.

’De acuerdo con Antonio Thomas, estos bienes son las servidumbres discontinuas y continuas inaparentes
(art. 939 CC), los bienes de uso publico (art. 2519 CC), los de propiedad de las entidades de derecho publico,
el patrimonio arqueologico de la Nacion, los bienes culturales que conforman la identidad nacional, los
parques naturales, los territorios colectivos de las comunidades tradiciones y afrocolombianas, los derechos
reales accesorios, ya que no pueden ser objeto de posesion previa y los bienes baldios, pues para que surja el
derecho de propiedad ésta debe ser reconocida por el Estado mediante la correspondiente resolucion de
adjudicacion (Sentencia de Casacion Civil 101 del 28 de agosto de 1995).

Thomas Arias, Antonio Emiro. “Nuevo régimen de prescripcion civil”. En Revista Universitas, Bogota,
Pontificia Universidad Javeriana, Junio de 2003, P220

’Cédigo Civil, articulo 671: “Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.
Esta especie de propiedad se regira por leyes especiales.”

‘En Colombia un gran porcentaje de las solicitudes de patente en tramite tienen un atraso de 5 afios o mas.
Departamento Nacional de Planeacion. Documento CONPES 3533 de 2008. “Bases para la adecuacion del
sistema de propiedad intelectual a la competitividad y productividad nacional 2008-2010”. Bogota,
Departamento Nacional de Planeacion, 2008, p. 34

*Comunidad Andina de Naciones. Comision del Acuerdo de Cartagena, Decision No. 344 del 29 de octubre de
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Pero los problemas surgidos en torno a la caducidad de las patentes, no
soloobedecen al hecho de que la Decision Andina 486 modificara la forma
en que ésta opera (necesidad de su declaraciéon de pleno derecho), sino
también, a que cambio el sistema de pago de las tasas’, de quinquenios a
anualidades; cambio que produjo confusiones tanto en los solicitantes, al
momento de pagar la tasa de mantenimiento, como en la administracion,
al tener que declarar la caducidad por el no pago de dicha tasa. Asi, por
ejemplo, en el 2007 la SIC declaré la caducidad de algunas patentes® ocho
afios después de no haberse efectuado el pago del quinquenio y, no
obstante, el pago posterior de las demas anualidades, con la debida
aceptacionysilenciodelaadministracién.

De este hecho surgio la pregunta que motivé la investigacidén cuyos
resultados son reportados en el presente articulo: “si el titular de una
patente de invencidén no realiza el pago de una tasa y sin que haya
pronunciamiento alguno por parte de la Superintendencia de Industriay
Comercio, realiza pagos posteriores aceptados por ésta entidad y contintia
explotando de manera exclusiva los derechos derivados de dicha
titularidad, de manera quieta, publica, continua e ininterrumpida,
¢;podria esta persona adquirir nuevamente el derecho de propiedad sobre
la patente por prescripcion?, jel caso seria diferente tratdndose de la
aplicacion de la Decision Andina 344 de 1993 o de la Decision Andina 486
de2000?”

1993, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, articulo 53: “Para mantener vigente la patente o, en su
caso, la solicitud de patente en tramite, deberan pagarse las tasas periddicas, de conformidad con las
disposiciones de la oficina nacional competente.

Antes de declarar la caducidad de la patente, los Paises Miembros concederan un plazo de seis meses a fin que
el interesado cumpla con el pago de las tasas a que hace referencia el parrafo anterior. Durante los plazos
referidos, la patente o la solicitud en tramite mantendran su plena vigencia.” (Subraya fuera de texto)

‘Comunidad Andina de Naciones. Comisién del Acuerdo de Cartagena, Decision No. 486 del 14 de
septiembre de 2000, Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, articulo 80: “Para mantener vigente la
patente o, en su caso, la solicitud de patente en tramite, debera pagarse las tasas anuales, de conformidad con
las disposiciones de la oficina nacional competente. Las anualidades deberan pagarse por afios adelantados.
La fecha de vencimiento de cada anualidad sera el ultimo dia del mes en que fue presentada la solicitud.
Podran pagarse dos o mas tasas anuales por adelantado.

Una tasa anual podra pagarse dentro de un plazo de gracia de seis meses contado desde la fecha de inicio del
periodo anual correspondiente, pagando conjuntamente el recargo establecido. Durante el plazo de gracia, la
patente o la solicitud de patente mantendra su vigencia plena.

La falta de pago de una tasa anual conforme a este articulo producira de pleno derecho la caducidad de la
patente o de la solicitud de patente” (Subraya fuera de texto).

"La caducidad de una patente ocurre precisamente, por el no pago de las tasas de mantenimiento.
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Para responder dichos interrogantes a continuacion se expondran
diferentes conceptos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales, que
respaldan la eventual posibilidad de re-adquirir por prescripcion, la
propiedad dela patentede invencion.

1. LAPRESCRIPCION

Tal como es expuesto por Antonio Emiro Thomas’, la definicién
consagrada en el articulo 2512 del Codigo Civil®, atiende tanto a la
prescripcion adquisitiva de dominio o usucapién, como a la prescripciéon
extintiva o liberatoria (cuando se trata de obligaciones). La primera de
ellasserefierealaadquisicion delas cosas ajenas como modo originario de
adquirir la propiedad y demas derechos reales por efecto de la posesiéon
ininterrumpida de la cosa por un lapso; mientras que la segunda
corresponde a la extincion de las acciones y derechos, por no ejercerlos su
titular durante el periodo sefialado en la ley y bajo la concurrencia de los
demas requisitos legales. La prescripcion adquisitiva del derecho real a
favor de quien ha poseido la cosa, corresponde a la prescripcion extintiva
delaacciénoel derecho contraquienocurrid.

Y, si bien la posesion se predica principalmente de las cosas corporales, el
articulo 776" del Cédigo Civil contempla la posibilidad de la posesion de
las cosasincorporales.

Ambas formas de prescripcion tienen como elementos comunes, la
estabilizacion delos derechosylasrelacionesjuridicas, lainactividad dela
persona contra la que corre, el transcurso del tiempo, la necesidad de
alegarla y la prohibicion a que se renuncie a su aplicacion antes de su
cumplimiento. La usucapion se diferencia en que busca adquirir el

“Este es el caso de las patentes Nos. 94-16532 y 94-8958.
’Thomas Arias, Antonio Emiro. “Nuevo régimen de prescripcion civil”, op. cit. p.214.

"%La prescripcion es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por
haberse poseido las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante un lapso de tiempo, y
concurriendo los demas requisitos legales. Se prescribe una acciéon o derecho cuando se extingue por
prescripcion.”

""Codigo Civil, articulo 776: “La posesién de las cosas incorporales es susceptible de las mismas calidades y
vicios que la posesion de una cosa corporal.”
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dominio y demds derechos reales, mientras que el fin de la prescripcion
extintiva es extinguir acciones y derechos. Adicionalmente, para que ésta
ultima opere, sdlo es necesario el pasodel tiempo”.

1.1LaPrescripcion Adquisitivade Dominio

Es un modo originario” de adquirir a titulo gratuito” el dominio de las
cosas basada en la posesion de las mismas, pues una vez ejercida aquella
por el término establecido en la ley, permite que el poseedor se convierta
enverdadero titulardel derecho.

La posesion de las cosas es la causa primigenia de la adquisicion de la
propiedad, considerada anteriora la formaciony al nacimiento del Estado
mismo, el cual, una vez constituido, se limita al reconocimiento de la
misma. Tal afirmacién proviene de un razonamiento que situa a la
posesion como una situacion de hecho anterior al nacimiento de la
propiedad como derecho, entendida como “un mio propioy un tuyo ajeno,
sin reconocimiento en disposicion legal alguna, sino como un estado

915

natural deapropiacion, con exclusién delos demas.

De esta manera, la posesidon constituye la manifestacion externa del
derecho de propiedad, sin importar si quien la ostenta es duefio o no de la
cosa, con una consecuencia importante: permitirle a quien no lo es,
consolidar la existencia del derecho de propiedad por el transcurso del
tiempo. Ello pone de presente que ser duefio no es suficiente para
conservar el derecho, pues como todo derecho, el de propiedad tiene
inmerso un deber derivado de la naturaleza patrimonial del mismo; segun
Locke, “(...) lalegitimacion de la apropiacion se da cuando el hombre para
sobrevivir acude a la explotacion y trabajo de la tierra, y hace que dicha

"Cédigo Civil, articulo 2535: “La prescripcion que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente
cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Se cuenta este tiempo desde que la
obligacion se haya hecho exigible.” (Subraya fuera de texto)

"Se trata de un modo originario porque el prescribiente no adquiere el derecho por la voluntad o traspaso del
titular anterior, motivo por el cual, el derecho real asi adquirido llega al adquiriente libre de todo gravamen o
vicio.

“Es atitulo gratuito porque el prescribiente no tiene que pagar por la adquisicion del derecho.

"“Kant, Inmanuel. Metafisica de las Costumbres, Barcelona, Ed. AltayaS.A., 1994.p.56.
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tierra produzca frutos para generar los recursos que son comunes de los
cuales se saca provecho propio, surgiendo la propiedad propiamente, y es
en dicho proceso donde se empieza a forjar el justo titulo que acredita al
propietariocomotal.”*

Bajo esta idea, si un propietario no le da la significacidn de bien a la cosa
que estd en su patrimonio, esto es, si no se sirve de ella para satisfacer
necesidades de cardcter economico, mientras que otra persona si lo hace
con total desconocimiento de los demas, la propiedad puede pasar al
patrimonio de este ultimo; siendo éste precisamente el fundamento
juridico de la prescripcién adquisitiva de dominio, en la medida que “la
propiedad se deslegitima en el momento en que deja de satisfacer
necesidades porque ya no habria recursos comunes para su uso personal y
paralosdemasen cantidad y calidad racional y proporcional.””

Estaafirmacion cobra mayorsentido, si se tiene en cuenta que los articulos
58y 60 dela Constitucion Politica de 1991 consagran la propiedad privaday
la propiedad intelectual como derechos fundamentales, a los que le es
inherente una funcién social y ecolégica.”

Ademasdeloyadicho, esimportante teneren cuenta que para que opere el
fenomeno de la prescripcion, es necesario que la posesion se realice sobre
una cosa o derecho real susceptible de ser adquirido, debe ser previa y
continua (tenencia de la cosa con animo de sefior y duefio), asi como
cumplirseel plazo establecidoenlaley”.

Asi mismo, es necesario considerar que la posesion puede ser regular o
irregular, situacion que determina a su vez que la prescripcion adquisitiva

“Locke, John. “Tratados sobre el gobierno civil”. En: Malafosse, J. y Ourliac, Paul. Historia del derecho
privado, Paris, 1961, pp. 14-16.

"Valencia, Arturo y Ortiz, Alvaro. Derecho Civil, Tomo I1. Bogota, Editorial Temis S.A., 2007,p 120.

"El alcance juridico de la funcién social de la propiedad, ha sido precisado por la Corte Constitucional en los
siguientes términos: “La funcion social de la propiedad presenta diversas y matizadas caracterizaciones, las
cuales estan determinadas por la naturaleza de los bienes, su clase, y la entidad que es titular de los derechos
que de ella emanan, asi como también por la posicién econdmica de las personas que la poseen. La funcion
social tiene, por una parte, el signiticado de moderar y restringir el alcance del derecho de propiedad, mientras
que por otra parte, le corresponde el de implicar una mayor afirmacion de ciertas clases de propiedad”.

Corte Constitucional de Colombia, sentencia C-595/1999, magistrado ponente Carlos Gaviria Diaz,
Disponible en (http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cc_sc_nf/1995/c-595 1995.html)
(18.11.2011)

“Thomas Arias, Antonio Emiro. “Nuevo régimen de prescripcion civil”. op. cit, pp. 220-221.
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sea ordinaria o extraordinaria®. En la primera es necesaria la concurrencia
del justo titulo y la buena fe, aunque esta tltima no subsista después de
adquiridala posesion;y es precisamente la existencia de estos elementos el
inequivoco indicativo de que la posesion esregular, en el casode la persona
que en vigencia de la Decisién Andina 486 de 1993, donde la caducidad
opera de pleno derecho, no realiza el pago de una anualidad y continta
efectuando actos de sefor y duefio como, por ejemplo, el pago de
posteriores tasas de mantenimiento. Por otra parte, nos encontramos ante
la posesién irregular cuando falta el justo titulo o la buena fe, situacién
generadoradelaprescripcion extraordinaria.

El poseedor regular, se beneficia de la prescripcion adquisitiva en forma
ordinaria en tres anos si la cosa es mueble, o en cinco afios si la cosa es
inmueble. El poseedor irregular, adquiere por prescripcién en forma
extraordinaria, endiez afos”.

Finalmente, el articulo 2530 del Cédigo Civil contempla la suspension™ de
la prescripcidn ordinaria, sin que ello implique la extincion de la misma.
No ocurre lo mismo con la prescripcidon extraordinaria, en tanto que el
articulo 2532 establece que la misma no se suspende a favor de las personas
contempladasenelarticulo 2530.

1.2 La Prescripcion Extintiva

Es un modo de extinguir los derechos y obligaciones como consecuencia
de que el titular no los haya ejercido durante el tiempo establecido para tal
efecto. Para que opere, la accion debe ser prescribible”; debe haber
trascurrido el tiempo establecido en la ley; y, tanto el titular del derecho o
accion como el deudor, no debieron haber ejercido o reconocido el
derechoduranteel tiempodelaposesion.

*Cédigo Civil, Articulo 764.

*'Estos plazos fueron modificados por la Ley 791 de 2002, que redujo a 10 afios la prescripcion extraordinaria,
anteriormente de 20y, fij6 un término de 3 afios para los bienes muebles y de 5 para los raices.

*La norma contempla la suspensién a favor de los incapaces y quienes se encuentran bajo tutela o curaduria,
entre el heredero beneficiario y la herencia, entre quienes administran patrimonios ajenos como tutores,
curadores, albaceas o representantes de personas juridicas y los titulares de aquellos, y contra quien se
encuentre en imposibilidad absoluta de hacer valer su derecho mientras dicha imposibilidad subsista.

*No prescriben, por ejemplo, la accion de particion, la reclamacion del estado civil del hijo, la de deslinde y
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La prescripcion extintiva se predica tanto de los derechos reales como de
los personales. En los primeros el poseedoradquiere el derecho como, por
ejemplo, el dominio; mientras que en los segundos éste se extingue, como
esel casodelos créditos.

1.3 ElementosdelaPrescripcion

Para establecer el alcance de la prescripcion en las cosas inmateriales, es
necesario realizar una breve distincion entre los conceptos cosa y bien, asi
como mencionarloqueseentiende porjusto tituloy buena fe.

COSAYBIEN

El término cosa hasido entendido porladoctrina™ desde dos perspectivas,
la primera, como todo lo que existe en la naturaleza susceptible de ser
apropiado por el hombre; y, la segunda, como todo aquello con
caracteristicas pecuniarias o economicas que hace parte del patrimonio de
unsujetodederecho. Estadistincion resulta titil cuando se entiende que la
cosa es una entidad objetiva y, el bien el derecho subjetivo que se ejerce
sobrelacosa®.

Cualquieraqueseala perspectiva, el concepto de incorporal es el mismo, lo
“(...) que no tiene mas que una existencia abstracta creada por el hombre,
pero que, sin embargo, representa para él un valor apreciable en dinero;

por ejemplo la obra concebida por el poeta o el artista, el descubrimiento
hecho por el sabio, el nombre del comerciante, la marca de fabrica™’, o

“aquello que no percibimos sino por nuestra inteligencia””, porque al no

amojonamiento.

*Ver por ejemplo: Velasquez, Luis Guillermo. Bienes, Bogoté, Editorial Comlibros, 2008,p. 1.

*Ducci, Carlos. Derecho Civil. Parte General, Santiago de Chile, Editorial Juridica de Chile, 1979, p 236.
Para este autor el término bien es sinonimo de derecho, en sus palabras “esta confusion manifiesta entre dos
conceptos diferentes: el de las cosas y el de los derechos que pueden existir sobre las cosas, se explica muy
facilmente. Las cosas en efecto no son bienes, es decir no presentan para nosotros un valor econémico, mas
que en razoén de los derechos de que son objeto. Logicamente seria plausible pretender que los verdaderos
bienes son, no las cosas sino los derechos que podemos tener sobre estas cosas (derechos Reales) o los que
llevan indirectamente a procurarnos (los derechos de Crédito).” p. 464.

*Colin, Ambrosio y Capitant, Henry. Curso Elemental de Derecho Civil, Tomo II, Volumen II, Madrid, Ed.
ReusS.A., 1941, p.463.

“Velez, Fernando. Estudio sobre El Derecho Civil Colombiano , Tomo 111, Bogot4, Ed. Lex Ltda, 1982, p. 6.
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ocupar un lugar en el espacio, nuestro conocimiento de ello no ocurre a
través delossentidos sinode nuestra mente.

No obstante dicha distincién, en el Codigo Civil los términos cosa y bien
L 28 . 29

son sinonimos™, a la vez que se reconoce el derecho de propiedad™ sobre

las cosasincorporales™.

ELJUSTO TITULO

Dado que no se encuentra unadefinicion normativa sobre justo titulo, ésta
hasidoestablecida porlajurisprudenciayladoctrina.

La Corte Suprema de Justicia ha sostenido reiteradamente™ que por justo
titulodebe entenderse el hechooactojuridicoque conformealaleyesapto
para atribuir en abstracto el dominio; siempre que, el titulo provenga del
verdadero duefio (para evitar la falsa tradicion), esté constituido conforme
a los requisitos legales necesarios en cada caso para obtener su existencia
real y juridica, tenga naturaleza traslativa o declarativa de dominio
proveniente de una manifestacion inequivoca de la voluntad de transferir
la propiedad vy, sea justo, es decir la legitimidad legalmente presumible,
que no sea uno de los titulos taxativamente consagrados como falsos en el
Cddigo Civil.

Por su parte, segtin la doctrina el justo titulo es “una causa de adquisiciéon
del bien, reconocida como legitima por la ley™, el “sinonimo de titulo

*Cédigo Civil, articulo 653: “Los bienes consisten en cosas corporales e incorporales. Corporales: son las que
tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales: las que
consisten en meros derechos, como los créditos y las servidumbres activas.” (Subraya fuera de texto)

*Cédigo Civil, articulo 670: “Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Asi el
usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.”

*Codigo Civil, articulo 664: “Las cosas incorporales son derechos reales o personales.”

*'Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacién Civil, magistrado ponente Silvio Fernando Trejos Bueno,
Sentencia Nos. 5291, del 3 de diciembre de 1999; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil.
Magistrado ponente Silvio Fernando Trejos Bueno, sentencia No. 4390, del 8 de Noviembre de2000; Corte
Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, magistrado ponente José Fernando Ramirez Gomez, sentencias
No. 5841,del 1 de Agosto de2001; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, magistrado ponente
Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo, sentencias No. 6763, del 8 de mayo de2002; Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casacion Civil, magistrado ponente Manuel Ardila Velasquez, sentencias No 6889, del 21 de junio de
2002; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, magistrado ponente Manuel Ardila Velasquez,
sentencias No. 7187, del 4 de julio de2002; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion Civil, magistrado
ponente Cesar Julio Valencia Copete, sentencias No. 7362, del 23 de septiembre de 2004; Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casacion Civil, magistrado ponente Alberto Arrubla Paucar, sentencias No.SS-
4128931030022000-00050-01/2008, del 16 de Abril de 2008; y Corte Suprema de Justicia, Sala de Casacion
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legal: titulo conforme a la ley”” o “la causa en virtud de la cual poseemos

algunacosadeacuerdoconlasleyes™.

De conformidad con lo expuesto, es posible afirmar que el justo titulo es la
causa remota o mediata de laadquisicion de un derecho, que porsi mismo
dalugaralaexistencia de los derechos personales, pero que unido al modo
de adquirir, da como resultado el surgimiento de un derecho real. Y por
causa, debe entenderse el acto o negocio juridico por el que la posesion se
adquiere, que sera justa, si consiste en un acto o negocio que conformea la
ley sirve para crear en el adquirente de la posesidn, la conviccidon o
razonable creenciade que haadquirido la propiedad.

LABUENAFE

Es un principio consagrado en la Constitucion Politica®, que en materia de
prescripcion se refiere a la conviccidn o razonable creencia del poseedor,
de haber adquirido el dominio de la cosa por medios legitimos exentos de
fraudey todovicio; porello, un justo erroren materia de hecho nose opone
a la buena fe, mientras que el error en materia de derecho constituye una
presunci6n de mala fe que no admite prueba en contrario®. De este modo,
para Pescio”, incluso si dicha conviccion o creencia es equivocaday no ha
podido transferir el dominio, es precisamente la conviccién en el
adquiriente de la posesion, lo que revela el germen de que la buena fe se
encuentradepositadaenel titulo.

Asi las cosas, si una persona que ha perdido la titularidad de una patente
por el no pago de una tasa, ejercita los actos propios de la misma sin

Civil, magistrado ponente Jaime Alberto Arrubla Paucar, sentencias No.C-2529731030012002-00003-01,
del 4 de diciembre de 2009, Disponible en (http://www.secretariasenado.gov.co) (18.11.2011)

“Rodriguez Pifieres, Eduardo. “Derecho civil colombiano”. Tomo III. En: Cortés, Milciades. La posesion,
Bogota, Ed. Temis S.A., 1999, p. 17.

“Gonzalez Valencia, José M. “Conferencias dictadas en la facultad de derecho y ciencias politicas y sociales
de la Universidad Nacional de Colombia”. En: Cortés, Milciades. La posesion. Bogota, Ed.Temis S.A.,
1999,p.17.

*Velez, Fernando. Estudio sobre El Derecho Civil Colombiano, Tomo III, Bogot4, Ediciones Lex Ltda.,
1982,p. 163.

*Constitucion Politica de 1991, art. 83: “las actuaciones de los particulares y de las autoridades publicas
deberan cefirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumira en todas las gestiones que aquellos
adelanten ante estas.”

*Codigo Civil, articulo 768.
“Pescio, Victorio. Derecho Civil. Tomo IV, Santiago de Chile, Editorial Juridica de Chile, 1978, p. 182.

FLORELIA VALLEJO TRUJILLO / CLAUDIA LUCIA TRUJILLO DE MISAS



reconocimiento alguno de otro como duefo, seria poseedor de la patentey
se colocariaenviadeadquirirla porprescripcion.

1.4 ElementosdelaPosesion

La relevancia de verificar los elementos de la posesidn radica en que ésta
constituyeel hecho generadordelaprescripcion.

Desde la doctrina cldsica se ha considerado que los elementos que
conforman la posesién® son el corpus y el animus. Entendido el primero
como el elemento material representado en la tenencia de una cosa, o lo
que es igual, la posibilidad de la voluntad del sujeto, ejercer los actos
propios de duefio; de alli que el corpus haya sido definido como “el poder

fisicoo material que tiene una personasobre una cosa™.

Este elemento corporal, mds que contacto fisico o simple aprehension
material, es la posibilidad de someter una cosa al poder de hecho de una
persona. De no ser asi, no se explicaria como puede poseerse un derecho,
pues por su naturaleza incorporal no se aprehende fisicamente ni se entra
en contacto fisico con el mismo, perosetiene, sin duda, enla medida que el
sujeto puede ejercer los actos derivados de la titularidad del mismo a su
voluntad, como seria usar, gozary disponer del derecho, independiente de
que se sea o no su titular. Tal es el caso de la posesion ejercida sobre una
patente de invencion, por cuanto “lo que se posee no es tanto una cosa
como un derechoreal sobre esa cosa, poseer, es ejercitar un derecho, yanos
pertenezcaono’™.

El animus como segundo elemento de la posesion es subjetivo,
intencional, inmaterial, de naturaleza volitiva y no cognoscitiva,
representado por el dnimo de sefior y duerio, traducido en el no
reconocimiento de sefiorio en otro. El animus “es la voluntad firme de

*Codigo Civil, art. 762: “La posesion es la tenencia de una cosa determinada con animo de sefior o duefio, sea
que el duefio o el que se da por tal, tenga la cosa por si mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a
nombre de ¢l.”

“Velasquez, Luis Guillermo. Bienes, op. cit. p. 164.
“Colin, Ambrosioy Capitant, Henry. Curso Elemental de Derecho Civil, op. cit. P. 463.
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considerarse duefio del bien, no la voluntad indecisa ni la simple creencia
de serlo (animus domini rem sibi habendi)””, es “una conducta del
poseedor que puede manifestarse en el titulo que la origina y supone que
obra como un verdadero propietario aunque no tenga la conviccion de
serlo, como ocurre con el ladrén a quien nadie le niega su calidad de
poseedor””.

Este animo de senor y duefio, también puede encontrarse presente en la
persona que posee una patente de invencion de la cual no es titular,
siempre que ejercite actos propios de sefior o duefo sin reconocimiento de
dominio alguno en otro, como lo es, por ejemplo, el pago de las tasas de
mantenimiento.

LA POSESION DE LAS COSAS INCORPORALES

Cuando se trata de cosas incorporales como las patentes, al fendmeno
posesorio le aplican los mismos requisitos establecidos para las cosas
corporales, entendiendo con ello, que se puede poseer un derecho sin
tener la titularidad del mismo, situacion que se materializa mediante el
ejerciciodeactos positivos de sefioroduefosin reconoceraotro como tal.

Asi, laposesion de las cosas incorporales se manifiesta en el ejercicio de las
facultades que el derecho confiere a su titulary, porende, son “poseedores
todas las personas que segtin los usos sociales explotan econdmicamente
las cosas en provecho propio a semejanza de los propietarios™
entenderse la posesion como “la subordinacion de hecho exclusiva total o

y al

parcial delos bienesal hombre™*, es perfectamente plausible que la misma
sea ejercida sobre una cosa incorporal, como en el caso de una persona que
contintia pagando las anualidades y explotando econdmicamente una
patentesobre laque haoperado lacaducidad.

“'Cortés, Milciades. La posesion, Bogota, Ed. Temis S.A., 1999, p. 10.

“Goémez, José J. Bienes, Bogota, Publicaciones Universidad Externado de Colombia, 1983, p. 169.
*“Valencia, Arturo y Ortiz, Alvaro. Derecho Civil, op. cit. p. 87.

“Gomez, José J. Bienes, op. cit. p. 167.
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1.5 CosasSusceptibles deSer AdquiridasporPrescripcion

En cualquiera de sus modalidades, tanto en la prescripcién ordinaria como
en la extraordinaria, se busca la declaracion de pertenencia sobre
determinados bienes susceptibles de ser adquiridos, en tanto “bienes
corporales raices o muebles que estdan en el comercio humano” que se han

“poseidoenlascondiciones legales™.

Ahora bien, teniendo en cuenta que para adquirir por prescripcion es

necesario que la posesidn haya sido publica, quieta, pacifica, continua e

ininterrumpida durante el tiempo sefialado en la ley, para algunos autores

es indispensable, ademas, que la cosa poseida sea susceptible de ser

adquirida, lo que necesariamente implica que sea ajena”. Y no se

consideran ajenas “las cosas del dominio publico, las cosas comunes, las
»47

universalidades, los bienes sujetos a inalienabilidad por la ley”, que son
imprescriptibles por nosersusceptibles de posesion.

Lo anterior deviene en que se gana por prescripcion, salvo las excepciones
legales expresamente consagradas, el dominio de las cosas que se
encuentran en el comercio, de manera que si los derechos de propiedad
intelectual se encuentran en el comercio serian susceptibles de adquirir
por prescripcion. Asi las cosas, de conformidad con la normatividad
nacional vigente, nada impideadquirir las patentes por prescripcion.

En términos generales, no es posible adquirir por prescripcidn el derecho
real de hipotecayel de prenda, porque noadmiten la posesion del derecho
mismo. En el de hipoteca porque el acreedor hipotecario no tiene la cosa
sobre la cual recae su derecho, por lo que no puede ejercitar los actos
propios de sefior y duefio de su garantia real. En el de prenda, incluida la
prenda con tenencia, porque el acreedor prendario no ejercita actos de
sefory dueiio, sino que su actuacion se limita a la conservacién de la cosa,
locual noesunactode posesion comortal.

“Corte Constitucional, sentencia C-383/ 2000, magistrado ponente Alvaro Tafur Galvis, Disponible en
(https://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/cc_sc nf/c-383 2000.html) (18.11.2011)

“Velasquez, Luis Guillermo. Bienes”, op. cit. p. 335.

“Mazeaud, Henry y Leon, Jean. Lecciones de Derecho Civil: Parte II, Vol. IV Derechos Reales Principales:
El Derecho de Propiedad y sus Desmembraciones, Buenos Aires, Ed. Juridicas Europa-América, 1969, p.
188.
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Dentro de la excepcion también se encuentran las servidumbres
discontinuas de todas clases y las continuas inaparentes; y para algunos,
los derechos reales accesorios, pues no pueden ser objeto de posesidon
previa.

Por el contrario, son susceptibles de adquirir por prescripcion: el
usufructo, las servidumbres continuas y aparentes, el derecho de uso o
habitacidnyla herencia (aunque no se trate de un derecho real sino de una
universalidad juridica).

En cuanto a los bienes corporales, no se adquieren por prescripcion las
cosas que no son susceptibles de apropiacion como, por ejemplo, el aire o
las estrellas, tampoco las indeterminadas por su imposibilidad de
ingresarlas al patrimonio de una persona, ni las impropias, pues ya estan
en el patrimonio de otro.

Sumado a lo anterior, la doctrina sostiene que ademas de las cosas que no
estan en el comercio, tampoco prescriben “las cosas comunes a todos los

hombres”™.

De gran importancia resulta para la discusidn la inclusion de este ultimo
elemento como requisito para la prescripcion, en tanto que son comunes a
todos los hombreslos bienes intelectuales que se encuentran en el domino
publico, es decir, aquellos sobre los cuales ya no existen derechos de
propiedad intelectual por haber transcurrido el lapso de proteccion legal
o, enel casodelaspatentes, por haberoperadolacaducidad.

Queda entonces la cuestion de establecer los efectos legales que tiene la
necesidad de declaratoria de la caducidad o la circunstancia de que la
misma opere de pleno derecho. Pues en el primer caso hasta tanto ésta no
sea declarada, la invencion protegida por patente no entra en el domino
pubico, ocurriendo lo contrario en el segundo caso.

“Alessandri, Arturo y Somarriva, Manuel. Derecho Civil. Los Bienes y Los Derechos Reales. Tomo 11,
Santiago de Chile, Ed. Imprenta Universal, 1987, p. 534.
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2.LACADUCIDAD EN LAS PATENTES

La caducidad es una sancidn administrativa consagrada en la legislacion
andina, con el fin de garantizar que los titulares de una patente cumplan
conel pagodelastasasestablecidas porcada pais miembro®.

No obstante, esta figura es diferente en las decisiones 344 de 1993y 486 de
2000, pues mientras en la primera de ellas ésta debe ser declarada® por la
oficina nacional competente, en la segunda, la misma opera de pleno
derecho’.

Ahora bien, de acuerdo con el Tribunal Andino, las disposiciones relativas
a la caducidad de una patente consagradas en la Decision Andina 344,
“forman parte de lo que podria llamarse régimen penal administrativo, al
que le son aplicables, en cuanto a su interpretacion, las normas de
favorabilidad del derecho penal, segin el cual en materia penal se
aplicaran, de preferencia, lasreglas que favorezcan al reo”, mientras que las
de la Decision Andina 486, por el hecho de producirse de pleno derecho,
“su actuacion no es constitutiva pues la caducidad se constituye por la
ocurrenciadel hecho, esdecir, del no pagodelaanualidad™.

Se tiene entonces, que bajo la Decision Andina 344 la caducidad opera
cuandoesdeclarada porlaoficina nacional competente, mientras que bajo
la 486, la misma ocurre por el no pago de una anualidad, sin necesidad de
dicha declaracion. De esta diferencia se deriva la obligacion para la
autoridad competente de cada pais miembro, de verificar las
circunstancias porlas cuales no serealizd o no serealizé oportunamente el
pago del quinquenio o la anualidad segtin la norma vigente, para realizar
unaaplicacion favorabledelanorma parael titularde la patente.

“Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 22-IP-1995. Disponible en
(http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx#) (15.11.2011)

*Comunidad Andina de Naciones. Comisién del Acuerdo de Cartagena, Decision No. 344 del 29 de octubre
de 1993 sobre Régimen Comuin sobre Propiedad Industrial, en Gaceta oficial No. 142,

*'Comunidad Andina de Naciones. Comisién del Acuerdo de Cartagena, Decision No. 486 del 14 de
septiembre de 2000 sobre Régimen Comun sobre Propiedad Industrial, Gaceta Oficial No. 600, Articulo 80.

“Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 111-IP-2010 . Disponible en (http://www
.comunidadandina.org/Documentos.aspx#) (15.11.2011)
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3. LA PRESCRIPCION EN LAS PATENTES

3.1 Propiedad Intelectual: ;Derecho Susceptible de
Apropiacion Mediante Prescripcion Adquisitiva o Extintiva?

En este punto es necesario hacer referencia a la naturaleza juridica de la
propiedad intelectual. Al respecto, tanto la Corte Suprema de Justicia”
como la Corte Constitucional™ coinciden en afirmar que la propiedad
intelectual es una modalidad sui generis de propiedad, que guarda
semejanzas y diferencias con la concepcion clasica de propiedad.
Concuerdan en que ambas reinen los elementos esenciales de la
propiedad: el usus, el fructus y el abusus, con las limitaciones que
establecen la Constitucion y la ley; y que comparten los atributos de
persecuciény preferencia, los cuales hacen partede los derechos reales, que
parael caso especifico de las patentes, son ademdas de orden econémico. Es
decir, para nuestrasaltas Cortes, la propiedad intelectual hace parte de los
derechosreales.

Afirman también, que las diferencias existentes entre la propiedad comtin
y la intelectual versan sobre el contenido moral y patrimonial que puede
tener la propiedad intelectual (como es el caso del derecho de autor); en el
hecho de que ésta recaiga sobre una cosa incorporal (la creacién);y, en la
temporalidad del derecho comoreflejo de su preeminencia en el campode
losvaloresylos esfuerzos humanos®.

Finalmente, concluyen que la propiedad intelectual es una forma especial
de propiedad, sin que por ello pueda ser sustraida de la nocién general de
propiedad.

*Corte Suprema de Justicia. Sala Plena, magistrado ponente Humberto Barrera Dominguez, sentencia del 10
de febrero de 1960. Disponible en (http://www.derechodeautor.gov.co /htm
/legal/jurisprudencia/CD_Legal/IndiceConologico/CSJ.htm) (10.11.2011)

*Corte Constitucional, sentencia C-334/ 1993. magistrado suplente Alejandro Martinez Caballero.
Disponibleen (http://www.derechodeautor.gov.co /htm/legal /jurisprudencia /CD_Legal
/IndiceConologico/CC.htm) (10.11.2011)

*Sobre el particular, la Corte Constitucional en Sentencia C-334/93 ha manifestado que, en “los textos
constitucionales de 1991 hay una naturaleza humanista, cultural e integracionista en la que se inscribe la
proteccion de la propiedad intelectual: no se trata de una forma sui generis de propiedad sino de un
mecanismo para proteger el patrimonio cultural de las personas y de la nacion en su conjunto, en aras de
fomentar y perpetuar la identidad cultural colombiana, en el marco del respeto reciproco de la comunidad
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La clasificacion realizada porlas cortes sobre la naturaleza de la propiedad
intelectual es adecuada, en tanto los derechos reales han sido entendidos
como “el poder juridico total o parcial sobre una cosa, con cargo de ser
respetado por todos”, en donde el objeto de ese derecho puede ser una cosa
material o inmaterial como “una mesa, un inmueble, un invento o
descubrimiento™.

Derivado de lo anterior, se tiene entonces que la patente como titulo de
propiedad que otorga a su titular derechos exclusivos para impedir que por
un tiempo determinado terceros fabriquen, vendan y/o utilicen
comercialmente la invencion protegida”, es una clase especial de
propiedad real susceptible, por lo tanto, de ser apropiada por prescripcion
adquisitiva, siempre que concurran los requisitos legales exigidos para el
efecto.

3.2 La Adquisicion de Patentes por Prescripcion Adquisitiva
de Dominio

La propiedad intelectual puede ser entendida como el derecho que tienen
los creadores sobre sus creaciones inmateriales. Tradicionalmente ha sido
divididaen derechos deautor, propiedad industrial y sistemas sui generis.

Como ya se dijo, la propiedad intelectual es una clase especial de
propiedad real. En el caso particular de las patentes, el derecho estd
limitado a un periodo de 20 afios y su vigencia se encuentra supeditada al
pago de una tasa de mantenimiento que podia ser quinquenal o anual,
dependiendo de la Decisién Andinavigenteal momento delaobligacién®.

internacional.”
*Goémez, José J. Bienes, op. cit. pp. 114y 116.

Sin Autor. Patente de Invencién y Patente de Modelo de Utilidad, Bogot4, Superintendencia de Industria y
Comercio, 2008, p. 11. Disponible en: http://api.sic.gov.co/WEB/assets/pdf/Guia_patentes.pdf.
(03.11.2011).

*Pronunciandose sobre la norma aplicable para la declaracion de caducidad, el Tribunal Andino de Justicia
manifesto que “la norma posterior se aplicara de forma inmediata a los efectos futuros del derecho nacido
bajo la vigencia de la norma anterior; en ese sentido, la nueva Decision se aplicara al uso, goce, obligaciones,
licencias, renovaciones y prorrogas del derecho validamente concedido. Por lo tanto, en el presente caso, se
aplicara el articulo 80 de la Decision Andina 486 de la Comision de la Comunidad Andina, por ser la norma
vigente al momento de declararse la caducidad de la patente: “CIERRE INDICADOR DE VIOLACION.”
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La posibilidad de adquirir una patente por prescripcion surge entonces,
cuando concurren los requisitos legalmente establecidos para el efecto:
una causa de adquisicion del bien, reconocida como legitima en la ley
(justo titulo); la existencia de un acto o negocio que sirva para crear en el
adquiriente la conviccidon o razonable creencia de tener el dominio de la
cosa por medios legitimos, exentos de fraude y todo vicio (buena fe);
explotacidn exclusiva de los derechos derivados de la patente, de manera
quieta, publica, continua e ininterrumpida (posesion); y, que habiéndose
perdido la titularidad sobre la misma, por el no pago de la tasa de
mantenimiento, éstanose encuentre en el dominio publico.

3.4 Adecuacional Caso Concreto

Como consecuencia de la demora en el desarrollo de los tramites de
patente, la Superintendencia de Industria y Comercio declar6 la
caducidad de varios de estos derechos bajo la vigencia de la Decisién
Andina 486 de 2000, cuando el hecho generador de la misma se dio bajo la
vigenciadelaDecision Andina344de1993.

A continuacion se exponen los casos mas representativos y se ofrece para
cada uno de ellos una solucion coherente con la base tedrica presentada al
inicio del escrito, consistente en la revision del cumplimiento de los
requisitos de la prescripcion adquisitiva.

CASO1

Declaracion de la caducidad de una patente por el no pago de un
quinquenio. No se realizé el pago de las anualidades. Al momento de
generarse la obligacidn de pago, se encontraba vigente la Decision Andina

344 de1993.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 111-IP-2010. Disponible en (http://www
.comunidadandina.org/Documentos.aspx#) (15.11.2011)

FLORELIA VALLEJO TRUJILLO / CLAUDIA LUCIA TRUJILLO DE MISAS



Ejemplos:

1.

Patente No. 92-373011, concedida mediante Resolucion 2591 del 16 de
diciembre de 1994, quedo en firme el 26 de enero de 1995, con vigencia
entreel 22 dediciembrede1992yel 22 dediciembre de 2012.

La obligacién de pago sin recargo por excepcién corrié desde el o1 de
enero de 1997 hasta el 31 de diciembre de 1997y, el plazo para pagar con
recargo corrio desde el o1deenerode 1998 hastael o1dejuliode1998.

Se declaré su caducidad mediante Resolucion 22055 del 24 de julio de
2007, por el no pago del quinquenio comprendido entre el 22 de
diciembre de 1997 al 22 de diciembre de 2002. Es decir, nueve afios
despuésde haberse generado laobligacion de pago.

2. Patente No. 92-354234, concedida mediante Resolucion 938 del 13 de

mayo de1996, quedo en firme el 19 de junio del mismo afo, convigencia
entreel 28 deenerode1992yel 28 deenerode 2012.

La obligacién de pago sin recargo corrio desde el 28 de enero de 1996
hasta el 28 de enero de 1997, y el plazo para pagar con recargo corrio6
desdeestaultima fecha hastael 28 dejuliode1997.

Se declaro su caducidad mediante Resolucion 21355 del 17 de julio de
2007, por el no pago del quinquenio comprendido entre el 28 de enero
de 1997 al 28 de enero de 2002. Es decir, 10 afios después de haberse
generado laobligacion de pago.

Patente No. 94-025206, concedida mediante Resolucion 1300 del 13 de
agosto de 1997, quedo en firme el 23 de septiembre del mismo afio, con
vigenciaentreel1odejuniode1994yel1odejuniode 2014.

La obligacion de pago sin recargo corrio desde el 10 de junio de 1998
hasta el 10 de junio de 1999, y el plazo para pagar con recargo corrio
desde estaultima fecha hastael 10 dediciembre de1999.

Se declaré su caducidad mediante Resolucion 18394 del 25 de junio de
2007, porel no pago del quinquenio comprendido entreel 10 dejuniode
1999 al 10 de junio de 2004. Es decir, ocho anos después de haberse
generado laobligacion de pago.

Caso 2:
Declaracion de la caducidad de una patente por el no pago del quinquenio,

a pesar de que el solicitante se encontraba al dia en el pago de las

anualidades, las cuales fueronrecibidas porlaSIC.
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Ejemplos:

1. Patente No. 94-16532, concedida mediante Resolucion 696 del 19 de
marzode1998, quedden firme el 13 deabril del mismoafio, con vigencia
entreel 22 deabrilde1994yel 22 deabril de 2014.

La obligacion de pago sin recargo corrid desde el 22 de abril de 1998
hasta el 22 de abril de 1999, y el plazo para pagar con recargo corrio6
desde estaultima fecha hastael 22 de octubrede1999.

Se declard su caducidad mediante Resolucion 21366 del 17 de julio de
2007, porel no pago del quinquenio comprendido entre el 22 deabril de
1999al 22 deabrilde 2004.

Elsolicitante acredito el pago de lasanualidades correspondientes a los
afios 2001a2007.

El hecho generador de la caducidad ocurrié ocho afios antes de la
declaratoriadela misma.

2. Patente No. 94-8958, concedida mediante Resolucion 1787 del 20 de
agosto de 1996, quedo en firme el 10 de septiembre del mismo afio, con
vigenciaentreel 7de marzode1994yel 7de marzode 2014.

La obligacién de pago sin recargo corrio desde el 7 de marzo de 1998
hasta el 7 de marzo de 1999, y el plazo para pagar con recargo corrio6
desdeesta ultima fecha hastael 7de septiembre de1999.

Se declaré su caducidad mediante Resolucion 21367 del 17 de julio de
2007, por el no pago del quinquenio comprendido entre el 7 de marzo
de1gggal 7de marzode 2004.

Elsolicitante acredito el pago de lasanualidades correspondientes a los
afios 2001a2007.

El hecho generador de la caducidad ocurrié nueve afos antes de la
declaratoriadelamisma.

Caso3:

Declaracion de la caducidad de una patente por el no pago de una
anualidad, pese al pago de las demas tasas sin pronunciamiento negativo
y/onoaceptaciondel pago porpartedelaSIC.

Ejemplos:

1. Patente 92-351675, concedida mediante Resolucion 17005 del 8 de junio
de2007.
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Se declar6 su caducidad por el no pago de la anualidad comprendida
entreel 3dediciembrede 2002 al 3dediciembrede 2003.

El solicitante acredito el pago de lasanualidades correspondientes a los
anos2001a2002y2003a2006.

Almomentodeladeclaracion de caducidad el solicitante se encontraba
al dia en el pago, excepto por la falta de pago del periodo comprendido
entre 2002y2003.

2. Expediente 97-61360, en donde mediante Resolucidon 17047 del 8 de
junio de 2007 se declaré la caducidad por el no pago de la anualidad
comprendida entre el 20 de octubre de 2005 al 20 de octubre de 2006,
aunque el solicitante acredité el pago correspondiente a las
anualidadesdelosafos 2004-2005y 2006-2007.

3. Expediente 97-74926, en donde mediante Resolucion 17043 del 8 de
junio de 2007se declaro la caducidad por el no pago de la anualidad
comprendida entre el 24 de diciembre de 2003 al 24 de diciembre de
2004, aunque el solicitante acredité el pago correspondiente a las
anualidadesdelosafios 2004 a2007.

Caso 4:
Declaracion de la caducidad de una patente por el no pago de una
anualidad.

Ejemplos:

1. Patente 92-360237, concedida mediante Resolucion 21358 del 17 de julio
de2007.
Se declaro su caducidad por el no pago de la anualidad comprendida
entreel 8 de mayode 2002yel 8 de mayode 2003.
Entre el hecho generador y la resolucion de caducidad pasaron cinco
anos.

2. Patente 92-358763, concedida mediante Resolucion 20240 del 29 de
juniode 2007.
Se declaro su caducidad por el no pago de la anualidad comprendida
entreel 6deabrilde2001al 6 deabril de 2002.
Entre el hecho generador y la resoluciéon de caducidad pasaron seis
anos.

3. Expediente 92-335028, en donde mediante Resolucion 20220 del 29 de
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junio de 2007, se declara la caducidad por el no pago de la anualidad
comprendida entre el 21 de enero de 2001 al 21de enero de 2002. Entre el
hechogeneradorylaresolucion de caducidad pasaron seisaiios.

Adecuacién

En todos los casos, la posesion de las patentes se manifiesta en la conducta
del poseedor de obrar como verdadero dueiio de la cosa sin
reconocimiento de seforio sobre otro. Esta posesion se materializa, por
ejemplo, con laexplotacion economicao larealizacion del pago de las tasas
de mantenimiento; lo anterior como consecuencia de la naturaleza
inmaterial de las patentes que imposibilita su aprehensidn fisica, de alli
que la posesion sea ejercida mediante el ejercicio de los derechos y
obligacionesderivados de las mismas.

El titulo de la patente es en si mismo el modo originario de adquisicion del
derecho”, poresto la falta de pago de las tasas de mantenimiento genera la
caducidad, cuyo efecto es la pérdida del titulo como fuente originaria de
adquisicién del derechoreal®.

Es por ello, que frente al hecho generador de la caducidad quien era el
titular de una patente deja de serlo y puede llegar a convertirse en el
poseedorde lamisma.

En este sentido, la realizacion de pagos posteriores al hecho generador de
la caducidad evidencia la posesion de la patente en los casos 2 y 3. Dichos
pagos fueron publicos, quietos, pacificos, continuos e ininterrumpidos,
hastael momentodeladeclaracion de caducidad.

Por el contrario, para determinar si hubo posesion en los casos 1y 4, seria
necesario establecer si, ademads, tampoco se continud con la explotacién
econdémicadelapatente.

“Monroy Rodriguez, Juan Carlos. “El modo de adquisicién originario en los derechos de propiedad
intelectual”, en Revista La propiedad Inmaterial, No. 6, Bogota, Universidad Externado de Colombia, 2003,
p. 105.

“Goémez, José J. Bienes, Op. cit. p. 159
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De otra parte, es preciso determinar si la patente objeto de posesion es una
cosa ajena, que en este caso, por tratarse de un derecho real de propiedad
intelectual, se traduce en el hecho de que la misma no haya pasado al
dominio publico. Cuando un bien de propiedad intelectual se encuentra
en el dominio publico, es de todos, no es de alguien, no es ajeno. Las cosas
ajenassondealguien, seencuentran en el patrimonio de otro.

Una invencion protegida por patente se encuentra en el dominio publico
cuando ha transcurrido el término de proteccion legal o cuando ha
caducado. Si bien el hecho generador de la caducidad es la falta de pago de
las tasas de mantenimiento, bajo la vigencia de la Decisiéon Andina 344 de
1993 la caducidad debia ser declarada, es decir, mientras no se declare no
opera; por el contrario, bajo la vigencia de la Decision Andina 486 de 2000
la caducidad opera de pleno derecho, es decir, no se requiere su
declaracion.

Conforme a lo anterior, solo podrian ser adquiridas por prescripcion
aquellas patentes cuyo pago no se realizé bajo la vigencia de la Decision
Andina 344 (casos 1y 2) porque la falta de declaracion de caducidad evitd
que las mismas entraran al dominio publicoy, porque la falta de pago del
quinquenioderivoen lapérdidadel titulo.

Porello, quien fuera su titular se convirtio en poseedory; si realizo actos de
sefior y duefio sin reconocimiento de sefiorio en otro, se encontrd
posibilitado dereadquirirla patente por prescripcién adquisitiva.

Esta posibilidad debe ser contemplada por el Estado Colombiano como
ente administrador de la propiedad intelectual pues, como bien lo expuso
el Tribunal Andino de Justicia®, las disposiciones relativas a la caducidad
consagradas en la Decision Andina 344 de 1993, deben ser interpretadasy
aplicadas a favor del solicitante/titular/poseedor de una patente; maxime
sise tiene en cuenta que en el segundo de los casos, la Superintendencia de
Industriay Comerciodeclard la caducidad de unas patentes en el afio 2007,
cuando el hecho generador de la misma ocurrio ocho o nueve afios antes,
bajo la vigencia de la Decision Andina 344 y, a pesar de que el

“'Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso No. 111-IP-2010. Disponible en
(http://www.comunidadandina.org/Documentos.aspx#) (15.11.2011)
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titular/poseedor se encontrara al dia en el pago de las anualidades, porque
continué cancelando dicha obligacion frente al silencio de la
administracionyalaaceptacion que esta hicierade los pagos.

Se entiende que laadministracion de derechos de propiedad intelectual es
una labor que debe ser llevada a cabo con sumo cuidado, sin embargo, en el
desarrollo de dicha labor existe una corresponsabilidad entre los
solicitantes/titulares y el Estado. Esto quiere decir, que si el titular de una
patente tiene la obligacion de pagar las tasas de mantenimiento para
conservar su derecho, el Estado a su vez, tiene la obligacion de declarar
oportunamente la caducidad, asi como lade norecibir pagos posteriores al
hecho generador de la misma; en caso contrario, es claro que el Estado esel
responsable de los perjuicios que su silencio hubiera podido ocasionarle
tanto al titular/poseedor de la patente, como a los usuarios y a la sociedad
en abstracto; ademas, de la incertidumbre juridica producida por el hecho
de no haber certeza sobre la vigencia de los derechos de propiedad sobre
unapatente.

CONCLUSIONES

1. La prescripcion es un modo de adquirir la propiedad por efecto de la
posesion ininterrumpida de una cosa y, bajo el lleno de los demas
requisitos legales.

2. El Codigo Civil contempla la posibilidad de la posesion de las cosas
incorporales.

3. Para adquirir por prescripcion es necesario que la cosa poseida sea
ajena.

4. Nosonajenos, losderechos de propiedad intelectual que se encuentran
en el dominio publico.

5. La caducidad es una sancion administrativa cuya finalidad consiste en

garantizar que los titulares de una patente cumplan con el pago de las
tasasde mantenimiento.
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. Cuando se declara la caducidad de una patente ésta entra al dominio
publico, yse pierdeel titulo sobre la misma.

. BajolavigenciadelaDecisién Andina 344 de1993lacaducidad debiaser
declarada, bajo la vigencia de la Decisién Andina 486 de 2000 la
caducidad operade plenoderecho.

. Lano declaracion de caducidad bajo la vigencia de la Decisién Andina
344 de1993, generaque la patente noentreal dominio publico.

. Es posible readquirir una patente por prescripcion cuando por la falta

de pago se ha perdido el titulo, pero por la falta de declaratoria de
caducidad éstanoentréal domino publico.
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