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Ref:  Expediente 03-003.340
Solicitud de patente titulada: “NUEVOS PEPTIDOS COMO INHIBIDORES DE
PROTEASA SERINA-NS3 DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C”

Solicitantes: SCHERING CORPORATION Y DENDREON SAN DIEGO LLC.

RECURSO DE REPOSICION

CARLOS R. OL/—\RTE, niayor de edad y vecino de Bogota, D.C., identificado §01110 aparece.al
pic de mi firma, en mi condicion de apoderado de las sociedades en referencia, por medio del
presente escrito, y dentro del término legal preyisto por el articulo 51 del Codigo Contencioso
Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICION en contra de la Resolucion
No. 5166, de fecha 22 de febrero de 2008, notificada por edicto desﬁjado el 17 de mz-lrzo de 2008.

1. ANTECEDENTES

1. La solicitud de patente referida en este expediente fue presentada el 20 de enero de

2003 como solicitud de entrada en fase nacional PCT.

2. Como parte de la soliéitud, se presento el petitorio requerid’o con copia de la
solicitud PCT, tal como fue publicada, y una traduccién al espaifiol de un Capituld Descriptivb y
Reivindicatorio. La sQlicitud,presentada, no obstante, tenfa una menor discrepancia frente a la
solicitud internacional, relacionada con el dibujo de la formula 1 de la descripcion y la

reivindicacion [, lo cual fue el producto de un error inadvertido y no deliberado.

3. El dia 24 de Octubre de 2003, la SIC profirié un requerimiento de forma en virtud

del cual se solicito: (i) copias legibles de los dibujos; (ii) el documento de cesidon de los
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o B'rfﬁ”y’@@res a lg’s solicitantes, y (iii) copia del poder de la sociedad CORVAS INTERNATIONAL

INC (solicitante inicial). La discrepancia mencionada en el punto anterior no fue solicitada.

4. Como consecuencia del anterior requerimiento, el dia 23 de diciembre de 2003 se

dio contestacién al mismo allegando en debida forma la totalidad de los documentos requeridos.

5. El dia 11 de agosto de 2004, se presentaron de manera voluntaria, modificaciones

a la solicitud inicial, allegandose un nuevo pliego reivindicatorio. Las modificaciones

presentadas no implicaban la inclusiéon de materia nueva a la expuesta en la divulgacion

contenida en la solicitud inicial, por lo que no entrafiaba ampliacién de la proteccion.

6. En vista del cumplimiento de todos los requisitos de forma presentados en la
solicitud de patente en fase nacional, el dia 29 de octubre de 2004 la SIC publicé en la Gaceta de
Propiedad Industrial N° 545, la solicitud de patente invocada por mi representada. Dicha

publicacién se realizo dando cumplimiento al articulo 40 de la Decision 486.

7. El dia 22 de diciembre de 2004, se presentd ante la SIC solicitud de examen de

patentabilidad conforme lo estable el mismo articulo 44 de la Decision 486.

8. El dia{27 de abril de 2005, $e presenté voluntariamente y conforme a lo
establecido en el articulo 34 de la Decisién 486, un escrito ante el Despacho adjuntando un
capitulo descriptivo y reivindicatorio corregido, y solicitando que en consecuencia, se tuviera en

cuenta la correccién de la_férmula I, tal como se hallaba soportado por la solicitud internacional.

Adicionalmente, solicitamos que se decretara una nueva publicacién, en la que se dejara

consignada la rectificacién de la formula I, con base en el cumplimiento del articulo 3 del C.C.A.

9. El dia 17 de marzo del afio en curso el Despacho, en la Resolucién aqui

impugnada, resuelve declarar la solicitud de fase nacional del PCT retirada, aduciendo que la

solicitud incurrié en una omision absoluta frente al cumplimiento del requisito de la

presentacion de la traduccion de la solicitud, tal como fue presentada en fase internacional.

Al respecto, la SIC argumenta lo siguiente:

“SEGUNDO: Que segun lo dispuesto en el articulo 39.1)a) y b)
del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes, el solicitante
proporcionara a cada Oficina elegida una copia de la solicitud
internacional y una traduccion de la misma (en la forma
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prescrita) y pagard la tasa nacional (si procede), antes de
transcurrir 30 meses (31 meses para Colombia) desde la fecha de
prioridad.

“TERCERO: Que segun lo dispuesto en el articulo 39.2) del
mimo Tratado, “si el solicitante no ejecuta los actos mencionados
en el parrafo 1)a) en el plazo aplicable, seglin lo dispuesto en el
parrafo 1)a) 6 b), cesaran los efectos previstos en el Articulo
11.3) en el Estado elegido, con las mismas consecuencias que la
retirada de una solicitud nacional en ese Estado”.

“CUARTO: Que el punto 5.2.4 del Capitulo Quinto, del Titulo
X, de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y
Comercio, establece que los requisitos minimos para la entrada
en fase nacional en virtud de los Capitulos I y II del Tratado, asi:
“Si la solicitud nacional fue depositada en idioma castellano,
para entrar en fase nacional en virtud del articulo 22 o del
articulo 39.1 del Tratado, el solicitante deberd presentar ante la
Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses contados desde
la fecha de prioridad, una copia de la solicitud internacional tal
como fue presentada, con el contenido prescrito para las
traducciones...”.

“Que asi mismo establece que “si la solicitud internacional no
fue depositada en idioma castellano, para entrar en fase nacional
el solicitante debera presentar ante la Superintendencia, dentro
del plazo antes sefialado, una traduccién al castellano de la
solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido
prescrito en el siguiente punto 5.2.5”.

“QUINTO: Que segin el mencionado punto 5.2.5 de la Circular
Unica, “la traduccién de la solicitud internacional como minimo
debera contener, la descripcion, las reivindicaciones, cualquier
texto contenido en los dibujos y copia de los mismos, el resumen
y, de ser el caso, las modificaciones y la declaracion previstas en
el articulo 19 del Tratado”.

“SEXTO: Que el mismo punto 5.2.5 sefiala que “si durante el
examen preliminar internacional el solicitante ha hecho
modificaciones a la solicitud internacional en virtud de los
dispuesto en el articulo 34 del Tratado, la traduccién
proporcionada por el solicitante debe contener la solicitud tal
como fue presentada inicialmente y tal como fue modificada por
el informe de examen preliminar internacional”.”

“SEPTIMO: Que de la simple revision de la presente solicitud,
se ha constatado que el solicitante no realiz6 los actos
mencionados en el articulo 39.1) dentro del plazo aplicable. Es
asi como el solicitante, para efectos de entrar en fase nacional no
presento una traduccion al castellano de la solicitud internacional
tal como fue presentada, con el contenido prescrito en el
mencionado punto 5.2.5, es decir con la descripcion, las
reivindicaciones, copia de los dibujos, el resumen y, de ser el
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caso las traducciones previstas en razén a modificaciones.”
(subrayado fuera del texto)

“OCTAVO: Que al confrontar la materia de la solicitud
presentada en fase nacional con la presentada en la solicitud
internacional, se encontrd que no corresponde la materia técnica
de dichas solicitudes, es decir, no se presentd una traduccién al
castellano de la solicitud internacional tal como fue presentada.

.

“NOVENO: Que al no ser presentada la solicitud en los
términos establecidos en el articulo 39.1) del Tratado PCT y la
Circular Unica, cesaron los efectos de la solicitud internacional
previstos en el articulo 11.3 del Tratado, es decir, la solicitud
internacional no tiene, desde la fecha de su presentacion
internacional, los efectos de una presentacion nacional regular en
Colombia.”

“DECIMO: Que, en consecuencia, la solicitud se considera

retirada en los términos del articulo 39.2) del Tratado de
Cooperacion en materia de Patentes.”

8. En resumen, el Despacho declara retirada la solicitud de patente de la referencia

por un error de forma, consistente en no haberse presentado una traduccién de la solicitud

———

internacional tal como fue presentada en dicha fase, pasando por alto no s6lo que la referida

LN
traducciofn SI fu¢ presentada, pero que adolecia de un tnico error que fue debidamente corregido,

sino tambiéngue el examen de forma ya habia sido agotado y estdbamos en espera del examen de

patentabilidad de la solicitud, la cual, valga resaltar, ya habia sido publicada. Al respecto, es

necesario sefialar que el Despacho, ni solicité la correccion de dicho error conforme lo establece
el articulo 39 de la Decisién 486 durante el examen de forma, ni tampoco tuvo en cuenta que el
solicitante, de manera voluntaria, presento la respectiva correccién con fundamento en el articulo
34 de la Decisidon 486, en virtud del cual el solicitante puede pedir que se corrijan los errores

materiales o se modifique la solicitud en cualquier momento del tramite.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolucién recurrida y, en su lugar, se ordene aceptar la correccién de la
traduccién presentada, enmendando el capitulo descriptivo y reivindicatorio, conforme fue
presentado, de manera que se tenga en cuenta la correccion de la férmula I de la descripcion y
reivindicacién 1, tal como se hallaba soportado por la solicitud internacional. Adicionalmente,
que se decrete una nueva publicacion, en la que se deje consignada la rectificacién de la férmula

1, tal como fue igualmente solicitado por nosotros, y en consecuencia, se proceda al examen de
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patentabilidad de la solicitud. Lo anterior, en atencién a que_no nos encontramos ante una

J90t5 e .-

isionfabsoluta del requerimiento de la traduccion, sino ante la ocurrencia de un error en cuanto

al documento que debia ser aportado.

3. FUNDAMENTO DEL RECURSO

3.1.  La solicitud de patente PCT entré a la fase nacional cumpliendo los plazos y términos
aplicables en el PCT, con la tnica excepcion de incluir un error involuntario en la traduccién,

producto de una equivocacion no deliberada.

La solicitud de patente presentada ante la SIC, que entré a fase nacional en Colombia el 20 de
enero de 2003, era idéntica a la presentada en la fase internacional, con la nica excepcion de

contener un error involuntario relacionado con la figura de la Formula I de la descripcion y

reivindicacion 1.

Dicho error consistia especificamente en la inclusién de una figura de una molécula distinta a la
presentada en la descripcion y en la reivindicacion 1, como Férmula 1 de la solicitud

internacional, y fue claramente producto de un descuido involuntario que no pretendia la

ampliacién de la materia reivindicada, pues la materia incluida en el error no tenia nada que ver

con la actual solicitud de patente.
S

Asi las cosas, si bien es cierto que la traduccidn de la solicitud PCT presentada en fase nacional

contenia un error, es necesario tener presente que dicho error consistia en un jerror material 0 dé ;J

forma/ producto de un descuido involuntario, y que por la calidad del mismo, jamas se podria

pensar que pretendia una proteccion adicional de materia nueva, pues es evidente que la Férmula

| que se presentd equivocadamente en la fase nacional no tenia relacion alguna con la materia

reivindicada y de la que se pretende proteccién de patente.

3.2  La SIC no objeté dentro del término adecuado el error de forma en que se incurrio, y se
encuentra castigando al solicitante por su omisién, pasando por alto no sélo que la solicitud de
patente ya habia superado el examen de forma y se encontraba lista para su examen de

patentabilidad, sino también y especialmente, la buena fe del solicitante que de manera voluntaria

habia presentado la correccion del respectivo error.

Una vez presentada la solicitud PCT de la referencia ante la SIC, el Despacho procedi¢ a

examinar si la misma cumplia con los requisitos de forma conforme lo consagra el articulo 38 de
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lﬁo@ﬁaclglon 486.JComo resultado del examen de forma, el Despacho profirié un requerimiento de

forma baE%Tdm

antecedentes. Lo anterior, otorgandole la oportunidad al solicitante para que completara los

1 el articulo 39 de la misma Decisién, segin lo indicado en el numeral 3 de los

requisitos de forma.

Como consecuencia de dicho requerimiento, se presentaron los documentos solicitados y se
procedi6 con el tramite de la solicitud, la cual fue debidamente publicada, ante lo cual, se solicitd

se procediera al examen de patentabilidad de la misma.

No obstante lo anterior, el dia 27 de abril de 2005 nos percatamos del error involuntario en que se

habia incurrido en la traduccién y relacionado con la Férmula I, por lo cual se present6

-
voluntana'nWo _establecido en el articulo_ 34 de_la.Decision 486, un escrito_ante

el Despacho adjuntando un capitulo descriptivo y reivindicatorio corregido, y solicitando que en

consecuencia, se tuviera en cuenta la correccion de la férmula I, tal como se hallaba soportado

o

por la solicitud internacional. Adicionalmente, solicitamos que se decretara una nueva
M
publicacion, en la que se dejara consignada la rectificacién de la formula I, con el fin de darle

cabal cumplimiento al articulo 3 del Codigo Contencioso Administrativo.

Sin embargo, el Despacho se abstuvo de aceptar la modificacion presentada adjuntando la

correccion respectlva y adicionalmente decidid declarar retirada la presente solicitud, pasando
Va, y adiciona'mente decidio declarar relirada :a.

por alto principios fundamentales del derecho como la prevalencia del derecho sustancial sobre el

procesal y desconociendo la supremacia de la norma andina que no sélo permite la modificacién

de la solicitud y la correccion de los errores materiales en cualquier momento del tramite’, sino

que ademas impone a la SIC la obligacion de pedirle al solicitante la presentacion de cualquier

requisito dm que hubiese sido omitido por el mismo®.

En este sentido, la resolucion impugnada debia haber considerado las disposiciones andinas
aplicables al asunto concreto dentro de sus fundamentos, en conjunto con los apartes del Tratado

PCT y de la Circular Unica de la SIC que se citan, pues, aplicados aménicamente, le habrian

' Decision Andina 486, Articulo 34.- El solicitante de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en
cualquier momento del tramite. La modificacién no podra implicar una ampliacién de la proteccion que
corresponderia a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Del mismo modo, se podra pedir la correccién de cualquier error material.
2 Ibidem, Articulo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los requisitos establecidos en los
articulos 26 y 27, la oficina nacional competente notificara al solicitante para que complete dichos requisitos dentro

de! plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificacion. A solicitud de parte dicho plazo sera prorrogable por
una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad.
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permitido-concluir_que, antes de la declaracion de retiro de la solicitud, debia dar aplicacion al

y w 34 y/q(39 dd 1a Decision 486.

Al respecto, consideramos pertinente seflalar que nuestra normatividad en materia de propiedad
industrial, la Decision 486 de la Comunidad Andina, es de cardcter supranacional. Por su
1 7ob dc e VY

caracter, dicha norma debe ser aplicada de manera arménica con las disposiciones del Tratado de

Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), y de la Circular (Circular Unica) emitida por la

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

En este sentido, la resolucién impugnada debia haber considerado las disposiciones andinas
aplicables al asunto concreto dentro de sus fundamentos, en conjunto con los apartes del Tratado
PCT y de la Circular Unica de la SIC que se citan, pues, aplicados amonicamente, le habrian
permitido concluir que, antes de la declaracién de retiro de la solicitud, debia dar aplicacion al
Articulo 39 de la Decision 486, para efectos de brindar al solicitante la posibilidad de continuar

con el tramite de la solicitud de patente, sin hacer nugatorio su derecho.

La Decisién 486, en su artim@) establece los requisitos minimos para poder obtener una’

fecha de presentacién para una solicitud de patente. Es decir, cumplidos dichos requisitos
minimos, la SIC no puede rechazar, considerar retirada, o no admitida a trdmite, ninguna
solicitud de patente de invencion, sin antes haber solicitado los documentos faltantes por medio

de un Requerimiento Formal, tal como lo establece el articulo 39 de dicha Decision.
El articulo 33 de la Decisién 486 establece:

“Articulo 33.- Se considerard como fecha de presentacion de la
solicitud, la de su recepcién por la oficina nacional competente,
siempre que al momento de la recepcion hubiera contenido al
menos lo siguiente:

a) la indicacion de que se solicita la concesion de una patente;

b) los datos de identificacion del solicitante o de la persona que
presenta la solicitud, o que permitan a la oficina nacional
competente comunicarse con €sa persona;

¢) la descripcidn de la invencidn;

d) los dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

¢) el comprobante de pago de las tasas establecidas.

Pagina 7 de 12
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La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el
presente articulo, ocasionard que la solicitud sea considerada por
la oficina nacional competente como no admitida a tramite y no
se le asignara fecha de presentacion.”

En el presente caso, esta disposicién andina debe leerse de manera conjunta con las disposiciones

del Tratado PCT, pues, de lo contrario, el gobierno colombiano estaria incurriendo en un grave

incumplimiento de sus obligaciones andinas. Particularmente, en una violacién flagrante del

articulo 4 del Tratado de Creacién del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado

en la Decision 472.

Con esto en mente, y al efectuar el andlisis armonizando las disposiciones aplicables, resulta

claro que, no obstante que existieran errores en la traduccion aportada, el documento presentado

guardaba estrecha relacion con la solicitud en tramite, permitiendo concluir que, por su cercania,

la solicitud en referencia cumpli6 a cabalidad los requisitos minimos, para obtener una fecha y

numero de radicacion - como en efecto 10s obtuvo- y que solo debian efectuarse correcciones en

la traduccién aportada, de conformidad con una practica que no resulta ajena al Despacho, pues

esta no seria la primera vez que solicitaria la correccion de errores de traduccion.

3.2.1 En efecto, al momento de efectuado el examen de forma segin el articulo 38 de la

Decision 486, el Despacho debid haber proferido un Requerimiento Formal, para que el
solicitante presentara la traduccion corregida de la solicitud de patente, ddndole una oportunidad,
de las tantas que se prevén en el PCT y en la Circular Unica, para corregir un error en los

términos del articulo 39 de la Decision 486.

Lo anterior, teniendo en cuenta que resulta claro que, no obstante que existieran errores en la
traduccion aportada, el documento presentado guardaba estrecha relacién con la solicitud en

tramite, permitiendo concluir que, por su cercania, la solicitud en referencia cumplié a cabalidad

los requisitos minimos, para obtener una fecha y nimero de radicacién - como en efecto los

obtuvo- y que solo debian efectuarse correcciones en la traduccion aportada, de conformidad

con una practica que no resulta ajena al Despacho, pues esta no seria la primera vez que

solicitaria la correccidn de errores de traduccidn.

No obstante lo anterior, el Despacho pasd por alto la expedicion del requerimiento formal
solicitando la correccidon del error que hoy ocupa nuestra atencion, y procedid con la publicacién
de la solicitud de patente, dando asi por terminado el examen de forma de la solicitud. De este

modo, el Despacho, al no elevar objecién alguna en el caso presente y haber permitido que el

Péagina 8 de 12
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I.Uéinjt@ procediera, tdcitamente aceptd el cabal cumplimiento de todas las formalidades
ranpi ,

establemgs' para solicitudes PCT.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que antes de proceder a una rotunda declaratoria de
“retirada” de la solicitud, el Despacho debié darle la oportunidad al solicitante de subsanar el
error de forma en que se habia incurrido. Al no haber hecho esto, el Despacho privé al

solicitante de su derecho de corregir su solicitud, conforme lo establece el articulo 39 de la

Decision 486.

Es de mi conocimiento que, mediante recientes decisiones emitidas por la SIC?, este organismo
pretende implementar una nueva tesis para fundamentar la no aplicacion del articulo 39 de la
Decision 486 en los casos en que se no se ha dado cabal cumplimiento al articulo 22 del Tratado
PCT. Argumenta la SIC que tal norma no es aplicable “cuando la solicitud aun se encontraba en

transicion de fase internacional a fase nacional” evento en el que estrictamente debe darse

aplicacion al articulo 24 del Tratado PCT, como consecuencia juridica del incumplimiento del
articulo 22 del mismo Tratado, es decir, por el incumplimiento de los actos sefialados en la

mencionada norma dentro del plazo aplicable (subrayado fuera del texto).

En esencia, Ja SIC aduce que a un trdmite como el presente, en el que se han de presentar a la
Oficina Designada los documentos estipulados en el articulo 22 del PCT, dentro del plazo
sefialado por la misma norma, no le es aplicable la Decisién 486 por cuanto al momento de la
actuacién el tramite estaba regulado por el Tratado PCT, teniendo en cuenta que €l mismo no
alcanzé a entrar a fase nacional por el incumplimiento del precitado articulo 22, “cuya
correspondiente consecuencia juridica, es la cesacion de los efectos de la solicitud internacional,

la cual se tramita, como la retirada de una solicitud nacional”.

No puede aceptar el suscrito la validez de la tesis implementada por la SIC - en virtud de la cual
esta oficina crea una nueva “fase” o etapa de la solicitud PCT, descrita como “la transicién de
fase internacional a fase nacional”-, y menos aiin la aplicacién de la misma al presente caso, no
s6lo porque carece de toda coherencia y soporte legal, creando un limbo juridico que invita a la
confusion e inseguridad legal, sino porque en este caso es absolutamente claro que nos
encontrabamos en la fase nacional, la cual ya habia incluso superado el examen de forma de la
solicitud de patente y se habia procedido a la publicacion de la solicitud de patente, conforme lo

establece el articulo 44 de la Decisiéon Andina 486.

¥ Ver por ejemplo, Resoluciéon N° 2761 del 31 de enero de 2008, dentro del proceso radicado bajo el N° 07 028020.
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"Asi las cosas, encontrandonos dentro del tramite de la fase nacional, la tesis expuesta por la SIC

debe necesariamente ser rechazada, y en consecuencia, era no solo necesario sino también justo,

que el Despacho le hubiese dado aplicacién al articulo 39 de la Decision 486.

Finalmente, debe sefialarse que la decision adoptada por la SIC en esta oportunidad, también se
aparta del precedente generado por sus reiterados requerimientos bajo el articulo 39 de la
Decision 486, en casos similares, con lo cual, se vulnera también la seguridad juridica y la
confianza legitima que deben poder tener los usuarios en los actos de la administracion y en su
actuacién como garante de la prevalencia del derecho sustancial. Para inmediata referencia del
Despacho, como ANEXO 1, adjunto copia de los Autos de Forma que, en nuestra opinion,

generaron el precedente mencionado.

3.2.2. Como se mencioné previamente, a pesar que el Despacho dio por terminado el
examen de forma y procedié a la publicacién de la solicitud, el solicitante, al darse cuenta del

error en que se habia incurrido en la traduccién presentada, de manera voluntaria y basado en el

articulo 34 de la Decision 486*, procedié a modificarla incluyendo la respectiva correccion.

Valga sefialar que la respectiva modificacion bajo ningun punto de vista implicaba la inclusion
de materia nueva a la expuesta en la divulgacion de la solicitud internacional, sino que se limit6 a

corregir la formula I de la descripcién y la reivindicacién 1.

Sin embargo, el Despacho deliberadamente ignord la solicitud presentada por nosotros de
corregir el error involuntario, la cual también contenia la peticién de publicar nuevamente la

solicitud, con el fin que se incluyera la correccion del error respectivo.

Segun lo expuesto por el Despacho en la resolucion hoy impugnada, la SIC parece entender que
el solicitante amplié la materia divulgada en la solicitud inicial y por lo mismo, no acepto6 la
modificacion presentada y procedié a declarar retirada la solicitud. Es imperante sefialar que lo
anterior se aleja de la realidad, y una simple revision de las reivindicaciones introducidas y las
modificaciones presentadas permite sugerir lo contrario, es decir, que el alcance de la materia

reivindicada ha sido limitado. En cualquier caso, si en efecto la SIC considerd que existia una

ampliacién de la materia divulgada en la solicitud inicial, ésta tenia el deber de darle la-

oportunidad al solicitante de controvertir tal objecion o de modificar las reivindicaciones.

* El Consejo de Estado ha sido claro al manifestar que las correcciones de los errores materiales en las patentes, se
pueden solicitar en cualquier momento mientras ésta éste vigente. Lo anterior ha sido debidamente reconocido por la
SIC, y es incluso mencionado por dicha Oficina en la Circular Externa 15 de fecha 28 de diciembre de 2007.
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articulos 34 y 39 de la Decision 486

3.3

:4n la decisién hoy impugnada el Despacho desconoce la aplicacién de los

La resolucién impugnada estd en contravia de principios y derechos

constitucionales y legales, tales como el debido proceso, la prevalencia del derecho sustancial

sobre el procesal y el principio de la buena fe.

La misma SIC ha reconocido la aplicacion de estos principios en situaciones similares a la que

nos ocupa en el presente caso y asi lo dejo ver en sus resoluciones 3034, 3035, 3037, 3041 y 3043

del 31 de enero de 2001 (como ANEXO 2, adjunto copias simples para inmediata referencia del

Despacho), en donde sefiald lo siguiente:

“Con referencia a la aplicacion de los principios legales y constitucionales que
enuncia el recurrente resulta pertinente aclarar que ha sido politica de esta
entidad dar _en todo cumplimiento a tales principios, claro estd sin
desconocer que hay normas de procedimiento que son de imperativo
acatamiento, pues no en vano las normas que rigen los procesos son
consideradas por la misma ley como de orden publico y por consiguiente de
obligatorio cumplimiento.

Con relacién a la aplicacion del principio de buena fe, ha manifestado la Corte
Constitucional: ‘Este, en efecto, no consiste en que el Estado deba someterse
sin analisis ni posibilidad de evaluacién a lo afirmado por los particulares.
Implica si que las autoridades presuman —juris tantum- que las personas
actuan ante ellas de buena fe pero siempre con la posibilidad correlativa de
desvirtuar la presuncion, con arreglo a derecho, exigiendo entonces las
consiguientes responsabilidades por violacién de la Constitucidn y de la leyes
(art. 6 C.N.)’ Sentencia T-381 de 14 de Septiembre de 1993.

Ahora bien, cosa distinta es que ante la carencia del correspondiente escrito de
sustitucion, con lo que se falta sin duda al cumplimiento de una formalidad,
ha debido la Administracién hacer el requerimiento en tal sentido en aras
de dar primacia a las normas que regulan el derecho sustancial y remover
de oficio los obsticulos puramente formales, con ¢l fin de no declarar el
abandono de la solicitud. '

Asi las cosas, faltando un documento que permitiera tener por cumplidos
los requisitos formales de la solicitud la actuacién que correspondia era el
requerimiento al apoderado sustituto concediendo el plazo que sefiala la ley,
lo que ciertamente no se hizo.

Encuentra, entonces este Despacho que no se actué conforme a dicha
disposicion para asi evitar una decision como la que ahora se impugna,
dando la oportunidad al solicitante de perfeccionar su solicitud en los
aspectos meramente procedimentales, por tanto es del caso acceder a lo
solicitado por el recurrente”. (subraya y negrillas fuera del texto).
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OLARTE RAISBECK FRIERI MOURE & CASTRO LTDA,

3.4~ Teniendo en cuenta lo anterior, es perfectamente claro que el Despacho declar6 la
solicitud de patente de la referencia como “retirada” pudiendo, con fundamento en disposiciones
lega]e; vigentes y aplicables, haber adoptado una decisién menos gravosa para mi representada,
otorgdndole una oportunidad para la correccién del error cometido, €l cual, como lo hemos

mencionado tantas veces, ya habia sido debida y voluntariamente subsanado por el solicitante.

Por lo anterior, le solicito respetuosamente REVOCAR la Resolucion No. 5166, notificada por
edicto desfijado el 17 de marzo de 2008, y en su lugar, se acepte la correccién del capitulo
descriptivo y reivindicatorio por nosotros adjuntada, de manera que se tenga en cuenta la
correcciéon de la  férmula I, tal como se hallaba soportado por la solicitud internacional.
Adicionalmente, solicito que se decrete una nueva publicacién, en la que se deje consignada la
rectificacion de la férmula 1, y en consecuencia, se proceda al examen de patentabilidad de la

solicitud.

4. NOTIFICACION

Recibiré notificaciones en mis oficinas ubicadas en el World Trade Center, Calle 100 No.

8A-37, Torre A, Piso 10, de Bogota.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295 del C.S.J.

Anexo: lo mencionado
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bnogotéi,
2020

Doctor (&)

OLARTE GARCIA CARLOS REINALDO
apoderado(a) y/c Representante de
SCHERING CORPORATION

REFEREFENCIA Radicacidn No. S 107374
Solicitud internacional Us2004/094431
Fecha inicio fase nacional 23/11/2005
Tramite 11
Evento 379
Actuacidn 430
Oficio No. . 5 Q‘\0%

-.-

om0 resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado d=
(ooperacién en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Cixcular
fnica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

L . .. o . .
1. La soliaitud no contiene la traduccién de las reivindicaciones tal como fueron
presentadas. (Numeral 5.2.5, capitulo quinto del titulo décimo de la Circular Unica
de la 8IC).

in cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisidn 486, se le
requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la facha de
iotificacién del presente oficic, complete los requisitos anteriormente enunciados.
in caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitcud sc
considerard abandonada y perderd su prelacidn.

fotifiquese el presente oficioﬁconforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, litexal
2), del capitulo %plnto del titulo primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

W

ALTX CARMENZA 1>SPFDES DE VERGEL
Jefe de la divisidn de Nuevas Creaciones

i antefipr requerimiento fue notificado por fijacidn en lista A

‘e cham__,_._,-j,a.-w. ZQUE
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a Hogntiad,
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L ror (o)

RA GBRECK . TAN .

apodaerado (a) y/o Represengante de
CERLY  CLADRK WORSDWILE TNC

3

BT SN SY MadLeAclon o, 6 60885
Solicitud internacional Us2004/018875
Fecha inicio fase nacional 21/07/2006

Tramite 11
Evento 379
Actuaciodn 430

Oficio No. .. o~

o -} -JIIL)‘:K.'?ZS
Com.  resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulc 38 de
L4 pecisidn 486 de la Cémmisidn de la Comunidad Andina, articulo 27 del 7Tratado de

Cooperacién  on Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
Ure o de Lo Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. gi fuere el caso, el solicitante debe adjuntar la traduccién de los anexos del
reporte de examen preliminar internacional (Art. 36.2.b) del tratado PCT. .

2. La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesién del
derecho a la oatente de) inventor al solicitante o a su causante, (Art. 26-k)
Decisidn 486.

s cumplimiente  de Lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisibn 486, se le
ragquiere  pars  jque dentro del término de dos meses sigulentes a-la fecha de
notificacicn rel pri.sente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.
En caso do i dor cunplimiento al presente requerimiento, la solicitud se
coniderard o o dons da y perdera su pr.'e..l.aci\én.

Notifiquese el prosente ofidio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
@), del capitule qu gto del titulo primero de la Circular Unica No.10 de 200L.

. ¥ . T
A FRRTRY & A A LT N
. / .
.,

ATT Y CARMENZA CBLPEDHES DE VERGIL
lafe de la divisiédn de Nuevas Creacioues

s,

£ anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista de

feehn_ ’08 SE- Yuih
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4 e X - et
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

fogotda,
2020

Noctor (a)

OLARTE GARCIA CARLOS REINALDO
spoderado(a) y/o Representante de
DIEBOLL INCORPORATED

REFERENCIA Radicacidén No. 5 91349
Solicitud internacional UsS2004/007035
Fecha inicio fase nacional 10/10/2005
Tramite 11
Event.o 379
Actuacidn 430
Oficio No. %) L‘.‘ v :5

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
a Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
"tooperacién en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
nica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

: La traduccidn de los capitulos descriptive y reivindicatorio deberan estar
acompafiadas de los correspondientes dibujos.

Tni o faere ol easo, ol soticitante debe adjuntar la traduccién de los anexos del
reporte de examen preliminar internacional (Art. 36.2.b} del tratado PCT.

5. La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesion del

ierecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 26-k)
e ision 486 .

i cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 29 de la Decisidn 486, se le
;equiere para gue dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de
ol ificacion del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.
m caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se

~.onsiderara abandonada y perderd su prelacidn.

btifiquese el presente-oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
), del capitulo gquinte’del/titulo primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

LIX CARMENZ

efe de la Aivision de Nuevas Creacicnes

L antdrior requerimiento fue notificado poxr fijacidén en lista de

echa__ oy
dpall '
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogota,
2020

poctorn {a)

OLARTE GARCIA CARLOS REINALDO
Apoderado (a) y/o Representante de
DTINOLD TNCORPORATED

REFERENCIA Radicacidn NoO. 5 91339
Solicitud internacional Us2004/007203
Focha dnteio fase nacicnal 10/10/200%
Tramite 11
Evento 379
Actuacién . 430 ()t;fz1

Oficic No.

Como .resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decigién 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Caoporacién  an Materia  de Patenltes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Civcular
Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. La traduccién de los capitulos descriptivo y reivindicatorio deberan estar
acompaniadas de los correspondientes dibujos.

2. 8i fuere el caso, el solicitante debe adjuntar la traduccién de los anexos del
reporte de examen preliminar internacional (Art. 36.2.b) del tratado PCT.

1. La solicitud no contiene la copia del documento en gque consta la cesidén del
derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 26-k)
Decisidn 486,

En cumplimiento de 1lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisibén 486, se le
requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de
notificacién del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.
tn caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se
tonsiderara abandonada y perderd su prelacidn.

Yotifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
e), del capitulo quinto_del titulo primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

i
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ALTX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de’la divisidn de Nuevas Creaciones
o

21 anterior requerimiento fue notificado por fijacidn en lista de
techa !
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

oté,
20

ctor(a)

ARTE GARCIA CARLOS REINALDO
oderadol{a) y/o Representante de
EBOLD INCORPORATED

FLERENCTEA Radicacidn No. 5 91345
Solicitud internacional ., US82004/007212
Fecha inicio fase nacional. 10/10/2005
Tramite 11
Evento 379 0%
Actuacidn 430 S R
Oficio No.

omo  resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
¢ Decisidén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
ooperacién en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
nica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. La traducciébn de los capitulos descriptivo y reivindicatorio deberan estar

wcompafiadas de los correspondientes dibujos.

el solicitante debe adjuntar la traduccidédn de los anexos del

2. 81 fuere el caso,
(Art. 36.2.b) del tratado PCT.

reporte de examen preliminar internacional

3. La solicitud no contiene 1la copia del documento en que consta la cesidn del
derecho a la patente del inventor al sclicitante o a su causante. {(Art. 26-k)

Decisidn 486.

por el articulo 39 de la Decisibn 486, se le

En cumplimiento de 1lo dispuesto
siguientes a la fecha de

requiere para que dentro del término de dos meses
notificacién del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.
En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se

congsiderarid abandonada y perderad su prelacidn.
Notifiquese el 5.2, literal

e}, del capitul

presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral
del titulo primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

e
quinto

P

i
RLIX CARMZNZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe di/ a divisidn de Nuevas Creaciones

£l Iaﬁterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista de

fecha g ..
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Loyotd,
2020

Vot o {a)

GLARTE GARCTA CARLOS RETNALDO
npoderado(a) y/o Representante de
DLEEOLD INCORPGRATED

REFERENCLA Radicacidn No. 5 91336
Solicitud internacional S2004 /007211
Fecha inicio fase nacional 10/10/2005
Tramite 11
EBvento 79
Actuacion 430 QSJ’\Q

Oficio No.

cois resultado  del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
Ya Decision 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, articule 27 del Tratado de
Jooprracioén  en  Materia  de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
MEE le la superincendencia de Industria y Comercio, se le comunica gue:

1. La sraduccion de los capituleos descriptivo y reivindicatorio deberan estar
acompariadas de los corrcapondientes dibujos.

2. 5y fuere al caso, el solicirante debe adjuntar la traduccibdn de los anexos del
reporee de axamen preliminar internacional (Art. 36.2.b) del tratado PCT.

. La solicitud no contienc la copia del documento en que consta la cesién del
jerecha a la patente del inventor al solicitante o a su causante. {Axt. 26-Kk)
cisidn 186,

cumplimiento de 1o dispuesto por el articulo 39 de la Decisidn 486, se le
sequiare  para que  dentre del  término de dos meses siguientes a la fecha de
wtificacién del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.
i caeso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se
onsyderard abandonada y perderd su prelacidn.

wriliguese el presentc.o fcio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
1, del capitulo quintp’ﬂel itule primero de la Circular Unica No,10 de 2001.
’

CESPEDIES DE VERGEL

fou e la diviasidn de Nuevas Creaciones

. ./’v . . . . P . n

il anverior regquerimiento fue notificado por fijacién en lista de
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogota,
2020

Doctor{a)

RAISBECK J. IAN

Apoderado(a) y/o Representante de
SCHERING CORPORATION

REIRRENCIA Radicacidn No. 6 82842
Solicitud internacional Us2005/005772
Fecha inicio fase naciocnal 27/09/2006
Tramite 11
Evento 379
Actuacidn ffq 04
\ B3 I

Oficioc No.

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decisién 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacidén en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
Inica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesidn del
derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 26-k)

Decisidn 486.

2. Debe aclarar el nimero de reivindicaciones, por cuanto la publicacién
internacional difiere del petitorio presentado en fase nacional.

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisidn 486, se le
requiere para que dentro del término de dos meses giguientes a la fecha de
notificacién del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.
En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se
considerara abandonada y perdefj su prelacién.

Notifiquese el presente oficig conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
e), del oap;tulo qu1nLo del rltulo primero de la Circular Unica No.1l0 de 2001.

m /

ALIX CARMENZA/CEQPEDDQ DE VERGEL

Jefe de la d;ylslén de Nuevas Creaciones
g
p

ELl anteriox requerimiento fue notificado por fijacién en lista de
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

iogota,
1020

Joctor(a) -
MTISBECK J. IAN

\poderado (a) y/o Representante de

JCHERING CORPORATION

MPERENCTA Radicacidn No. 06 Q2845
Solicitud internacional Us2005/005773 A
Fecha inicic fase nacional 27/09/2006
Tramite 11
Evento 379
Actuacidn 430?'7'1‘?’7
DT N V3 S

Oficio No.

‘omo  resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulc 18 de
a Deciszidén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
voperacidén en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
nica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

La solicitud no contiene la copia del documento en que consta la cesidn del
erecno a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 28-k)
ecisidn 486,

Debe aclarar o presentar un nuevo capitulo reivindicatorio, por cuanto la
umeracion difiere en la solicitud internacional y en el docuwento presentado como
olicitud nacional.

n cumplimiento de 1lo dispussto por el articulo 39 de la Decisidn 486, se e
equiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de
otificacidén del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.
n caso de:-ne  dar . cumplimiento al. presente requerimiento, la solicitud se
onsiderard abandonada y perderd su yrelacidn.

otifiquese el presente oficio conferme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
}, del capitulo guinggldel titulo primero de la Circular Unica No.1l0 de 2001.

-
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIZA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogota,
2020
Doctor(a) '

OLARTE GARCIA CARLOS REINALDO
Apoderado(a) y/o Representante de
WARNER LAMBFERT COMPANY

REFERENCIA Radlca=idn No. 6 103013
Solicitud internacional PCT/IB2005/000923
Fecha inicio fase nacional 14/11./2006
Tramite 11
Evento 378
Actuacidén 130

Oficio No. - 18('386

Come resultado del examen de forma, realizado <on fundamentc en el articulo 38 de
la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacidédn en Materia de Patenves (¥Cl), reqgla 51 bis del) Reglamento y Circular
Onica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Debe aclarar el nGmero de reivindicaciones en fase nacional, por cuanto la
publicacidn internacional difiere del patitorio presentado en fase nacional,

En cumplimiento de Jlo dispuesto por el articulo 39 de la Decisidn 486, se le
requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de
notificacidén del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.
En caso de no dar cunplimiento al presente requerimiento, .la solicitud se
considerara abandonada y perderad su prelacidn.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
e), del capitulo quinto delfﬁftulo primero de la Circular Unica No.1l0 de 2001.

d

n.

ALIX CARMENZA C DES DE VERGEL : .
Jofe de la divisién de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacidn en lista de
.fecha ’ :
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

cor(a)

RTE GARCIA CARLOS REINALDO
dierado(a) v/o Representante de
BOLD INCORPORATED

[ERENCIA Radicacién No. S 91352

.
: S5o0licitud internacional UsS2004/507167 Q&N
Fecha jnicio fase nacional 10/10/2005 o o %'.;3
Tramite 11
Evento 379
Actuacidn 430 -

Oficio No.

¢« resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
{ Decizidén 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
noeracién en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
iea de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

La traduccién de los capitules descriptivo y reivindicatoric deberan estar
ampafiadas de los correspondientes dibujos.,

%3  fuere el caso, el solicitante debe adjuntar la traduccidn de los anexos del
porte de examen preliminar internacional (Art. 36.2.b) del tratado PCT.

La solicitud no contiene la copia del documento en gue consta la cesidn del
recho a 1la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art, 26-k)

cisidén 486.

cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisidn 486, se le
gquiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de
rificacién del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.

caso  de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se
nsiderara abandonada y perderd su prelacidn.

tificquese el presente- ficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
. del ecapitule quinto dé?\titulo primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

JXCCARMEINAN P D VRO,
do doe Ja/division de Nuevas Coeoeiones

antgérior requerimiento tue notificado por fijacidén en lista de
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SUPERINTENDENGIA
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Folio 452

2020
Bogota, D.C.,

ntenido de
2Contra elia
-OMercio al

Doctor Oficio N°

CARLOS R. OLARTE 12259 o

ASUNTO: Radicacion N° 05-7006
Solicitud internacional PCT/US2003/0023785
Fecha inicio fase nacional 28/02/2005
Tramite oM
Evento 379
Actuacion 430
Folios 001

Como resuitado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38
de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, articulo 27 del
; Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del
LOBAR Reglamento y Circular Unica de la Superintendencia de industria y Comercio, se le
/ comunica que:

V m Debe aclarar el nimero de reivindicaciones por cuanto en la solicitud
internacional figuran 107 y la solicitud en fase nacional contiene unicamente 106.

m Debe allegar el documento que acredita la existencia y representacion de la
sociedad Pharmacopeia Drug Discovery, Inc.

W La solicitud no contiene la copia del documento en gue consta la cesion del
derecho a la patente del inventor al solicitante 0 a su causante. (Art. 26-k)
Decision 486/00. Y

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisién 486, se le
requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de
notificacion del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.
En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se
considerara abandonada y perdera su prelacion. .

r

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal ), *r\

del capituio quinto del tityjo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001. e
d PR bW
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ALIX CARMENZA /"E PEDES DE VERGEL w
Jefe de |a Divisiép.‘rde Nuevas Creaciones.

El  anterior reguerimientg . fue notificado por fijacion en lista de
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Imwi.u;(.n) 22%0
RATOBECK  J. TAN

apoaerado{a) y/o Representante de

KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC

REFIRINCTA Radicacidn No. 5 111042

Solicitud internacional Us2004/005636

Fecha inicio fase nacicnal 16/12/2005

Tramite 11

Evento 79

Actuacidn 4430 11 = g

Oficio No.
Como  resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decisibn 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de

Cuoperacidn en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
nica de la Suporintendencia de Industria )y iomercio, se le comunica que:

3 fuere el cago, el solicitante debe adjuntar la traduccidén de los anexos del
L Lo de examan preliminar internacional (Art. 36.2.b) del tratado PCT.

?. La traduccién de los capitulos descriptivo y reivindicatorio deberén estar
acompanadas de los respectivos dibujos.

g umplimiento de lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisidén 486, se le
requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de
wtificacién del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.
in caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se
rensiderard abandonada y perdera su prelacidn.

ot Lfilgquese el presentefoficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
2y, del capitalo guintq,del titylo primero de la Circular Unica No.10 de 2001.
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ALLX CARMENZAS ,:E:S{"EDES DE VERGEL
Jefr de la divisidn de Nuevas Creaciones

2l anterior requerimiento fue notificado  por fijacidn en lista de
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Bogota, /z%

2020 . 22%//

Doctor(a)

RAISBECK J. IAN

Apodérado(a) y/o Representante de
KIMBERLY CLARK - WORLDWIDE, INC.

REFERENCIA Radicacidén No. 6 35337
Solicitud interuacional Us2004/019446
Fecha inicio fase nacional 29/05/2006
Tramite 11
~ Evento ) 378
Actuacién ' 430
oficio No. f;f;’ /.

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decisién 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacidén en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
Onica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. 8i fuere el caso, el solicitante debe adjuntar la traducci6n de los anexos del
reporte de examen preliminar internacional (Art. 36.2.b) del tratado PCT.

2. La traduccién de los capitulos descriptivo y reivindicatorio deberan estar
acompafiadas de los respectivos dibujos.

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisidn 486, se le
requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de
notificacién del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.
Fn caso de no dar cumplimiento al presente requerimientco, la solicitud se
consideraria abandonada y perdera su prelacién.

Notifiquese el precente-qoficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
e), del capitulo;quintp”del titulo primero de la Circular Unica No.10 de 2001.
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S
o
C??V
ALIX CARMENZA/CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la divigidn de Nuevas Creacicnes

;
ELl anter&or fequerimiento fue notificado por fijacién en lista de
: / g0 N S
fecha___. AL ZDM5M
adpall




Rogota,
2020

Roctor (a})
.RAISBECK J. IAN

apoderado(a) y/o Representante de
KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC.

REFTERENCIA Radicacidén No. 6 42753
Solicitud internacional Us2004/026913
Fecha inicio fase nacional 21/06/2006
Tramite il
Evento 379
Actuacion 430 R
Oficio No. Coa D33

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
‘Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. §8i fuere el caso, el solicitante debe adjuntar la traduccidn de los anexos del
report.e de examen preliminar internacional (Art. 36.2.b) del tratado PCT.

in cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisidn 486, se le
requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de
wtificacién del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados.

In caso de no dar cumplimiento al presente requerimientoc, la solicitud se
onsiderard abandonada y perderd su prelacidn.

lotifiquese el presente oficio conforme a lo dispuestc en el numeral 5.2, literal

1), del capitulo quinto del titulo primero de la Circularx Unica No.l10 de 2001.

v [
LIX CARMENZA CRSPEDES DE VERGEL
efe de la divisidén de Nuevas Creaciones

alterior requerimiento fue notificado por fijacibn

3G RN 2006

en lista de

74
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Bogota, D.C., 06 de diciembre de .2007 - ZoL
Abogado
J. IAN RAISBECK
ASUNTO Radicacién 05-59509
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio 16571
Folios 007

Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad []

Via Nacional (]
Via PCT (fase nacional) Cap.| Cap. | ]
No. Sol. Internacional: PCT/US2003/029003

Fecha de Presentacion Internacional:  septiembre 12 de 2003

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1.  -Descripcion: Folios: 49 a 81

1.2.  Reivindicaciones:  Folios: 82 a 89 ‘

1.3.  Dibujos: Folios: 38 a 48 y partes posteriores de dichos folios.
1.4 Prioridad: 19 de diciembre de 2002, US. No. 10/325,469

2. Objeto de la invencion

« La Invencion se titula “PRODUCTOS NO TEJIDOS QUE TIENEN INDICIOS
CON PATRON” (folio 1)

En la reivindicacion independiente 1 se define un producto no tejido que
comprende: _

Una hoja de base que comprende una tela no tejida;

Indicios con patrén que indican la presencia de un aditivo que se ha aplicado a la
hoja de base, los indicios con patrén siendo visibles desde por lo menos un lado
de la hoja de base, los indicios con patrén teniendo un disefio de tipo de
despliegue que, cuando se compara el por ciento de cobertura de area de los
indicios en contra de la dilacion, los indicios con patrén se .definen por la
siguiente expresion matematica

f(x)= AX*+Bx+Y

en donde A es desde alrededor de -0.7 alrededor de -0.4; B es desde alrededor
de 12 alrededor de 16; Y es desde alrededor de 2 alrededor de 5.



T Temevaaes U UG ULHNG UT PIVUUGLIO UB USU que
comprende dos o mas estratos y por tanto teniendo dos o mas superficies de
estrato internas, dos de los estratos siendo estratos exteriores, en donde una o
mas de las superficies interiores contienen un tist con patron los cuales son
visibles a través de por lo menos uno de los estratos exteriores, los indicios con
patron tienen un disefio de tipo de despliegue que, cuando se compara el por
ciento de cobertura de area de los indicios en contra de |a dilacién, los indicios
con patron son definidos por ta siguiente expresion matematica

22%Y-

()= AP+Bx+Y

en donde A es desde alrededor de -0.7 alrededor de -0.4; B es desde alrededor
de 12 alrededor de 16: Y es desde a!reldedor de 2 alrededor de 5.

En la reivindicacion independiente 24 se define un producto no tejido que
comprende: , .
Una hoja de base que comprende una tela no tejida;
Unos indicios con patrén que indican la presencia de un aditivo que se ha
aplicado a la hoja de base, el aditivo comprende un virucida, un agente
suavizador, un emoliente, un perfume encapsulado, un agente limpiador, un
humedecedor, un agente antimicrobial, o un antiséptico, los indicios con patrén
son visibles desde por lo menos un lado de la hoja de base, los indicios con
patron tienen un color azul y tienen un disefio de tipo de despliegue que cuando
sé compara el por ciento de cobertura de area de los indicios en contra de |a
dilacién, los indicios con patrén son definidos por la siguiente expresion
matematica

f(x)= AxC+Bx+Y

en donde A es desde alrededor de -0.7 alrededor de -0.4; B es desde alrededor
de 12 alrededor de 16: Y es desde alrededor de 2 alrededor de 5.

« El problema planteado en esta solicitud consiste en desarrollar un material no
tejido que contiene ingredientes tales como emolientes, humedecedores,
antisépticos, limpiadores, entre otros e indicadores visuales impresos que no
interfieren con la estética y funcionalidad del mismo y requieran una cantidad
minima de tinta

La solicitud en estudio presenta un producto no tejido con un aditivo quimico
aplicado sobre la base del mismo y una clave visual distintiva o indicio con
patrén.

» El objeto de la invencion se catalogé como DO4H 1/00 segin la Clasificacion
Internacional de Patentes (IPC).

3. De la solicitud de Patente

3.1.  Descripcion (articulo 28 D. 486)

» Elcapitulo descriptivo no incluye las figuras o dibujos de la materia de inve.ncic')n;
para efectos de digitalizacién, se sugiere enviar copia de los correspondientes
folios.



En conclusién, el capitulo descriptivo no cumpliria con el requisito de claridad de

224§

acuerdo con el articulo 28 de la Decisién 486. ﬁ/

3.2, Reivindicaciongs (articulo 30 D 486)

* La reivindicaciones independientes 1, 16 Yy 24 definen un material no tejido que
comprende indicios con patrén, en donde los indicios tienen un diseﬁo de tipo de

despliegue.

Dicho disefio tipo de despliegue no esta definido y sustentado en el capitulo
descriptivo, por lo cual no es claro si se refiere a un patrén en donde una
pluralidad de elementos forman un disefio tipo despliegue o si se trata de un
patron que comprende una pluralidad de elementos en donde cada elemento

tiene un disefio tipo despliegue.

-Asimismo, dichas reivindicaciones mencionan un disefio de despliegue “que,
cuando se compara el por ciento de cobertura de area de los indicios en
contra de la dilacién, los indicios con patrén se definen por la siguiente

expresién matematica
f(x)= AC+Bx+Y

en donde A es desde alrededor de -0.7 alrededor de -0.4; B es desde
alrededor de 12 alrededor de 16; Y es desde alrededor de 2 alrededor de 5",
(Negrita personal)

El parrafo resaltado en negrita sefala el resultado a alcanzar con el disefio del
patron de indicios, el cual es obtenido mediante un sistema de analisis de
imagen. Esimportante mencionar que las reivindicaciones deben caracterizar un
producto por la forma o constitucion del mismo, las partes que lo componen y
todo lo que permita establecer de cémo se llego a ese resultado. No se aceptan
reivindicaciones que caractericen ventajas, efectos o resultados. Porlo anterior,
el parrafo en negrita debe eliminarse de las citadas reivindicaciones.

En conclusion, el capitulo reivindicatorio no cumpliria con el requisito de claridad de
acuerdo con el articulo 30 de la Decisién 486,

4. Determinacién del‘Estado de la Técnica

Considerando.que la fecha de presentacion de la primera solicitud de patente de la
cual se reivindica prioridad es: 19 de diciembre de 2002, se buscaron documentos
del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicacion anterior a esta,

Es importante resaltar que para efectos de la busqueda de anterioridades y el
examen de patentabilidad de la presente soficitud y de acuerdo con las objeciones
citadas en el numeral 3 de la presente comunicacion, Gnicamente se consideraron
las caracteristicas técnicas de los materiales no tejidos correspondientes a su
estructura, forma, y constitucién y los dibujos de la solicitud original. -



publicaciéﬁ
"MULTI-PLY TISSUES HAVING 11 de abril de
D1 US 6,221,211 INTERNAL INDICIA” 2002

5. Anilisis de patentabilidad (segtin requisito) (articulo 14 D486)

5.1 Novedad (articulo 16 D486)

Respecto a la solicitud en estudio

» La reivindicacion independiente 1 hace referencia a un producto no tejido que

comprende:
Una hoja de base que comprende una tela no tejida;
Indicios con patrén visibles desde al menos un lado de la hoja base

Un aditivo aplicado en la hoja de base

La reivindicacion independiente 16 define un producto de tis( que comprende:
Dos o més estratos con dos 0 mas superficies de estrato internas y externas en
donde una o més de las superficies interiores contienen un tist con indicios con
patron los cuales son visibles a través de por lo menos uno de los estratos
exteriores,

Un aditivo aplicado en una o mas de las superficies

l.a reivindicacién independiente 24 define un producto no tejido que comprende:
Una hoja de base que comprende una tela no tejida;

Unos indicios con patrén que indican la presencia de un aditivo que se ha
aplicado a la hoja de base, el aditivo comprende un virucida, un agente
suavizador, un emoliente, un perfume encapsulado, un agente limpiador, un
humedecedor, un agente antimicrobial, o un antiseptico, los indicios con patrén
son visibles desde por lo menos un lado de la hoja de base, los indicios con
patron tienen un color azul.

Respecto al estado de la técnica

¢ El documento US 6,221,211 (llamado D1 de aqui en adelante), divulga un

pfoducto de tisi multicapa que contiene indicios internos, tal como un patron
impreso sobre una o méas superficies internas de las capas del producto, el cual
es visible a través de las capas externas del tist e indica la presencia de algtn
ingrediente especial en el producto, tal ingrediente o aditivo comprende virucidas,
emolientes, limpiadores, humedecedores, agentes suavizantes, fragancias
encapsuladas, entre otros. Las hojas de tisti pueden tener un pesobasede 10 a
60 g/m”. Los indicios internos pueden impartirse con cualquier patron o color,
patrones geométricos o abstractos, tales como puntos repetitivos se utilizan para
tal fin; entre los colores utilizados para tales indicios internos se mencionan el
gg;ﬂ o el verde (folio 98, resumen, folio 99, columna 1, linea 20 a columna 2, linea

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, todas las caracteristicas estructurales
del producto no tejido, sefialadas en las reivindicaciones 1, 16 y 24, ya eran
conocidas en D1. Por lo cual, la materia de invencién de la solicitud en estudio
no. puede considerarse nueva. Es importante mencionar que al encontrarse

2246
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novedoso, por consiguiente carece de novedad.

En conclusién, las invenciones propuestas con la solicitud en estudio se encuentran
afectadas en su novedad de acuerdo con el articulo 16 de la Decisién 486.

6. Conclusion:

Los requisitos de patentabilidad de |a presente solicitud se encuentran afectados asi:

o Reivindicaciones . .
N Documento afectadas Requisito que afecta
D1 UsS 6,221,211 1-34 Novedad

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de 60 dias contados
a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacién. En caso de no dar

respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los.

impedimentos para la concesion, se denegara la patente,

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001,

//

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Divisioyf de Nuevas Creaciones

E! anterior ;re'que}g%?iengo fue notificado por fijacion en lista, de fecha
9 i 7007 -
T |

CONCEPTO TECNICO No.2409 EXAMINADOR TECNICO
, Cdédigo N0.202076

“Lq
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AOEXD 2 g1
' n“N JUL L e o \j/

&, DEINDUSTRIA
st Y COMERCIO . ¢/

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

. S ! 1
RESOLUcloN - gagq4 {1 ABR )DD
.F’or ia qual s& resuelve un recurso ?6 ABQ 2001 |
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejercicio de sus facultades legales, en especial de lag que se confineron en los articulos 4, numeral 24
' del decreto 2153 de 1992 y 50 del codiga contencioso administrativo, y-

: CONSIDERANDO

PRIMERO; Mediante resobicion 27345 de 2000, 1a Superintendenci de Industria y Comercio ordend archivar
la salcitud conlenida en este expedienle. < '

SEGUNDO: Mediante escrito radicado en esta entidad el 02 de enero de 2001 bajo el nimer 90027207
00000005, el dactor Carlog R. Olarle, interpuso, con el lleno de log requisitos de ley, recurso de reposicion
conlra la decisitn contenida en 1a citada resolucion. El obieto del reciso ag que se revoque la mencionada
resolcion y en su lugar se confinde con el rdmite de Ja solicilud de patente de invencion de la referencia, y
se fundamena de a siguiente manera:

Manifiesta el doctar Cinlos R Olarte, luego de tranecrbir el arliculo 66 del codigo de procedimiento civil , que
dicha norma tiene “dog propasitos aparentes: primero, Ja ley desea que solamente exisla un representante

- aciuando en cualquier momento durante el proceso, en principio para consolidar en un solo abogado las
ubligeciones y devechos de I paite representada; y sequndo, en ¢ caso que el paderdante olorgue facultades
de representacion a varios abogados, la ley establece un orden jerarquico entre log abogados listados. Sin
embargo, no resulta clam si, para que actie de manera nicizl uno de bs sustitutos si que otye el apoderado
principal, se requiera que el principal expida una sustitcicn expresa, como lo exige el Degpacho en la resolucion
impugnada. El mismo articulo 66 parece establecerlo contrario, pues expresamenle reconoce que los deméas
ahogados listados en efeclo ¥a gozan de una condcion da apoderadog suslituos, razon por la cual no existe
necesidad de presentar un documento adicional para demostrar esla situacion, ain mds cuando el apoderado
principal no ha obrado en gl framile administralivo. Eg decir, &l articulo 66 parece permilir una sustitucion
implizita, al menos cuanda actda por pimera vez uno da log apoderados sushiutos, entendiéndose que el
principal siempre podria reasumirel poder. Esla conclugidn lambién se encuentra respaldada por fa intencion
del solicitante, pues de una sim;ﬂé'lec!ura._de! poder en el caso concreto resulta claro que ésle concedia
facullades a cualesquiera de los abogados nombrados (fodos miembros de I misma firma como lo sugiere
fazonablemente el membrele), sin imporlar su ordan.? '

dedala por otra parte, que "La pasicion esbozada por el Despacho en Ja resolucion impugnada se aparta de
Mmanera inesperada de aquella establecida en casos anlenores, donde con bg mismos hechos —e nclugg con
el mismo solicitante- consideraba que no era necesario aportar la sustifucion ahora exigida. Esla reversa
inegablemente genera una grave insequridad juridica, en lanto una modifcacién tan radical en Ja préciica
retferada del Despacha, sin previo avigo, no puede sino caugar Irauma entre Ing adminisirados, quienes antes
de una fecha creen que eslan cumpliendo con log cterios del Despacho, y de un momento para ol se les

‘“n'\lu: o ) (-lm tamarnta lan pa, | i B I " . .
Lamiig saprendentements las reglag del 1€g0. Para duskacisn del Despachs, me permilg aporlar dos cases

como ejemplos donda ¢ Examina.dor Juridco aceptd el Documento de Poder a nombre de Plizer Products

) I

Canera 13 N° 27.00 Pisos 5%y 109
Commutador 334 1 221-2-.3.4

. © Fax 281 3125 .
Santafé de Bogot4, D.C. - Colombia

!

————
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S5y SUPERINTENDENCIA
(\'5?“% DE INDUSTRIA |

m
5}‘ o] .
| o ] i y COMERCIO 22 ¢/ 5
RESOLUCION Q13 dq
Por la cual se resuelve un recurso
Inc. como valido sin requerir en ningin momento la sustitucion que ahora conglituye el tnico molivy de
avundono para esta soficitud, En el expedente No D077 825 sa allegs el poder el dia de |a presentacion de
la solicitud, y en el primer aulo de forma el Examinadar Juridizo no hiza comentarig alguno sobre ¢ padar
aliegado. En el sequndo cago, ventlado dentro del expediente No 99.001.405, ¢ Examinador Juridicn, -
aparentemente a pesar de revigar ¢ poder allegado —objetandolo encuanlo a la fraduccidn-, no requino la
presentacion de una. sustitucin ® ' ' ‘

Sefiala poer ofra parle que 3 acluacion del Despacho resttta contraria a lo dispuesto por los aticulos B3 y 209
de la. Conslitucion pol-l'lica,' articulos que en sy opinion deben “ser lenidos como el marco de referencia e
accin de la Adminigteacion Piblica, en este caso, ¢ la SIQ al acometer Jog procesos Gz estudio v aprobaion
de las patentes, Ese marca de referencia obliga a la Administracion a comportarse de tal forma que respete

artlerior, el Despacho pudo per‘feclameﬁfe oplar por solicitar el comespondente documento de suetitucion para
sanaar el rquisito formal presunlamenlé:’;rx;omplam. Por el contranio, habiendo podide bmar esla via, menos
onerosa y mag eficaz para asequrar la preeminencia de la noma sustancid sobre Ia procesd, el Despacho en
cambio se apresury a declarar abandonada la solicitud, Io cual cercena del lodg los derechos de mi apoderada’
c ‘ .

Anola lambign que Ta S1C vunerd con la conducta descrita en el numeral anlerior, el articuo 3 de 3 Ley 400
dz 1998 v log articulos 2,3y 12 del Codign Contencioso Administralivo,. | ag anleriores nomas, en decarolln
del orticulo 209 y 83 de 1a Congtitucion Nacional, claramente obligan a la Administracion a remaver los
ubstéculos puramente formaleg —como la ausencia del documento de sustilucisn- para hacer efeclivos los
derechos da kg adminislrados, evitando decisiones inhbilorias como | contenka en 1 resolucicn impugnada.
Aceplando una vez mas en gracia de discusion que la suslitucion era un documento sin el cual no se podia
decidi, en aras de preservar el principio conslitucional de efcacia desamollado en eglag naimas admnistrativas,
~ bastaba que, conforme a I dispuesto en el articulo 12 del Codigo Contencinso Adminigirative, o como un
requenmiento contenido en un examende fondo de acuerdo al articulo 97 de la Decizion 344 (o el arliculo 45
de s nueva Decision 486), se le hubiera dado la oportunidad al suscrity para que ralifcara la acluacion
adelintada. Para e efecto hubiese bastado un simple requenmiento de Ja sustifucion.”

Finaliza su argumentacicn sefalando que, *Es interesante acudr también al articulo 4 de C.P.C,, que se refiere
a ki intespretacion de las normag procesdes: ‘M inleprelar la ley procesal, el juez deberd lensr en cuenta que
el objeto da los procedimientos es la efeclividad de los derechog reconocidos por la ley sustancial...’ Esle
aiticula desamola el mandato delarticub 228 de 1a Constitucion, texto que igualmente respeta la prevalencia
del derecho sustancial sobre el'p;pcesal, Y que tuvo como fundamento evitar Jag sentencias inhibitorias, en
abslracto o las terminaciones de procesos con una nulidad, como consecuencis del descuido en g
saneamiento de las formas. La Corte Constiturional amoja un norle imporlante sobre I3 diferencia entre
formalidades y el excesivo formaligmo al intemretar el articulo 228: 'Como se puede apreciar la intencidn del
constituyente no fue la de eiminar o preceplos legakes que establecen formalidades o requenmientos en el
Iréimite de los procesos jujiciales..;'sino abolir el excesivo rgotismo forma, es decir, la exigencia'de multiples
condizionamientos de forma que en nada tocan con el fondg del asunto somelidg a juicio, 0 con el derecho
en i mismo considerado, y que sy omision no impide que el fallador profiera decision definiendo a quien
coresponde el derechn. (Corle Consilucional, Sentercia C026, 03 febreny 1993, MP. Jaime Sanin
Giiffenstein)’ Eg decir, ciertamente exigten formalidades que deben cumplirse ~comg I puede ser el aporte
I una sustincion en este caso-, pero b qua advierta 1 Corle e5 que, en el eventy de su ausencia, o fallador
debe buscar sy saneamiento y evitar que dicha ausencia ses gl molivo de la declaracisn de abandono de un
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feamite. B propio C.P.C. dispone que entre los deberes del fallador se encuentra precisamente el de evitar
nulidadss y providencias inhibiforiag (At 37, ondinal 4). En este caso, comn b he manifestadg anlenormente,
el Desgpacho liene lag hmamienlas procesales para haber solcitado formalmente el saneamiento de una
formalidad que se considerd no cumpkda...Finalmente, valga Ia pena sefidar que adjunto una sustitucion del
Dr. Alvaro Correa-Ordofez, pimer abogado listado en el documento de poder inicialmente aportado en egle
Iraemite, quien adcionalmente rafificq la actuacion del suscrito hasta la fecha. Espero iqualmente que el
Despacho consklere que con esle documento se esté dando cumplimiento con la formalidad exigida en Ia
iesolucian impugnadi. ‘

ARTICULO TERGERQ: Para alender lo senalado en el ar.tl'culp 39 del codigo contenciogn administrativo eg

~ preciso resolver lodas las cuestiones cue hayan sido planteadas y las Que aparezcan con molivo del recuren,
en los siguientes lérminos: :

D acuerdo con lo dispuesto por el articulo 22 de la Decision 344 expedida por la Comision del Acuerds de
Carlagena, noema comunilaia aplcable al caso en estudo por ser 1 vigente al momento de expedsse el acto
administrativo que se impugna, establece que: "5i del examen resulla que Ja solicitud no cumple con los
requisitos a los que hace referencia el arficul anlerior, la ofcina nacional compelente formulard lag
‘ohservaciones comespondientes a fin de que el pelicionarn presente respuesta a las mismas o complemente
o antecedentes’dentro del plazo de freinta diag hibiles siguientes ala fecha de nolifizacion, Dicho plazo serd -
prorogable por una sola vez y por un periodo igual, sin que pierda su prioidad. i a la expracidn del 1érming
eefialade el pelicionario no presents respussta a las obeervacionas o no complementd los anlecedenten ¥
requisitos lormales, se congiderars abandonada la solicitud '

Conforme Jo dispone el articulo 14 de la Decisicn 344 tk2 a Comision del Acuzrdo da Cartagena "Ala salcitud
deberan acompafiarse, en el momento de sy presentacion: &) Los poderes que fueren necesarios...c) Los
demis nequisitos que establezcan las legslacionas intemas de los Paiges Miembros.* Por su parte, el articulo
~ 4 del Decreto 117 de 1994 sefala, con referencia al citado articulo 1 4, como "Requisitos adicianales de I
solicitud...q) Los documentos que acrediten la existencia y representacion legal de la persona juridica
pelicionaria”,

Por su parle en el articulo 65 del codigo de procedimiento civil se eslablece que: *En ningin proceso podrd
acluar simullaneamente mas (e : un apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan
vanios, se considerard como principal el primero v los demas como susltifulos en su orden ..

S ——— .

“La sustifucion a distintg abogado sdlo podra hacerla el apoderado principal, cuanda los suslifulos eslén
ausentes o falen por olro motivy g no quieran gjercer gl poder; cicunglancias que e pincing! podra afirmar
bajo juramento que se considerars prestado con la presentacion del egcilo...”

Examinado nuevamente el expediente se encuenira que la presente solicitud se relaciona con denvados de
2-desoxihidromicin. ‘

Un recuento de lag acluaciones surlidas en esle expadiente permite establecer que mencionarxose desde un
comienzo como apoderado de la socizdad solcitante, Pfzer Products Inc., &l doctor Carlos R (larte n

o
@ N, i IL‘. (1 L™

allegn pader que lo faculte para - cluar, N acreditacion de I3 existencia y representacicn de dicha solcitante,
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parlo anferior y en seguimiento del framite adminislrativo se efeciud requenmiento en el mismo senfido, es
decir para que acreditara personerfa para actuar. En esle caso hubo ademég observaciones de cardcler Iécrico
formuladas por esta oficina.

Para responder a la manifestacion del recumente segin la cual la isposicion dal arliculo 65 fiene £omo
proposito determinar que solamente exisla un representane actuandn en cualquier momento durante ¢l
proceso, comparle esta Oficing la apreciacion del recuente, como también que a ey perniile que el
poderdants olorgue faculladag de representacion a varos abogados, Na obstanle, no comparte la posicidn del
doctor Olarte en cuanto a que no sea claro, ala luz de dcha norma, que pueda acluar un apodere}do sustituto
sin necesidad de sushitucion del poder. Es clar 3 este respecto lo dispuesto porla citada norma al establacer
que: “Si en e poder se mencionan varios (apoderados), se considerara como prreipal el primero ylos demas

. como sushitutos en su orderf.

En el caso que se examing es claro, Iarﬁbién, que quien figura como apoderado principal por ser el plimero
de un listado es el doclor Alvam Corea Ordodez {ver documenta da poder a folio 50 vy siguientes del
expediente). Asi las cosas, en sequimiento de dicha norma procesal resulta indudable que quien acltie como
apoderado y no gea gl principal debe acluar facullado per una suslilucion que provenga ds dicho primer
apaderado. Entorces, figurando el docior Carlos R. Olarle como apoderado sustituto, sequndo en el orden
establecido por el poderdante, ha debido operarse la suslitucion por parte del doctor Alvaro Comea OrdoAez,
apoderado principal, lo que en efecto no ge hizo.

Valgia en esle punlo traer a cuenlo I3 disposicion del articulo 27 del cadigo civil segtn 1a cual: “Cuanda el
senliclo dé la ley sea claro, no ge desatendera su tenor literal a pretexto de consulla su espinfu..”

For b anterior, no se acepla la angumentacian del recurenie en punto a poner en duda que exista la necesidad
de dirge la sustitucion a favor de quien buscaba actuar como apoderado en el tramite administrativo en
cueshion.

No desconoce esta Oftina que pueda darse con =) enlendmiento de lanorma en cuestisn un nueva enfoque
a una posiién asumida con anterioridad Jo que no quiere decir que se esld infentando ahora o antes

desconocer una disposicion legd pues lo que se busca en todg caso es dar estricta aplicacion al orcenamiento
juridico comespondiente, ‘ '

Con referencia a la aplicacion de Jos principios legales y conslifucionales que enurcia e recumrente resulta
perlinente aclarar que ha sidg politca de esta entidad dar en lodo cumplimienio a lalag principios, claro estd
sin desconocer que hay normas de procedimiento que son de imperalivo acalamiento, pues no en vano lag

normas que ngen bs procegos son consideradas por la misma ley como de orden pablico y por consiguiente
de: obligatorio cumplimiento.

Con relacion a la aplicacion del pncipio dz buena fe ha manfestado Ia Corte Conslittcional: “sle; en efectn,
no consiste en que el Estado debg someterse sin andlisis ni posibilidad de evaluacion a lo afirmado por los
parliculares. Implica sj que las auloridades presuman ~juns tantum- que las personas aclian ante ellas da
buena fe, pero siempre con la posibilidad conelativa de desvirluar Ja presuncion, con ameglo a derecho,
exigiendo enfonces Jag consquienteg responsabilidades por violacion de |3 Conglitudion o de lag keyes (art. 6°
C.N) Sentencia T-381 de 14 de sepliembre de 1993, ' |
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Ahora bien, coga distinta es que anle 1a carencia del corespondente escrito de sustilucion, con b que se falta
sin duda al cumpimiento de una formalidad, ha debido la Administracion hacer el requerimiento en tal sentido
en aras de dar pimacia a las normas que requlan el derecho sustancial y remover de oficio log obstaculos
puramente formales, con el fin de no declarar ! abandona de la solicitud.

Asi las cogas, faltando un documento que permiliera fener por cumplidos log requisitos formales de la soltilud

la at:tuacion que comespondia era el requenmiento al apoderado susfituto concedienda el plazo que sefala Ja
ley, lo que ciertamente no se hizo. ‘

EEncuentra, enfonces esle Despacho que no se aclug conforme a dha disposkcion para asi evitaruna decisian
como la que ahora se impugna, dando la oportunidad al soltitante de perfeccionar sy sclicitud en bg aspeclos
maramenle procedimentales, por tanto es del caso acceder a lo solicitado por el recumente.

Se agrega a lo anlerior que con el £scrito de recurso se presentd memorial de suslitucion con' la
corespondiente ratificacion de lo actuado por parte del doclor Cados R. Olarte.

Por lo expuesto, encuentra esta Stpenntendercia mzon uridea véida para acceder a la revocatoria planteada
y ordenar la consecuente conlinuacion del iramite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision conlenida en a resolicidn 27345 de 2000 par medio de fa cual se
ordend amchivar un expediente, en consecuencia se ordens la continuacion del Irdmite administrativo para tal
fin enviese el extracto de publicacion a la Oficing de Comunicaciones para lo de su compelencia,

| ' :

ARTICULO SEGUNDO: Nofifigese personalmente e confenido de esta resolucicn al doctor Carlos R, Olarle,
& quien se reconoce personeria como apaderado suslitulo del solcitante, entregandola copia de la misima,
advirtiendole que contra ella no procede recurs alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMDI AsE
Dada en Bogota D.C,, a los 3 7. [N oa)

* EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERC!O,

Daoctor T
Carlos R. Olarle . o
Calle 35 N° 7 - 25, piso 4

Bogota D. C.
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Porla cual se resuelve un recurso _ ? 8 A B R ZDUI

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejeiciio de sus facullades legales, en especial de las que se confirieron en los arliculos 4, numeral 24

del decreto 2153 de 1992 y 50 del codigs contencioso administrativo, v

CONSIDERANDO

PRIMERQ: Mediante resolucion 27349 de 2000, la Superintendencia de Industia y Comercio ordend achivar
la solicitud conlenida en este expediente. '

~ SEGUNDO: Mediante escrito radcado en esta enfidad el 02 de enero de 2001 bajo el ndmero 99019541
00000004, el doctor Carlos R, Olarte, interpuso, con el leno de log requisitos de ley, recurso de reposicion
contra la decision conlenida en la cilada resolucidn. E! obielo del reciesg ag Gue se revegque 1a mencicnada
resolucion y en su lugar se confinte con el Iramite de |3 solcitud de patente de invercion de la referencia, y
se fundamenta de la siguiente manera: '

Manifiesta el doctor Cardos R, Olarte, luego de franscribir el articulo 66 del codigo de procedimiento civil , qQue
dicha norma tiene “dos propositas aparentes: primero, la lay desea que solamente exigla un representante
actuando en cualquier momenlto durante el proceso, en principio para consalidar en un solo -abogado las
obligaciones y derechos de I3 parie representada; y segundo, en € caso que el poderdante olorque facultades
de representacion a variog abogados, la ley establece un orden jerarquico entre los abogados listados. Sin
embargo, no resuta clam si, para que eclie de manera nicial uno de bs sustitulos sih qua obre el apoderado
prircipal, se requiera que el pancipal expida una sustiticion expresa, como lo exige el Despachn en la resolucian
impugnada. El mismo articulo 65 parece eslablecer lo conlrario, pues expresamente reconocs que los demas
abogados listados en efeclo ya gozan de una condeion de apoderados sustitutos, rmzén por la cual no existe
necesidad de presentar un documento adicional para demostrar esla situacion, ain mas cuando el apoderado
principal no ha obrado en el trémite administrativo. Es decir, el arliculo 66 parece pernilir una susfitucion
implicita, al menos cuando aclia por primera vez uno de los apoderadog suslitutos, entendiéndose ‘que el
prncipal siempre podria reasumir el poder. Esla conclusidn también ge encuentra respaldada por la infencion
del solicitanie, pues de una simple lectura del poder en &l caso corcrelo resulta claro que ésle concedia
facullades a cualesquiera de log abogados nombrados (todos miembros de I3 misma frrma como lo sugiere
razonablemente e membrete), sin importar su orden” ;

dedala por ora parte, que ‘La posicion esbozada por el Despacho en a resolucion impugnada se aparta de
manera inesperada de aquella establecida en cagos anterioras, donde con bos mismos hechos consideraba que -
no era necesario aporlar la sustificion ahora exigida. Esta reversa innegablemente genera una grave
insequidad juridica; en tanto una modificacion fan radical en |3 praclica reilerada del Despacho, sin previo
avise, no puede sino causar Irauma entre los administrados, quienes anles de una fecha creen que estan
cumplendo con los crteros del Despacho, y de un momeno para ofro se les cambia soprendentemente ag

reglas del juego. Para ustracion del Despacho, me parmito aportar dos casos como elemplos donde o

[

Examinador Juridico aceplo el Documento de Poder a nombye de Plzer Products Ine. come valido sin requerir
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Por la cual se resuelve un recurso

€n ningin momento la'sustitucion que ahora constiluye el tinico molivo de abandang para esla solcitud. En
el expedenta No 9.077025 <o allegd el poder el dia de 12 prasentanidn de Ja soltitud, ¥ en e pimer auly e
forina el Examinador Juridco no hizo comentaio alguno sobre el poder allsgado. En « segundo caso, veniitado
dentro del expediente No 99.081.405, el Examinador Juridco, aparentemente a pesar de revisar el poder
allegado —objetandolo en cuanto g la traduccidn-, no requird la presentacion de una sustitucion.”

e

Sefiala por olra parte que la acluadon del Despacho resulta contraria a lo dispuesto por los articulos 83 y 209
de la Constitucion politca, articulos que en su opinidn deben “ser tenidas como el marco de referencia de
accion de la Administracion Piblica, en este caso, de la SIC al acomeler log procesos de estudio y sprobacion
dez las patentes. Ese marco de referencia obliga ala Administracion a comporiarse de tal forma que respete
la presuncidn de buena fe del solcitante y adicionalmente 2 ohseryar un Irdmite eficaz. Tenido en cuenta lo
anterior, el Despacho pudo perfectamente oplar por solcitar el corresporidistite documento de susttucion para
sangar el requisito formal presunlamente ncomplato. Por el conlrano, habiendo poddo tomar esta via, menos
onerasa y mae eficaz para asegurar la preeminencia de la norma sustancia sobre la procesal, el Despacho en
carnbi se apresun a declarar abandonada la solitud, lo cual cerena del todo los derechos de mi apaderada’”

Anata tambign que ‘la SIC vuners con 1 conducta descria en'el numeral anterior, el articun 3 da h Ley 439
de: 1998 y los articulos 2,3 y 12 del Cadign Conlercioso Administratvo.. Las anteriores nomas, en desavolio
del articulo 209 y 83 de I3 Constitucion Nacional, claramente obligan a la Administracidn a remover log
obstaculos puramente formales —como I ausencia del documento da sustilucién- para hacer efectivos los -
derechos de bs administrados, evitando decisiones inhbitorias coma !a contenida en la resolucian impugnada,
Aceplando una vez mas en gracia de discusion que Ja suslifucion era un documento sin el cual nn ga podia
decidr, en aas de preservar el prncipio constitucional de efcacia desarollado en estas normas admnisirativas,
bastaba que, conforme a lo dispuesto en el articuln 12 del Cadigo Contencioso Administrative, o como un
requerimiento contenido en un examen de fondo de acuerdo al articulo 27 de la Decision 344 (o ¢l articulo 45
de la nueva Decision 406), se le hubiera dado 1a oportunidad al suscrito para que ratificara 13 actuacion
adelantada. Para el efeclo hubiese bastado un simple requerimiento de Ja susfitucion”

Finaliza su argumentacion sefialando que, Es interesante ecudi también al articulo 4 del C.P.C., qus se refiere
ala iinlfmrelacbn' de las normas procesales: ‘Al inlerpretar la ley procesal, el juez deberd tener en cuenta que
el abjeto de los procedimientos es Ja efectividad ds los derechos reconocidos por la ley suslancial..’ Este
arliculo desarolla el mandato del articul 228 de Ia Constilucion, texto que igualmente respeta b prevalencia
del derecho sustancial sobre el procesal, y que tuvo como fundamento evilar las senlencias inhhilodas, en
“abstracto o las terminaciones de procesos con una nulidad, como consecuencia del descuido en el
saneamiento de las formas. L3 Corle Constilucional amsia un norte importante sobre la diferencia entre
formalidades y el excesivo formalismo al inlerprelar el articulo 228: "Como se puede apreciar la nlencion del
consfituyente no fue la de eliminar log preceplos legaks que establecen formatidades o requenmigntos en el
framite de los procegos judciales... gino abolir el excesivo rgorismo formal, eg decir, la exigencia de multiples
condicionamientos da forma que en nada tacan con el fondo del asunto sometido a ii}icio, o con €| derecho
en si mismo considerado, y que su omisidn no impide que el falladar profiera decision definiendo 3 quien
camesponde el derecho. (Corte Constitucional, Sentercia C-026, 03 febrero 1993, M.P. Jaime Sanin
Griffenstein)’ Es decir, cierfamente existen formaldades que deben cumplirse ~como lo puede sef el aporte
de una sustiticion en esfe Caso-, pero b que advierte la Corle g que, en el evenlo de su ausencia, el fallador
debe buscar su saneamiento ¥ evitar que dcha ausencis sea g molivo de la declaracidn de abandong de un
tramite. El propio C.P.C, dispone que entie los deberes dd fallador se encuentra precisamente el de evilar
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nulidades y providencias inhibiloriag (Art. 37, ordinal ). En este caso, como b he manifestada anlenormente,
el Despacho tiene lag herramientas procesaleg para haber golicitadg formalments el saneamienlo de una
formalidad que se considerd no cumplda...Finalmente, valoa la pena sefidar que adjunto una suslilucion del
Dr. Alvarg Comea-Ordofiez, primer abogado listado en el documento de poder incialmente aportado en egie
lrdmite, quien adicionalmente ralifica la actuacion del suscnfo hasla la fech.a.iEspem iqualmente que el
Despacho considere que con este decumento se esté dandg curhpﬁmiérjtﬁ con la formalidad exigida en Ja
regolucion impugnad:f. T

ARTICULO TERCERO: Para atender lo sefialado en &l articulo 59 del codigo contercioso administraliva es
Preciso resolver lodas lag cuesliones que hayan sida planleadas_y las que aparezcan con molivo del recurso,
en los siguientes 1érminos:

De acuerdo con lo disp("tésm por el articulo 22 de la Decision 344 expedida por la Comisién del Acuerds de
Cartagena, norma comunitara aplicabk al caso en estudo por ser I3 vigente al momento de expedrse g acto
adminigtrativo que se impugna, establece que: “Si del examen resulla que la solicitud no cumple con log
requisitos a los que hace referencia el articulo anterior, la oficing nacional compelenle formulard lag
ubservaciones comespondientes a fin de que el pelcionarn presenle respuesta a las mismas o complemente
los antecedentes denlro del plazo de Ireinta dias hibiles siguenles a la fecha de notificacion, Dicho plazo sera
profrogable por una sola vez ¥ por un periodo igual, sin que pierda sy pricidad. Si a la expracion del térming
sefalado el peficionario no pregsenld respuesia a lag obeenaciones o no complements los antecadentas ¥
requisitos formales, se considerard abandonada la solicitud .

Conforme lo dispone el articulp 14 de la Decisicn 344 de la Comisian del Acuerdo de Carlagena "Ala soleitud

deberan acompaiarse, en el momento de gy presentacion: a) Los poderes que fueren necesarios...c) Log
demas requisitos que establezcan las legislaciones infemag de los Paises Miembros.” Por sy paite, el articulo

4 del Decreto 117 de 1994 sefiala, con referercia 4l citadg articulo 14, como *Requisitos adicionales de la
solicitud...q) Los documentos que acrediten 1 exislercia y representacion legal de la persona juridics
pelicionaria®,

Per su parte en el articulo 66 de} cadigo de procedimiento civil ga eslablece que: *En ningin proceso podid
dciuar simultansamente mas de un apodsrado judicial ds Una misma persona; si en el poder s mencionan
varios, se considerard como prinzipal el pimero y los demag como sustitutos en su orden

" La sustitucion a distinto abogado 38lo podra hacesls el apoderado principal, cuando los sustitutos estén
ausenles o falten por otro motivo o ng quieran ejeicer gl pader; circunstanciag que el principal podia afirmar
bajo juramento que ge considerara prestado con I presentacion del egerito..

Examinado nuevamente el expediente se encuentra que la presente solicitud se relaciona con formacidn de
imdégenes para el diagndstico de frombosis, :

Un recuento de lag acluaciones surlidas en egfe expediente permite establecer que menciondndose desde un
comienzo como apaderado de la sociedad solicilante, Plizer Products Inc., al doctor Carlos R, Olarte, no se
allega poder que In faeulte Paa acluar, ni acreditacidn da 13 existercia v representacion de dicha solcitante,

LN T
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por lo anterior y en sequimiento del tramite administralivo se efeclud requenmiento en el misma sentido, es
deck para que acreditara personeria para acluar. En esle caso hubo ademas observaciones de caracler lécnico
formuladas por esta oficina, . » R

Para responder a la manifestacion del recurrente seqtn la cual la disposicion del articulo 66 liene como
propasito delerminar que solamenle exista un representante lablu.andd_‘éh_t;yalqui(ér momenlo durante gl -
proceso, comparte esta Oficina |a apreciacion del recurente, como también que Ia ley permite que ¢l
poderdante otorgus facultadss de epresentacion a varbs abogados. No obslante, re camparte 1a posicidn del
dector Olarle en cuanio a que no sea claro, ala iz de dcha norma, que pueda acluar un apoderado sustitulo
3in hecesidad de sushitucion del poder. Es claro a esle respacty o dispuests porla citada norma a! gclablecer
que: “Si en el poder s mencionan varios (apoderados), se considerara coma pricipal el pimero v los demas
como susfitutos en s orden” T '

Izn &l caso que se examina es claro, también, que quién figura como apoderado principal por ser el primero
dz un listado es el doctor Alvaro Comea Ordofiez (ver documento de poder a fulio 50 v siguientes del
expedients). Asi las cosas, en sequimiento de dicha rorma procesal resulla indudable que quien actie como
apoderado y no sea ef principal debe actuar facullado por'una sustitucion que pravenga de dicho primer
apoderado. Enlonces, figurando el doclor Carlos R. Olarta como apaderado sustituto, segundo en el onden
eetablecido por el poderdante, ha debido operarse la suslitucion por parle del doclor Alvarg Comea Ordofiez,
apoderado principal, o que en efecto no ge hiza. -

Valga en este punto traer a cuento J3 disposicion del articulo 27 del codiga civil segin la cual: "Cuands el
sentido de la ley sea claro, no se desatenderd su fenar literal a pretexto de consulla su espintu..”

Por o anteror, no se acepta la agumentaciin del recurente en punto a poner en duda que exista la necesidad
de darse la sustitucion a favor de quizn buscaba acluar coma apoderado en el framite administrative en
cugshion,

No desconoce esta Ofiting que pusda darse con el entendmients da I3 norma en cueslion un nuevo enfoqua
& una posicion asumida con ‘anterioridad lo que no quiere decir que se esld intentando ahora o antes
desconocer una disposicidn legdl pues Io que se busca en fodg caso s dar estricla aplicaciin al ordenamiento
juridico comespondiente. ' A '

!
Gon referencia a la aplicacion de log principios legales y constiticionales que enuncia el recurrenle resulta
pertinente aclarar que ha sido politca de esta enlidad dar en lodg cumplimiento a tale prircipios, clarg estd
gin desconocer que hay normas de procedimiento que son de imperativo acalamiento, pues no en vano lag

nuimas que ngen bs procesos son consideradas por la misma ley como da orden pdblico y por consiguienie
de abligatorio cumplimiento. '

- Con relacién a la aplicacion del principio da buena fe ha marnfestado la Corje Conslitucional: "Este, enefecto,
no consisle en que el Estado deba somelerse sin analisis ni posibilidad de evaluacion a lo afirmado por log
parteulares. Implea si que lag autoridades presuman —juris lantum- que lag personas acliian ante ellas d=
buena fe, perg siempre con la posibilidad corelativa de desviruar Ja presuncion, con arreglo & derecho,
exigiendo entonces lag consguientes responsabilidades par violacin de la Constitucion o de Jag leyes (art. G°
C:N) Sentencia T-381 de 14 de sepliembre de 1993,

co
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Por la cual se resuelve un recurso
Ahora bien, cosa distia es que ante la carencia del comespondente escrito de susfitucion, con b que se falla
sin duda al cumplmiento de una formalidad, ha debido la Administracion hacer el requenmiento en al sentidy
en aras de dar primacia a las normag que regulan el derecho sustancial y remover de oficio log obstéculos
puramente formales, con el fin de no declarar el abandong de la solcitud,”

Asi las cosas, faltando un documento que permitiera lener por cumplidos los requisitos formales de 1 solityd
la actuacion que conespondia era el requenmiento al apoderado suslituto concediendo el plazo que sefala la
ey, lo que ciertamente no se hizo.

Lncuentra, enfonces esle Despacho que no se actué conforme a diha disposicion para asi evitar una decision
camo la que ahora se impugna, dando la oportuadad al solcitante de perfeccionar su sdicitud en s aspeclos
meramente procedimentales, por fanto es del caso acceder a lo solicitado por el recurrente.

Se agrega a lo anlerior que con ‘el escrilo de recurso se presentd memonal de sustitcion con la
conespondiente ralificacion de lo acluado por parle del doctor Carlos R. Olarle.

Por lo expuestn, encuenira esla Superintendercia razon pridca vélda para acceder a la revocatona planteada
y videnar la consecuente continuacian del tramite. - ' ‘

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocarla decisidn conlenida en la solucicn 27349 de 2000 por medio de la cual se

ordand archivar un axpedients, en consecuencia se ordena Ja conlinuacion del framite administrativo para (al
fin enviese el extracto de publcacion a la Oftina de Comunicaciones para lo de su compelencia.

ARTICULO SEGUNDO: Nofificsése personalmente e contenido de esla resolucion al doctor Carlog R Olale,
& quien se reconoce personeria como apoderado sustituto del solcifante, entregandole copia de Ja misma,
advirliendole que contra ella no proceds recurso alguno.

MNOTFIQUESEY CUMPLASE
~ Dada en Bogota D.C., a log 91 EhE £

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO, m, I \ K\l/}\ |
| - | EMILIO JOSE ARCI L‘r-mnms,a,

Hery i aiwy

Doctor

Carlos R. Olarle

Calle 35Ne 7 - 25, piso 4
Bogota . C. |
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'RESOLUCION 3014y 11 ABR 2001

Por la cual se resuelve un recurso

EL SUPERINTENDERTE DF INDUSTRIA Y COMERGID
£n ejercicio de sus facultades legales, en esoecial de las que se confineron en los articulos 4, numeral 24
del decreto 2153 de 1992 v 50 de! cadign contencioso adminigtrative, y

GONSIDERANDO

PRIMERO: Mediante resolucidn 27343 de 2000, la Superintendencia de Industia y Comercio ordend achivar
la solicitud contenida en este expediente.

SEGUNDO: Mediante escrito radicado en esta enfidad el 02 de enero de 2001 bajo &} ndmero 95027208
00000005, el doctor Carlos R. Olarle, interpuso, con el lleno de los requisitos de ley, recurso de reposicion
contra la decision contenida en la citada resolucion. I objeto del rectrso es que se revoque la mencionada
resolucion y en su lugar se conlindie con el trémite de la solicitud de palente de invencicn de la referencia, y
se fundamenta de la siguiente manara:

Manifiesta el dactor Carlos R. Olarte, liego de Iranscribir el articulo €6 del codigo de procedimiento civil , que
la norma fiene ‘dos propdsitos aparentes: primero, la ley desea que solamente exista un representante
actuands en cualquier momento durante el praceso, en principio para consolidar en un golo abogado lag
obligaciones y derechos de la parte representada; y seaundo, en e caso que el poderdante olorgue facultades
da reprogentacion a varios abogados, Ja ley establece un orden jerarquico entre los abogados listados. Sin
embargo, no resuta clam si, para que aclile de manera ncial uno de bs sustitulos sin que otxe el apoderado
pircipd, te requiera que el pincipal expida una sustittcion expresa, como lo exige el Despacho en 13 resolucion
irnpugnada. El mismo articulo 66 parece establecer o confrari, pues expresamente reconoce que los demas
abogados listados en efecto ya gozan de tna condicion da 'apoderados sushifutos, razon por la cual no exigle
necesidad de presentar un documento adicional para demostrar esta situacion, adn mas cuando el apoderado
pincipal no ha obrado en el trémite adminisirativo. Es decir, el articulo 66 parece parmitr una sustitusion

2.6 ABR 2001

)
implicita, al menos cuando actia por pimera vez uno da los apoderados sustitutas, entendiéndase qua el

\,
+ prircipal siempre podria reasumir el poder. Esta corclusion lambidn se sncuentea raspaldada por la intancidn _

del solcitante, pues de una simple lectura del poder en el caso concrelo resulta claro que éste concedia
facultades a cualesquicra de log abogados nombrados (fodos miembros de la misma firma como lo sugiera
razonablemente el membrete), sin impaortar su orden.”

Serala por olra parte, que La posicion eshozada por el Despacho en la resolucion impugnada se aparta de
manera inesperada de aquella establecida en casos anleriores, donde con bs mismos hechos - ncluso con
el mismo solcitante- consideraba que na era recesario aportar la sustitucion ahora exigida. Esta reversa
innegablemente genera una grave insegundad juridica, en tanto una modifcacion tan radical en la pricica
reiferada del Despacho, sin previo avisn, no puede sino causar frauma entre los administrados, quienes antes
de una fecha creen que estan cumplendo con los crterios de! Despacho, y de un moments para olro oo leg
cambia sorprendentemente las reglas del juego. Para lusirazicn del Despacho, me psrmito apartar dos casos
camo ejemplos donde & Examinador Juridco acepté el Documento de Poder a nombre de Pfrer Products
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In. como vélido sin requesir en ningin momento la sustitcion que ahora constituye e dnico motivo de
abandono para esta solicitud. [5n el expedente No 99.077 825 se allegd el poder el dia de la pregentacion de
la solicitud, y en el priimer auto de forma el Examinador Juridico no hizo comentario alguno sobre ¢ poder
allzgado. En €l segundo caso, venfilado dentro del expediente No 99.081.405, el Examinador Juridico,
aparenlemente a pesar de revisar el poder allegado ~objetandolo en cuanto a la traduccion-, no requiric la
presentacion de una sushilucion” ‘ e

Sefala por ofea parte que la actuadién del Despacho resulta coniraria 3 lo dispuesto por bos axticutas 3 y 20
de la Constitucion pulitica, articulos que en su opinién deben “ser tenidos como &l maco de referancia da
ancion de Ja Adminisiracion Piblica, en este caso, de la SIC al acometer los procesos e estudio y aprobacion
de las patentes. Ese marco de referencia obliga a la Administracion a comportarse de tal forma que respete
la presuncion de buena fe del solcitante y adcionalmente a observar un Famite eficaz. Tenido en cuenta lo
anferior, el Despacho pudo perfeciamente optar por solcifar el comespondiente documento de sustitcion para
sanear el requisito formal presuntamente ncompleto. Por el contrario, habiendo poddo tomar egla via, menos
onizrosa y mas eficaz para asegurar la preeminencia de la norma sustancial sobre la procesa), el Despacho en
cainbin se apresur’ a declarar abandonada la soliitud, lo cuslcercena del tod los derechog da mi apodarada”

Anola también que Ta SIC vunerd conla condueta descrita en el numeral anterior, €l articudo 3 de 13 Ley 409
de 1990 y log articulos 2, 3y 12 del Cedigo Contencinso Administraiivo.. Las anteriores nomas, en dasaroll
- del articulo 200 y 83 de la Constlitucion Nacional, claramente obligan a la Administracion a remover los
obsticulos puramente formales -como la ausencia del documento de sustitucion- para hacer efectivos lng
derechus de bys administrados, evitando dedisiones inhbitorias como la contenida en la resolucicn impugnada.
Aceplando una vez més en gracia de discusion que la sustifucion era un documento sin el cual no se podia
decidr, en aras de preservar el prircipio constitucional de efcacia desavolado en estas nomnas admaistativag,
bastaba que, conforme a lo dispuesto en el articuln 12 del Cédign Contencioso Ads inistralivo, o como un
requerimiento contenido en tn examen de fondo de acuerdo al articido 27 dz= 1a Decision 344 {0 el asticuln 45
de la nuseva Decision 486), se le hubiera dado Ia oportunidad al suscrito para que ratificara la acluacion
adelantada. Para el efecto hubiese bastado un simple requenmiento de 13 sustitucidn.”

Finsliza su argumentacion sefialando que, s interesante acudi tambidn al articub 4 del C.P.C., que se refiere
a la inferpretacion de las normas procesales: ‘Al interpretar la ley procesal, el juez deberd tener en centa que
el ebjeto de fos procsdimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial..” Fste
arliculo desamolia el mandato del arficub 228 de | Constifucion, texto que igualmente respata b prevaleni:

del derecho sustancial sobre g procesal, y que fuvo como fundamento evitar las sentencias {!".ilﬁts:'éas, &n
abstracto o las terminaciones de procesos con una nufidad, como consecusncia del desciids en of
saneamiento de las formas. La Corle Constitucional amoja un norte importante sobre la diferencia entre
formalidades y el excesivo formalismo al interprelar el articulo 228: 'Como se puede apreciar la intercion del
constituyente no fue la de eiminar log preceplos legakss que establecen formalidades o requerimientos en el
tramite de bos procesos judiciales... sing abolir el excesivo rgorismo formal, es decir, la exigencia de milliples
condicionamientos de forma que en nada tocan con ¢l fondo det asunio sometido a jucio, o con ¢! derecho
en si mismo congiderado, Y que su omision no impide que el falladar profiera decisién definiands a qQuien
covesponde el derecho. (Corte Consfitucional, Sentencia C026, 03 febrero 1993, M.P. Jaime Sanin
Giiffensiein)’ Es decir, ciertamente exislen formalidades que deben cumplirse ~coma Io puede ser el aporle
de: una sustiticion en esle Case, perd b que adviers s Certe eg que, enel evento de su ausencia, & fallaclay

debe buscar s saneamiento y eviter que dcha ausendia sea el mofivo de la declarscion de abandono de un

A ERSAEN x.»unu.‘.‘\u&.
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framite. B [mbb C.P.C. dispone {ue entre los deberes del falador se encuentra precisamente el de evilar
nulidades y providencias inhibitorials (Art. 37, ordinal 4). En este caso, como b he marifestado anteriormente,
¢l Despacho tiene las hemamiznfls procesales para haber solicitado formalmente el saneamiento de una
formalidad que se considerd no clfmplda.. Finalmente, valga la pena sefidlar que adjunto una sustitucicn del
Dr. Alvaro Correa-Ordofiez, prime abogado listado en el documento de poder incialmenle aportado en este
frémite, quien adicionalmente ral: a la acluacion del suscrilo hasta la fecha. Espero iqualmente que el
Despacho considere que con est] documento se esté dando cumplimiento con la formalidad exigida en la

resolucion impugnadid. —

ARYICULO TERCERO: Para atejjder lo sefalada en el articula59 del cidig contencioso adminisirativo es
precico resolver tadas las cuestionils que hayan sido planteadas y las que-aparezcan con motivo del PECLIrs0,
en los giguientes términos: '

articulo 22 de la Decision 344 expedida por la Comisién dal Acuendo da
abls al caso en estudo por ser la vigente al momento de expedrse el acto
administrativo que ge impugna, eltablece que: 51 del examen resulta que la solicitud no cumple con los
requisitos a los que hace referelfcia el articulo anlerior, la ofcina nacional compelents formulara 'as
obuervaciones coespondientes alfin de que el peficionario presents respuesta a las mismag o complemente
lus antecedentes dentro del plazo il treinta dias habiles siguientes a la fecha de notificacion. Dicho plaro serd
proimogable por una sola vez y polkn periodo igual, sin que pierda su priovidad. 5i a I3 expracion del término

o t
De acuerdo con lo digpuesto por ¢
Gartagena, noema comunitaia apl

.. vefialado €l peticionario no presenid respuesta a las observacionss o ng complementd los anlecadantas v

requisitos formales, se considerard) abandonada la solicitud’.

Conforme lo dispone e articulo 1431z Ia Decisién 344 de 1a Comisién de) Acuerdg < Carlagena "Ala soloitud
deberan acompafarse, en el morflento de su presentacion: a) Los poderes que fueren necesarios...c) Los
darnas requisitos que eslablezr:.an» 18 legislaciones intemas de los Paises Miemtros.® Par su parle, el articulo
4 del Decreto 117 de 1994 sefiald] con referencia al citado articulo 14, como "Requisitos adicionales de la
salcilud...q) Los documentos quif acrediten I exislencia y representacion legal de la persona juridica
peficionaria®. ‘ ‘ '

Por su parle en el ardiculo 66 dzl Jaicﬁgo de procedimiento civil se establece que: *En ningtm proceso o
wctuar simultanzamente mas de ) apoderado judicial de una misma persona; si en el poder sa manrianan
variog, se congiderard como princiftal el primero ¥ los demés como sustitulos en sy orden ... .

La sustitucidn a distinto abogadoljzdlo podra hacera el apoderado principal, cuando los sustitulos astén
ausentes o falten por otro motivo §no quigran ejercer el poder; cicunstancias que el princioal podrd afirmar
baju juramento que se considerard(brestado con Ja presentacion del escrito...”

Examinado nuevamente el expeditnte se encuentra que la presente solcitud se relaciona con derivados de
higromicina A, ' '

Un recuznto de las actuaciones surlidas en esle expediente permite establecer que menciondndose desda un

i)

comienzo como apoderado de fa sociedad solcitante, Pfzer Prodicts Inc., al doctor Carlos R Olarle, no s

1. LR 1%3 s

allega poder que Io faculte para aciuar, ni acreditacion de la esistencia y mepresenfacion de dicha solitante,
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por lo anterior y en seguimients dal rdmite administrativo se efectud requesmiento en el mismo sentido, es
dusi para qua acreditara parsonaria para ecluar, kn esls caso hubo ademds obaervacionss da cardcter lderico
foemuladas por esta oficina, ' '

Para responder & la manifestacion del recurente segin la cual I3 disposicion del articulo 66 tiene como
propdsito determinar que solamsme exista un representante actuando en cualquier momento durante el
preceso, comparle ' esta Oficina la apreciacicn del recunente, como también que fa ley parmits que el
poderdante otorgue facultades de representecion a varios abogados. No obstante, no comparte la posicicn del
ductor Olarte en cuanto a que no sea clan, ala luz de dcha norma, que pueda actuar un apoderado sustiiuto

uin necesidad da susfitucidn del pader. Es clamo a este respecto lo dispueslo por la citada norma al establacer
quiz: “5i en el pader s mencionan varios (apoderados), se considerar coma prircipal el pimero v los demds

cormo sustitulos en sis order?, -l

En el caso que se examing es claro, lambign, qua quien figura come apederads peincipal por sar & nimean
de un listado es el doctor Alvaro Cormrea Ordofiez (ver documento de poder a folio 50 y siguientes dgl
expediente). Asi las cosas, en seguimiento de dicha norma procesal resulta indudable que quien actde coma
apoderadn y no sea el principal debe actuar facultado por una sustitucion que provenga de dicho primer
apuderado. Entonces, figurando el doclor Carlos R. Olarte como apoderado sushifuto, sequndo en &l arden
establecido por el paderdante, ha debido operarse la sustitucion por parte del doctor Alvaro Corea Oudofier,
apoderado prircipal, o que en efecto no se hizo,

Valya en este punto lraer a cuento la disposicién del articulo 27 del codigo civil seqin la cual: “Cuands el
sentido de la ley sea claro, no ce desalenderd su fenor literal a prelexto de consulta su esphity...”

" Porlo anterior, no se acepta la argumentacion del recurrente en punto a poner en duds que exista la necegidar!

dee Jarse la sustitucion a favor de quien buscaba acluar como apodarado en el framite administrativo en
cueslion, ' '

No desconoce esta Ofising que pueda darse con el entendmiento de la norma en cueslion un nuevo enfoque
a una posiion asumida con anterioridad o que no quiere decir que se esté infentando ahora o antes
desconezer una disposicion legd pues lo que se busea en lodocaso es dar esiiria aplicacidn al ordanamients
iuricico comespondiente. ' :
{

Con referencia a la aplicacion de los principios legales y conslitucionales que enuncia ¢ recunente resulla
pertinente aclarar que ha sido politica de esfa: entidad dar :en' fodo cumplimiento 3 tales principios, clar st
$in desconocer que hay normas de procedimiento.que son de imperativo acatamiento, pues no en vang lag
fiermas gue figen ks procesos gon congideradas por I3 misma ley como de orden pablico Y por consiquienie
de obligatorio cumplimiznio.

Con relackin a la aplcacin del pincipio dz buena fe ha marifestado la Corte Conslitzional: *Este, en efecto,
neconsiste en que el Fstado deba somelerse gin analisis ni posibilidad de evaluacidn a lo afirmado por bs
particulares. Implica si que las autondades presuman —junis tantum- que lag personas aclkan ante ellag de

buena fe, pero siempre con Ja posibilidad comelativa de desviduar 1a presuncidn, con aregls a dorechy, -

exigiendn enfonces lag consquienles responsabilidades por violacion de la Consfitucian o de las leyes (. &°
C.N} Sentencia T-381 de 14 da sepliembre de 1993, : '
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RESOLUCION 9141
Por la cual se resuelve un recurso

Ahora bien, cosa distinta es que ante fa carencia del corespondente escrln de susfiucion, con b que ¢e falta
sin duda al cumplmiento dz una formalidad, ha debido la Administracion hacer el recuerimiento en tal sentido
en aras de dar primacia a las normag que regulan el derecho sustancial y remover de ofcio los obsiaculos
puramente formales, con el fin de no declarar el sbandono dela solicifue]. )

Asi las cosas, fakando un documento que permitiera tener por cumplidos los requisitos formales de la solcitud
la acluacion que corespondia era el requenmiento al apodarado sustilulo concediendo el plazo que sefials la
ley, lo que ciertamente no se hizg, -

Encuentra, enfonces este Despacho que no se actud conforme a deha disposicion para asi evitar una decision
coma la que ahora se impugna, dando la opartunidad al sclzitante de perfeccionar su sofitud en bos aspeclos
meramente procedimentales, por tanto es del caso acceder a lo solcitadopor el recurrente.

Se agrega a lo anterior que con el escrto de recurso se presentd memorial de sug thucion con la
conespondiente ratificacion de lo actuado por parte del doctor Carlos R. Olarte, ‘

Por lo expuesto, encuentra esla Swperintendercia mzon uridca valda para acceder a la revocatona planteada
y ordenar la consecuente continuacion del frdmite.
'.

RESUELVE

ARTIGULO PRIMERQ: Revocar la decision confenida en |a resolucion 27343 de 2000 por medio de la cual ge
ordend archivar un expediente, en consecuencia ge ordena la continuacidn del tramite adminisirativo para tal
fin enviese el extracto de publcacion a la Oficina de Comunicacionas para In de su competencia,

ARTICULO SEGUNDO: Notifiquese personalmente el contenido dé esta resducion al doclor Cétfos R. Olate,

... @quien se reconoce personeria como apoderado sustituto del solzitante, entregandole copia de & misma,

advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE ¥ CUMPLASE
DadaenBogota D.C, ales 3 1 ENF. 2og

L. SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO, m /]{)
| ZhN JK\E RQ.&-HLQU -NALOSA

o

Doctor

Carlos R. Olarte

Calle: 35 N17 - 25, piso 4
Bagota ). C.

Ont eabiv i Lo

o | &%ﬁ( G DE INDUSTRIA
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Carrera 13 N° 27-00 Pisos 5° y10°
Conmutador 334 1721-2-3-4
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Porla cual se restighee o

Y FECUS

nedidades y providencias mhitvtorias (44, 37 ordinal 1. Iin este caso, como by he '~m"‘~ﬁ,s!.ad() antenormente
el Despacho tiene las heramientas procesales para haber solcitado formalmente i saneamiento de una
formalidad que se considerd no cumples Finalmente. valga la pena sefiaar que adjunto una sustitucion del

Dr. Alvaro Comrea-Crdofie z, pamer shagada bstadn on ¢ documento de poder inicialmeante aportady en este
= h b oy ot , 4 Y 2 2t :
ramie, quen admona!n enle ralifca la actuacion de! suscitn hasta I: 2Cha. Tepero igualmente que o

14
' 1]
!
i34y 2y = - A= ’ v = J 2
Despacho considers que con este documento se esté dando cur nplimients con o frmabdar axigida an ks

resolcon mpuanads’ -
ARTICULO TERCERO: Para atender Iy sefialado en el urtiats B9 de! eddigo contencioso adminisirative on
preciso resclver todas las cusstiones que hayan gido planieadas ¥ M3 que aparerean con motive del recursn
en los sigusntes rmnos:
D acverdo con by thepussto por ef anic v evpedida nor b Comisian det Acusrdn da
Cartagena, noema comunitaia aplcabls ¢ 0 sen b viente al momeantg da gxpadrse o acio
admnistrativd que s impugna, establece 2 e "G el eramen resulta que la solieitud o cum;)'e con los
reningilos 2 log que hace referencia el articuln antomer, Y ofiema nacional competente formulard o
vbsarvacionzs correspondentes a fin de que el ;.xa!%c::m.;nr;:: presentz reepuesta o las rismag o com plements
los aniecedantes dentro del plazo de treinta dias habdes 8 smantes ala fecha de nolifeacion. Dick 0 plazy send
pror \n')l° par una sola vez y por un perioda mua!, sin qus pierda s priondad. Sia la expracion dal térming
senalado el peticionario na presentd respuesta a las ohsarvaciones o no complamentd los antecedentos Y
eausitos formales, ee considerard abandonada la soleitud
Conforme lo dispone € articulo 14 da 1a Decisiin 344 da 12 Crmision dal Acuerdn de Carlagena "Ala solotd
debirin acompanarse, en ¢l mamento de sy presa Wy s Rueren necesarnios. o) Log
demae requesitos que (lcrablm‘dn las legiskicions s:nn 3 Pafvas Ma mbros.” Por su parle. gl articyl
4 del Dacretn 117 de 1994 eafgl 3, con referencia 4 el '.’-3:,';':::-;:.'33 c:d:c.'.'m-:’:*; da la
solicitud._g Log documentos que acrediten la existanes hgal de la person teidica ]
;u:lx'icmaréa'. "

I3 , 2obieeley fof d 1! mamarlionie e ! ; e
sl pante en el articuls 66 de 400 da procediments s ge aslablecs que. o TINGUN process noda
Aciuar simultaneaments mags de, un apoderads judmal de g WHEMA Parsona; & en el poder se mennionan
4 v, . .
vanns, o8 considerard como pr:ncn a' el Nl.’:}f‘.“(l ‘,- fas demas como sushitulos an sy unden
M g e o ey ! N T A ¢
L sustitucisn a distinto al a:\ do elo podia haceda el anaderadn aneDa, cuando los sustitilos eotan

ausentis o falten por otrn

-

RO 0 1o quieran ejemer gl poder; cicunstancias quez e pancipal podrd afirmar )

bajo juramento que se cong dernra p"ec ado con la presentacion del esoritn, *
Examinado nuevamente sl exp\,.J ente 5S¢ Encuentra que la presents solcitud se el icions con compusstog ;
inhihidores no pentidiione - A
- ;
{_,' .'\'f‘.“n.ﬂ!() de !‘ 8 an IUD":') 1 nvl;d 3 ar .-\q' a -n.:\r:r-:\r‘.h:x r,arrr\}!a [T hL r v efanede [
A LI R o’ otvy AL \- AW N} (% \.'l ol u 'l..-\a'\u! b At ehingg (WY} ]l (LW I (-]\ llle%loqdl f\l :'.‘\.0 AN ‘\%( S {.1:} ‘
Yy y . - - & ‘
Comenzo como apndarade da la sociedad eolictante, Piyar Prodints Inc., al doctor Cadog R Qlarte, no v
e v !
allega poder que o facylle P actuar, mracreditacen dela skstencis v epeseniacon de dicha solgit ante, ¢
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Conmutador 334 1221-2-.34
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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA " 22 :}6

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
. RESOLUCION R 8385

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/03-003340

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 5166 de 22 de febrero de 2008, la
Superintendencia de Industria y Comercio, declaré retirada una solicitud presentada
via PCT. o
SIS £

SEGUNDO: Que mediante escnto radlcado enesta entldad el 27 de marzo de 2008,
bajo el numero 03-003340-00010-0000, el doctor Carlos R. Olarte, en calidad de
apoderado de las sociedades SCHERING CORPORATION y DENDREON SAN
DIEGO LLC., interpuso recurso de reposicion contra la decision contenida en la
citada resolucnén con el objeto de que se revoque y, en su lugar, “se acepte la
correccion del capitulo descriptivo y reivindicatorio... de manera que se tenga en
cuenta la correccion de la férmula 1, tal como se hallaba soportado por la solicitud
internacional...

TERCERO: Que ¢l recurso a que hace referencua el ordmal anterior se fundamentt,

* en sintesis, de la sugwente manera:

Sefala el recurrente que “La solicitud de patente PCT entré a la fase nacional
cumpliendo los plazos y términos aplicables en el PCT, con la unica excepcion de
incluir un error involuntario en la traduccion, producto de una equivocacion no
deliberada.

“La solicitud de patente presentada ante la SIC, que entr6 en fase nacional en
Colombia el 20 de enero de 2003, era |dent1ca .a_la presentada en la fase
internacional, con la Unica excepcion de contener. un error involuntario relacionado
con la figura de la Férmula | de la destnpcnon y reivindicacion 1.

“Dicho error consistia especificamente en la inclusion de una figura de una molécula
distinta a la presentada en la descripcion y en la reivindicacion 1, como Formula | de
la solicitud internacional, y fue claramente producto de un descwdo involuntario que
no pretendia la ampliacion de la materia reivindicada, pues la materia incluida en el
error no tenia nada que ver con la actual solicitud de patente.

“Asi las cosas, si bien es cierto que la traduccion de la solicitud PCT presentada en
fase nacional contenia un error, es necesario tener presente gue dicho error consistia
en un error material o de forma. producto de un descuido involuntario, y que por l1a

i
¥
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calidad del mismo, jamas se podria pensar que pretendia una proteccién adicional de
materia nueva, pues es evidente que la fdrmula | gue se presenté equivocadamente
en la fase nacional no tenia relacién alguna con la materia reivindicada y de la gue se
pretende proteccion de patente.” ‘

A
iy &

Considera el recurrente que esta Oficina no objeté €én su momento el error de forma
en que se incurrid y “se encuentra castigando al solicitante por su omision, pasando
por alto no solo que la solicitud de patente ya habia superado el examen de forma y
se encontraba lista para su examen de patentabilidad, sino también y especialmente,
la buena fe del sollc:ltante que de manera voluntaria habria presentado la correccion
del respectivo error.”

Sefala a continuacién que el Despacho en este caso “procedié a examinar si la
misma cumplia con los requisitos de forma conforme lo consagra el articulo 38 de la
Decision 486. Como resuitado del examen de forma, el Despacho profirié un
requerimiento de forma basado en el articulo-39 de la misma Decision, segun lo
indicado en el numeral 3 de los antecedentes. Lo anterior, otorgandole la
oportunidad al solicitante para que completara los requisitos de forma.

“Como consecuencia de dicho requerimiento, se presentaron los documentos
solicitados y se procedié con el tramite de la solicitud, la cual fue debidamente
publicada, ante lo cual, se solicité se procedlera al examen de patentablhdad de la
misma.

“No obstante lo anterior, el dla 27 de- abril de 20051nos percatamos del error
involuntario en que se habia incurrido en la trad uccion y relacionado con la Férmula |,
por lo cual se presenté voluntariamente y conforme a lo establecido en el articulo 34
de la Decision 486, un escrito ante el Despacho adjuntando un capitulo descriptivo y
reivindicatorio corregido, y solicitando que en consecuencia, se tuviera en cuenta la
correccién de la formula |, tal como se hallaba soportado por la solicitud internacional.
Adicionalmente, solicitamos que se decretara una nueva publicacién, en la que se
dejara consignada la rectificacion de la formula 1, con el fin de darle cabal
cumplimiento al articulo 3 del Cédigo Contencioso Administrativo.

“Sin embargo, el Despacho se abstuvo de- aceptar la modificacién presentada
adjuntando la correccién respectiva, y adicionalmente decidié declarar retirada la
presente solicitud, pasando por alto principios fundamentales del derecho como |a
prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal y desconociendo la supremacia
de la norma andina que no sélo permite la modificacion de la solicitud y la correccion
de los errores materiales en cualguier momento del tramite, sino que ademas impone
"ala SIC la obligacién de pedirle al solicitante la presentacion de cualquier requisito de
forma que hubiese sido omitido por el mismo.
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“En este sentido, la resolucién impugnada debia haber considerado las disposiciones
andinas aplicables al asunto concreto dentro de sus fundamentos, en conjunto con
los apartes del Tratado PCT y de la Circular Unica de la SIC que se citan, pues,
aplicados armoénicamente, le habrian permitido concluir que, antes de la declaracion
de retiro de la solicitud, debia dar aphcacuon al artlculo 34 y/o 39 de la Decisién 486.

“Al respecto, consideramos pertinente senalar que nuestra normatividad en materia
de propiedad industrial, fa Decision 486 de la Comunidad Andina, es de caracter
supranacional. Por su caracter, dicha norma debe ser aplicada de manera arménica
con las disposiciones del Tratado de Cooperacion en materia de Patentes (PCT) y de
la Circular (Circular Unica) emitida por la Supenntendencna de Industria y Comercio
(SIC). .

“En este sentido, la resolucion |mpugnada debla haber ponsnderado las disposiciones
andinas aplicables al asunto concreto dentré de sus furidamentos, en conjunto con
los apartes del Tratado PCT y de la Circular Unica de la SIC que se citan, pues,
aplicados arménicamente, le habrian permitido concluir que, antes de la declaracion
de retiro de la solicitud, debia dar aplicacion al Articulo 39 de la Decision 486, para
efectos de brindar al solicitante la posibilidad de continuar con el tramite de la
solicitud de patente, sin hacer nugatorio su derecho.

“La Decision 486, en su articulo 33, establece los requisitos minimos para poder
obtener una fecha de pre'sentacién para una solicitud de patente. Es decir,
cumplidos dichos requisitos minimos, la SIC no puede rechazar, considerar retirada,
o no admitida a tramite, ninguna solicitud de patente de invencion, sin antes haber
solicitado los documentos faltantes por medlo de un requerumlento formal, tal como lo
establece el articulo 39 de dicha Decnsxén

Luego de transcribir el citado articulo 33 anota el recurrente: “En el presente caso,
esta disposicion andina debe leerse de manera conjunta con las disposiciones del
Tratado PCT, pues, de lo contrario, el gobierno colombiano estaria incurriendo en un
grave incumplimiento de sus obligaciones andinas... /’%

“Con esto en mente, y al efectuar el analisis | tarmonizando las disposiciones
aplicables, resulta claro que, no obstante que exnétteran errores en la traduccion
aportada, el documento presentado guardaba estrecha relacion con la solicitud en
tramite, permitiendo concluir que, por su cercania, la solicitud en referencia cumplié a
cabalidad los requisitos minimos para obtener una fecha y nimero de radicacion -
como en efecto los obtuvo- y que solo debian efectuarse correcciones en la
traduccidén aportada, de conformidad con una practica que no resulta ajena al
Despacho, pues esta no seria la primera vez que solicitaria la correccion de errores
de traduccion... No obstante lo anterior, el Despacho paso por alto la expedicion del
requerimiento formal solicitando la correccion del error que hoy ocupa nuestra

Ao . : .
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atencién, y procedié con la publicacion de la solicitud de patente, dando asi por
terminado el examen de forma de la solicitud. De este modo, el Despacho, al no
elevar objecion alguna en el caso presente y haber permitido que el tramite
procediera, tacitamente acepté el cabal cumplimiento de todas las formalidades
establecidas para solicitudes PCT. , ..~ & "y

Y
Vst

“Teniendo en cuenta lo anterior, resulta claro que antes de proceder a una rotunda
declaratoria de ‘retirada’ de la solicitud, el Despacho debié darle la oportunidad al
solicitante de subsanar el error de forma en que se habia incurrido. Al no haber
hecho esto, el despacho privé al solicitante de su derecho de corregir su solicitud,
conforme lo establece el articulo 39 de la Decision 486..."

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Codigo Contencioso
Administrativo es preciso résolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El articulo 39 de! Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes prescribe que:
“1)a) Si la eleccion de un Estado contratante se efectuara antes de finalizar el
decimonoveno mes contado desde la fecha de prioridad, no se aplicaran a ese
Estado las disposiciones del Articulo 22 y el solicitante proporcionara a cada Oficina
elegida una copia de la solicitud internacional (salvo'$ijya hubiese tenido lugar la
comunicacidn prevista en el articulo 20) y una tra’dqglcié'rigde esa solicitud (en la forma
prescrita), y pagara la tasa nacional (si procede), antes de transcurrir 30 meses (31
meses para Colombia) desde la fecha de prioridad...” “

Por su parte, el numeral 2 del articulo 39 del mismo Tratado establece: “Si el
solicitante no ejecuta los actos mencionados en el parrafo 1) a) en el plazo aplicable,
segun lo dispuesto en el parrafo 1) a) o b), cesaran los efectos previstos en el
Articulo 11.3) en el Estado elegido, con las mismas consecuencias que la retirada de
una solicitud nacional en ese Estado...”

Que e! punto 5.2.4 del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de
Industria y Comercio establece los requisitos: minimos para la entrada en fase
nacional en virtud de los Capitulos | y Il del Tratado, asi: “Si la solicitud internacional
fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fase nacional en virtud del
articulo 22 o del articulo 39.1 del Tratado, el solicitante debera presentar ante la
Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses contados desde la fecha de la
prioridad, una copia de la solicitud internacional tal como fue presentada, con el
contenido prescrito para las traducciones en el siguiente punto 5.2.5.

RETES
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“Si la solicitud internacional no fue depositada en idioma castellano, para entraren la
fase naciona!l el solicitante debera presentar ante la Superintendencia, dentro del
plazo antes sefialado, una traduccion al castellano de la solicitud internacional tal
como fue presentada, con el contenido prescrito en el siguiente punto 5.2.5".

A su vez el punto 5.2.5 relacionado con el contenido de la traduccion de la solicitud
internacional a los efectos de los articulos 22 y 39 del Tratado, prevé: “La traduccion
de la solicitud internacional como minimo.debera contener, la descripcion, las
reivindicaciones, cualquier texto contenido en ios dibujos y copia de los mismos, el
resumen y, de ser el caso, las modificaciones y la declaracion previstas en el articulo
19 del Tratado. :

“Si como resultado del informe de busqueda internacional el solicitante ha hecho
modificaciones a las reivindicaciones, la traduccion proporcionada por el solicitante
debe contener las reivindicaciones tal como fueron presentadas inicialmente y tal
como fueron modificadas. a :

“Si durante el examen preliminar internacional el sol; ta“nte ha hecho modificaciones
a la solicitud internacional en virtud de lo dlspuesto en el articulo 34 del Tratado, la
traduccion proporcionada por el solicitante debe contener Ia solicitud tal como fue
presentada inicialmente y tal como fue modificada por el informe de examen
preliminar internacional.

“Cuando la traduccién proporcionada por el solicitante solo contiene una de las dos
traducciones de las reivindicaciones o solicitudes exigidas, la Superintendencia
requerira al solicitante para que en Ios términos que ﬂja el articulo 39 de la Decision
486 presenta la traduccuon faltante

ot
s

Finalmente, el articulo 19 del Tratado (PCT) establece €on reIacvén a la madificacién
de las reivindicaciones ante la Oficina internacional, que: “1) Después de recibir el
informe de busqueda internacional, el solicitante tendra una oportunidad para
modificar las reivindicaciones de la solicitud internacional, presentando las
modificaciones en la Solicitud Internacional dentro del plazo prescrito. Al mismo
tiempo, podra presentar una breve declaracion explicando las - modificaciones e
indicando los efectos que pudieran tener en la descrlpmén y los dibujos, segun lo
dispuesto en el reglamento

“2) Las modificaciones no podran exceder tb dwuigacué’n contenida en la solicitud
internacional tal como fuera presentada...

EL CASO EN ESTUDIO
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Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con “inhibidores de proteasa dei
virus de la hepatitis C (‘HCV’), composiciones farmacéuticas que contienen uno o
mas de dichos inhibidores y métodos para usar dichos inhibidores en el tratamiento
de la hepatms C y trastornos relacnonados (ver follo 2839)

En el presente tramite admumstratnvo se radlcé solncnud de patente PCT entrada en
fase nacional el 20 de enero de 2003 y la cual reivindico prioridad de la solicitud US
60/220,108 de fecha 21 de julio de 2000.

Mediante Resolucion 5166 de 22 de febrero de 2008 la Superintendencia de Industria
y Comercio resolvid, luego de publicar la solicitud, declarar retirada esta por cuanto
“al confrontar la materia de la solicitud presentada en fase nacional con la presentada
en la solicitud internacional, se encontré que no corresponde la materia tecnica de
dichas solicitudes, es decir, no se presenté una traduccion al castellano de la solicitud
internacional tal como fue presentada...” -~ " -

Para impugnar la decision adoptada argumenta el recurrente que la solicitud de
patente PCT entr¢ a la fase nacional cumpliendo los plazos y términos aplicables en
el PCT, “con la Gnica excepcion de incluir un error involuntario en la traduccion,
producto de una equivocacion no deliberada. La solicitud de patente presentada ante
la SIC, ...era idéntica a la presentada en la fase internacional, con la Gnica excepcion
de contener un error involuntario relacionado con la figura de la Férmula | de la
descripcion y reivindicacion 1. Dicho error consnstla especuﬁcamente en la inclusion
de una figura de una molécula distinta a la presentai’da en la descripcién y en la
reivindicacion 1, como Férmula | de ia ‘solicitud ‘internacional, y fue claramente
producto de un descuido involuntario que no pretendia la ampliacién de la materia
reivindicada, pues la materia incluida en el error no tenia nada gue ver con la actual
solicitud de patente...”

Al respecto reitera esta Oficina lo manifestado en la resolucion que se impugna en el
sentido que la materia de la solicitud presentada en fase nacional no coincide
exactamente con la comprendida en la solicitud internacional, especificamente si
dicha materia reivindicada se examina teniendo en cuenta el contenido de la
traduccion allegada.

En efecto, como reconoce el recurrente, al momento de radicarse la solicitud entrada
en fase nacional se presenté por parte de los solicitantes una equivocacion a! incluir
en la traduccion de la solicitud una Férmula | (en la descripcion y en la reivindicacion
1) que no es la misma Férmula | divulgada en la descripcion y en la reivindicacion 1
de la solicitud internacional.

Tal error puede encontrarse en el folio 290 correspondiente a la traducciéon de la
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descripcion y donde se muestra una Férmula | que no es la misma que se muestra en
la solicitud internacional (ver folio 17), error que se repite en la parte de la traduccién
de la reivindicacion 1, folio 773, en la cual se incluye la Formula | que tampoco
coincide con la que se muestra en la solicitud internacional (ver folio 247). En
sintesis, al momento de allegarse la traduccion de la descripcion y de la
reivindicacion 1 se incluye repetidamente, para cada caso, una formula l que noes la
que se reproduce en la version en inglés de la sol:cntud internacional.

Es de anotar que este error no se advuerte por la Ofcma al momento de examinar si
procedia o no dar inicio al procedimiento nacional, ni Iuego al requerir por articulo 39
de la Decision 486; ademas, no se corrige por el solicitante aun al momento de
responder al requerimiento oficial con el cual se pide allegar nueva copia de la
traduccion pues “Los dibujos adjuntos no son legibles o copiables para tramites
posteriores de publicacion y titulo”. (ver folio 1020)

Al atender al citado requerimiento sefala el solicitante que “En respuesta a la primera
observacion del Examinador, me permito aportar junto al presente memorial el
Capitulo Descriptivo de la Publicacién Internacional (WO 02/08244) el cual contiene
la totalidad de las figuras legibles.”; sin embargo, se repite el error al incluir en la
descripcién y en la reivindicacion 1 la Férmula“l equivocada (ver folios 867 y 1327).

No obstante este error, inadvertido tamblén por Ia Oficina al momento de efectuar el
examen formal, como se dijo, se ordeno pubhcar la solicitud el 31 de agosto de 2004.

Cabe sefalar que la publncacnén‘ efectuada en la Gaceta No 545 de fecha 29 de
octubre de 2004 tuvo en cuenta la Férmula | de la reivindicaciéon 1 traducida que,
como se ha visto, no coincide con la Férmula | de Ia re|V|nd|ca<:|on 1 original o en
inglés (ver fotocopia de la publucaaén) : :

Por lo anterior es claro que Ia publlcamon noes acorde con el verdadero objeto de la
solicitud, el cual si bien es un compuesto no esta definido por la Férmula | que se
publicd sino por la que se muestra a folio 247 vuelto del expediente, esto es la que
define la reivindicacion 1 de la solicitud internacional (WO 02/08244).

Senala el recurrente que no obstante lo anterior, “el dia 27 de abril de 2005 nos
percatamos del error involuntario en que se habia incurrido en la traduccioén y
relacionado con la Férmula |, por lo cual se presenté voluntariamente y conforme a lo
establecido en el articulo 34 de la Decision 486, un escrito ante el Despacho
adjuntando un capitulo descriptivo y relvmdlcatono corregido, y solicitando que en
consecuencia, se tuviera en cuenta la correccion de la formula |, tal como se hallaba
soportado por la solicitud internacional. Adicionalmente, solicitamos que se decretara
una nueva publicacion, en la que se dejara consignada la rectificacion de la férmula
l,... Sin embargo, el Despacho se abstuvo de aceptar la modificacion presentada
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adjuntando la correccion respectiva, y adicionalmente decidi6 declarar retirada la
presente solicitud, pasando por alte principios fundamentales de! derecho como la
prevalencia de! derecho sustancial sobre el procesal y desconociendo la supremacia
de la norma andina...” |

Examinado el expediente se advierte que, efectivamente, el 27 de abril de 2005 se
radica por parte del apoderado Carlos R. Olarte escrito por medio del cual se
manifiesta que “Al momento de presentar esta solicitud, pasé inadvertido para
nosotros, el hecho de que la traduccion al eéspariol de sus Capitulos Reivindicatorio y
Descriptivo contenia un error material en la Férmula [,’de manera que resultaba
reclamandose una estructura quimica incorrecta y distinta de la reivindicada durante
la fase internacional de la presente solicitud. En efecto, de la simple revision de la
primera pagina del Capitulo Reivindicatorio de la solicitud internacional PCT con
numero WO 02/08244,... puede apreciarse que se trata de féormulas quimicas
diferentes, siendo la correcta, aquella de la solicitud internacional PCT.” (ver folio
1614)

De lo expuesto se concluye que es cierto que previo al examen de fondo de la
solicitud existia en el expediente una peticion de correccion la que no fue atendida
por la Oficina pese a reconocer gque, teniendo en cuenta la férmula publicada, “Se
definen connotaciones para los radicales Y, X11, X12, R1,Z, W, QA E, G, J, L, M,
R2, R3 y R4 que no se encuentran presentes en la caracteristica esenc1a| acotada
bajo la formula estructural (l)..."” (ver folio 2199)

También se dijo por la Oficina que “Producto de la comparacion elemento por
elemento del objeto reivindicado en fase internacional y el reclamado en la solicitud
nacional se demostré lo siguiente: ... La solicitud nacional presenta como
caracteristica esencial un compuesto de formula (1) -ver folio 773- en contraposicion a
la solicitud en fase internacional ‘que presenta como'caracteristica esencial de la
invencion la fOrmuIa Markush de estructura (1) -ver follo 247 como a continuacién se
demuestra:...” (ver folio 2198 y suguuentes)

De lo anterior resulta que no obstante reconocerse por la Oficina las inconsistencias
entre la Formula | de la solicitud internacional y la Formula | de la solicitud que entro
en fase nacional, y pese a solicitarse por el interesado la correccién de la publicacion,
no se atendio tal peticion y se dio continuidad al tramite para finalmente declarar
retirada la solicitud.

Asi las cosas, no resuita ajustado a derecho declarar retirada una solicitud cuando,

por una parte, no se han incumplido los términos del articulo 39.1 del PCT para entrar
en fase nacional ni se ha senalado por la Oficina objecién alguna a la traduccién y,

por otra parte, no se requirié al solicitante para adecuar su solicitud de acuerdo con el
error advertido.
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Si bien se cometié un error por el solicitante al radicar la solicitud en fase nacional,
también es cierto que la Oficina no se percaté del mismo de manera que se hiciera
saber al solicitante oportunamente la necesidad de la correccion de la solicitud 0, en
su caso, la declaratoria de retiro para que: de estimarlo pertinente solicitara el
restablecimiento del derecho. co

Por lo expuesto, encuentra la Oficina que ante las fallas presentadas en el tramite
desarrollado debe retrotraerse la actuacion hasta el momento de la publicacién para
ordenar una nueva teniendo en cuenta la Férmula | de la sclicitud internacional de
acuerdo con la correccion pedida vy, como consecuencna revocar la decision de
declarar retirada Ia solicitud. - :

¥ ‘r

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenlda en la Resolucion 5166 de 22
de febrero de 2008, por medio de Ia cual se declara retirada una solicitud de patente
de invencién.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar una nueva publicacién de la solicitud teniendo en
cuenta la Formula | de la solicitud internacional Y de acuerdo con la correccion hecha
por el solicitante.

ARTICULO TERCERO: Notificar perso’n'él’hiéhte el contenido de la presente
resolucién al doctor Carlos R. Olarte o a quien haga sus veces, en su calidad de
apoderado de las sociedades Schering Corporation y Dendreon San Diego LLC,
entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd D.C.,a los 25 FEB/ 2009

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COM~ RCIC)

Ui i
AVO VALBUENA QUINONES

Doctor

Carlos R. Olarte

Calle 100 No 8A - 37, piso 10 -World Trade Center- Torre A
Bogota D. C.ww T
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