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Bogot4, D.C.

Sefior (a) (es)
FERRERO EMILIO
CARRERA 4 NO. 72 - 35
BOGOTA D.C.

REF: RESOLUCIOM No: 25671
FECHA No. 06/10/2005
EXPEDIENTE No. 4 7751

AVISO DE NOTIFICACION \,

CORREO CERTIFICADO ! 00016431

Radicacién :04007751 00000008 Fecha: 07/10/2005 9:20:05
Tramlite :11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I
Evento :379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I
Actuacién :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO
Solicltants :FERRERO EMILIO Follos:1

d gf

Tramite :1l PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I1
BEvento :379 FASE RACICNAL INCLUIDO CAPITULO IT
Actuacién 1432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Estimade Doctor {(a) :

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la
Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogot& D.C.,
dentro del término de cinco (5) dias hibiles contados a partir del
envio de la presente citaciém, horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el
contenido de la resolucién de la referencia proferida dentro del
expediente tramitado con el nfinero de radicacifmn citado en el asunto.

Da no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la
providencia en mencién se notificarf por edicto, el cual se fijard
por el término de diez (10) dias en el Centro de Documentacifn e
Informacifn. Para su comodidad el texto completo de la resolucién se
encontrari disponible en la pigina web de la Entidad, desde el dia
hibil siguiente al que se deafije el edicto.

La consulta del listado notificaciém y del acto administrativo puede
ser realizada desde un computador con acceso a Internet, en la

pégina web www.sic.gov.co,

con el nGmero de resolucifn a través de

la opcibn servicios en linea - caracter general - consulta actos

adminiptrativos.

Secretaria General

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicién

Rad. 04-007751

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 Resolucién 15788 de 01 de julio del 2005, la
Superintendencia de Industria y Comercio declard abandonada una sollcitud.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de agosto de 2005
bajo el nimero 04007751 00000008, el doctor Emilio Fefrero, en su calidad de
apoderado de la sociedad AKZO NOBEL N.V., Interpuso recurso de reposicion conira
la dacisién contenida en Ia citada resolucién, con el objeto de que se revoque la
mencionada providencia y, en su lugar, se conceda el privileglo de patente solicitado.

TERCERO: Que el recurso a que hace refarencia el ordinal anterior se fundaments,
en sintesis, de la siguiente manera:

Maniflesta el recurrente que disiente de lo expuesto por el Despacho en la
Resolucién objeto del presente recurso "ya que es evidente que se ha proferido una
decisidn que carece de sustento juridico valido, por lo que no tiene ninguna valldez ni
eficacia para surtir sus plenos efectos legales”.

Sefiala a continuacién: “La anterior afirmacién tiene plena justificacién juridica, por
cuanto no fueron considerados todos los documentos que obran dentro del
expediente de la referencia, que permiten demostrar el cumplimiento de los requisitos
legales, tal como se aprecia a continuacion.

*Cumplimiento de los articulos 26 y 27 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina:

*Solicito a ese Despacho tener en cuenta que la solicitud de patente de invencién de
la referencla cumple con todos los requisitos establecidos en los articulos 26 y 27 de
la-Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, tal como se puede constatar
en el trdmite de la misma.

“En efecto, la solicitud radicada el 2 de febrero de 2004 fue presentada ante la
Divisién de Nuevas Creaciones y contiene: petitorio, descripclon, reivindicaciones,
dibujos, resumen, poder, comprobante de la tasa oficlal, documento de cesién del
inventor.

Sade Conbo: Carrera 13 No. 27-00 Plece 2,5, 7 y 10
Sede CAN: Tr, 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax 382 26 65. Linea 8800-810 185
Web:
Bogotd D.C. - Colombla
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z
25

\



G

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 25671
Por Ia cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 04-007751

“Adicionaimente y tal como lo prevé el articulo 27 de !a Decisién 486 el petitorio
contiene: el requerimiento de concesién de la patente, el nombre y la direcclén de la
solicitante, el nombre de la invencion, el nombre y domicilio del inventor, el nombre y
direccién del representante, la firma del representants, le fecha, nimero y oficina de
presentacion de la solicitud de patente en el extranjero.

“Por lo anterior, al efectuar el examen de forma establecido en el articulo 39 de la
Decision 486, esto es verificar que la solicitud contiene los requisitos establecidos en
los articulos 26 y 27, el resultado no ema otro sino el cumplimiento de los mismos, por
lo que resulta improcedente la declaratoria de abandono efectuada por ese Despacho
en la Resolucién N° 15788 del 1° de Julio de 2005, si se tiene en cuenta que los
documentos en que consta la cesién del derecho a |a patente otorgado por los tres
(3) Inventores relacionados en la solicltud, a favor de la sociedad AKZO NOBEL N.V.,
obran en el expediente.

“En consecuencia con lo expuesto, existe una falsa motivacion de la Resolucién N°*
15788 de 2005, por cuanto si se dio cumplimiento a los requisitos legales
consagrados en los articulos 268 y 27 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina...

“Dentro del término legal correspondiente ml representada presentd respuesta al
requerimiento efectuado por la Division de Nuevas Creaclones mediante el Oficlo N°
02162.

“En efecto, mediante memorial N° 04007751 00000003 radicado el 16 de marzo de
2004, mi representada prasenté respuesta al Oficio N° 02162 notificado por fijacion
en lista el 27 de febrero de 2004, informando que los documentos de casién
otorgados por los inventores ya obran en el expediente.

"Al realizar una revisién exhaustiva del expediente, ese Despacho puede advertir que
el documento de cesién otorgado por el inventor Jurgen SCHULZ fue radicado con
memorial 04007751 00000001 del 23 de febrero de 2004 y obra a folios 149 a 152
del expediente de la referencia. Por su parte el documento de cesién otorgado por
los inventores Nicole Corine Renéa VAN STRATEN y Rudolf Gijsbertus VAN
SOMEREN fue radicado con la solicitud presentada el 2 de febrero de 2004 yobra a
folios 133 a 138 del expediente.

Al respecto, anexo como prueba con este escrito, fotocopia simple de los
documentos en que consta la cesion del derecho a la patente otorgados por los
mencionados inventores y cuyos originales reposan en las oficinas del Despacho a su

cargo.

“De lo anterior se advierte claraments, la prueba de la existencia de los documentos

Seda Centro: Carmera 13 No. 27-00 Pisos 2, 8, 7y 10
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de cesion del-derecho a la patents, los cuales ya obran en el expediente de la
referencia al momento de proferirse el Oficio N* 02162, lo que adicionalmente
permite concluir que si hubo una presentacion oportuna de los documentos
necesarios para admitir y tramitar la solicitud de patente de invencién de la
referencia, los cuales de haber sido tenidos en cuenta la decision proferida en este
asunto seria totalmente contraria. )

“Asl, no es cierto el hecho de que mi rapresentada no hubiese dado cumplimiento al
requerimiento del Oficio N* 02182, pues de hecho el aporte de los documentos de
cesion, resultaba injustificado y contrario al articulo 10 del Cddigo Contencioso
Administrativo, pues dichos documentos ya reposaban en el expediente. No debe
olvidar ese Despacho que de conformidad con el articulo 3° del Cédigo Contencioso
Administrativo es deber de la administracién subsanar oficiosamente las
imegularidades en que ella misma incurrid.

“En consecuencia, la providencia Impugnada es falsamente motivada por cuanto en
el expediente obran los documentos que hecha de menos ese Despacho y que
resultan ser el fundamento de la decisién proferida en la Resolucién N° 15788 de
2005".

Sefiala a continuacién el recurrente que se ha producido violacién de las
disposiciones contenidas en los articulos 3° inciso 5°, 10° y 35 del Cddigo
Contencioso Administrativo “cuya aplicaclén resulta procedente en virtud no solo de
la naturaleza de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino por remisién del
articulo 276 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

“Dentro de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, se
contemplan en el Cédigo Contencioso Administrativo, siendo también principlos
constitucionales, los de economia, celeridad, eficacia e imparcialidad; en virtud de
estos principlos, se obliga a la administracién a tomar decisiones expeditas y eficaces
que garanticen la deblda proteccibn de los derechos de los administrados,
removiendo obsticulos de oficio, y no exigiendo mas que los documentos
estrictamente necesarios para tomar sus decislones.

"Lo anterior encuentra fundamento legal en el articulo 3° inciso 5° del Cdédigo
Contencloso Administrativo que consagra el principio anteriormente mencionado, el
de eficacia, como-orientador de las actuaciones administrativas, conforme al cual:
...los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de oficio los obstaculos
puramente formales y evitando decisiones inhibitorias.’

“Los anteriores principios son aplicables al presente caso en concordancia con el
principio constitucional consagrado en el articulo 228, que establecs ‘Las actuacionies
seran publicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
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prevalecerd el deracho sustancial’, por lo que la administracién debera remover
obstdculos formales, dando aplicaclén al derecho sustancial de los administrados.

“Con la decisidon adoptada mediante la Resolucion N° 15788 del 1° de julio de 2005,
ase Daspacho se aparta de ests principio constitucional y los demas consagrados en
el Cédigo Contencioso Administrativo, normas cuya obligatoriedad se origina en la
Constitucién misma, reiterando el carécter ilegal de la providencia en cuestién, pues
resulta injustificado y exceslvo declarar el abandono de la solicitud cuando se cuenta
con los elementos formales necesarios para superar el examen de forma.

“Por su parte, el inciso 2° del articulo 10° del Cédigo Contencioso Administrativo
establace lo siguiente: ‘Los funcionarios no podran exigir a los particulares
constancias, certificaciones o documentos que elios mismos tengan, o que puedan
conseguir en los archivos de la respectiva entidad’.

“En el presente expediente el requerimiento efectuado por la Divisién de Nuevas
Creaciones en cuanto al aporte del documento en que consta la cesién del derecho a
la patente de los inventores al solicitante resulta Injustificado, pues tal como quedo
demostrado anteriormente esta documentacién ya obraba en el expediente al
momento de proferirse el Oficio N° 02182. En efacto uno de los documentos en que
consta la ceslon de derechos otorgados por los inventores Nicole Corine Renée VAN
STRATEN y Rudofif Gijsbertus VAN SOMEREN fue presentado con la solicitud, el 2
de febrero de 2004, y el otro, otorgado por el inventor Jurgen SCHULZ fue
presentado el 23 de febrero de 2004. De manera que para ol 27 de febrero de 2004
fecha en la cual se notificéd el Oficio No. 02162 tales documentos ya reposan en el
expedlente

“Finalmente el articulo 35 del Cédigo Contencioso Administrativo establece Ia
obligacién de la adminlstracién al momento de proferir una decisién, esto es, ‘resolver
todas las cuestiones planteadas tanto iniclalmente como durante el tramite’, ‘con
base en las pruebas e informes disponibles’.

“Si previa la decisién tomada por ese Despacho en la Resolucion N° 15788 del 1° de
julio de 2005, se hubiera efectuado una revision cuidadosa y exhaustiva del
expediente, la decisién serfa totalmente diferente. Lo anterior porque en el
expediente ya obraban los documentos requeridos en el examen de forma,
documentacién que debié ser tenida en cuenta por ese Despacho para proferir una
decisién. Es decir, el hecho que sirve de fundamento legal de la Resolucién que aqul
s@ impugna es inexistente..."

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

Seade Centro: Caurera 13 No. 27-00 Pla0a 2,5, 7Ty 10
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NORMA APLICABLE

De acuerdo con la disposicion del articulo 39 de 1a Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina “Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los
requisitos establecidos en los articulos 28 y 27, la oficina naclonal competente
notificara al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos
meses siguientes a la fecha de notificaciéon. A solicitud de parte dicho plazo sera
prormogable por una sola vez, por un perfodo igual, sin que pierda su prioridad. Siala
axpiracién del término sefialado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la
solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacién...".

. El numeral 7 del articulo 27 del PCT (Tratado de Cooperacién en materia de
Patentes) dispone: “Cualquier Oficina receptora, o cualquier Oficina designada que
haya comenzado a tramitar la solicitud intemacional, podra aplicar la legislacion
nacional por lo que respecta a la exigencia de que el solicitante esté representado por
un mandatario facultado para representar a los solicitantes ante la mencionada
Oficina o que el solicitante tenga una direccién en el Estado designado para la
recepcion de notificaciones”.

Por otro lado el articulo 5.2.9 de la Circular Unica expedida por la Superintendencia
de Industria y Comercio sefiala: “La Division de Nuevas Creaciones someterd la
solicitud a un examen para verificar si contiene los requisitos previstos en la
legislacién nacional aplicables de conformidad con el articulo 27.1) del Tratado y los
admitidos segun la regla 51bis del Reglamento, particularmente los sefialados en los
articulos 28 y 27 de la Decision 486"

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se reflere el presente trdmite
administrativo se advierte que el objeto de la solicitud se relaciona con "un compuesto
que tiene actividad moduladora de la FSH, en particular un derivado de
tetrahidroquinolina, a una composicién farmacéutica que lo contiene, y tamblén al uso
de dicho compussto en terapia médica”.

En el presente trAmite administrativo se radicé solicitud PCT, entrada en fase
naclonal, el 02 de febrero del 2004. Mediante Oficio 02162 de 27 de febrero de 2004
se requirié al solicitante para que complementara la solicitud dado que fa misma no
contiene “la copia del documento en que consta la cesién del derecho a la patente del
inventor al solicitante 0 a su causante [Art. 26 k) de la Decisién 486]
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Al menclonado requerimiento notificado por fijaclén en lista de fecha 27 de febrero de
2004 se dio respuesta dentro del plazo otorgado, sin embargo la misma fue parcial,
en conslideracion de la Oficina, teniendo en cuenta que “el documento en que consta
la cesidn dei derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante, radicado
el 23 de febrero del 2004, fue suscrito inicamente por una de las tres personas
relacionadas como inventores dentro de la solicitud, no completando los requisitos
seflalados en el articulo 26, lit. k) de la Declsion 488. De acuerdo con lo anterior, se

considera abandonada la solicitud en los términos del mencionado articulo 39 de la .

Decision 486".

Para impugnar la decision administrativa argumenta el recurrente: *(...) se ha
proferido una decisién que carece de sustento juridico vélido, por lo que no tiene
ninguna validez ni eficacia para surtir sus plenos efectos legales. La anterior
afimacion tiene plena justificacién juridica, por cuanto no fueron considerados todos
los documentos que obran dentro del expediente de la referencia, que permiten
demostrar el cumplimiento de los requisitos legales, tal como se aprecia a
continuacién: ... * y concluye en esta parte sefialando que: “ (...) la solicitud de
patente de invencién de la referencia cumple con todos los requisitos establecidos en
los articulos 26 y 27 de la Decisién 486 de la‘Comisién de la Comunidad Andina, tal
como se puede constatar en el trAmite de la misma...”

Sobre estas manifestaciones del recurrente resulta pertinente admitir que en este
caso se atendié a la totalidad de las formalidades previstas por la legislacion
aplicable, no obstante la decisién de declarar abandonada la solicitud.

En efecto, una vez practicado el examen de forma a la solicitud, mediante Oficio
02162 se requirld del solicitante la presentacién de “la copia del documento en que
consta la cesién del derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante
[Art. 26 k) de la Decisién 4886]".

Pues bien, aunque el Oficlo de requerimiento se notificd el 27 de febrero de 2004,
como se puede ver en el folio 147 del expediente, antes de que esto sucediera se
radico ante esta Superintendencia (23 de febrero de 2004) escrito mediante el cual se
presenta "el documento en que consta la cesién del derecho a la patente otorgado
por el inventor al solicitante, debldamente legalizado, junto con su traduccion oficial®.
Es decir que antes de la propia notificacién oficial se subsand por el interesado la
falta formal que presentaba la solicitud, relacionada con la cesién de derechos del
inventor o inventores al solicitanta.

Por otra parte, debe reconocerse que en el examen formal de la solicitud no se
advirtid la existencia de un documento de cesién provenlente de los otros dos
Inventores (Nicole Corine Renée VAN STRATEN y Rudolf Gijsbertus VAN
SOMEREN), con lo cual quedaria completa la cesion de derechos de los inventores
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(tres) al solicitante como lo requiere el literal k) del articulo 26 de la Declsion 486 (ver
folios 133 y siguientes).

Pbr lo anterior, admite la Oficina que la solicitud en cuestién sl cumple con las
formalidades de ley que hacen posible la continuacion del iramite, en consecuencia
hay lugar a la revocatoria invocada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisién contenida en la Resoluclén 15788 de 01
de julio del 2005 por medio de la cual se declaré abandonada una solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuacion del tramite, en consecuencia se
envia el expediente a la Division de Nuevas Creaciones para que se disponga lo
relacionado con la publicacién de la solicitud.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Emilio Ferrero, en su calidad de apoderado de AKZO NOBEL
N.V., o a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que
contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE .
Dada en Bogotd, D.C.,alos 96 0CT a0

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ

Dactor

Emilio Fermero
Carrera 4 No 72-35
Bogota D. C.
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