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AVISO DE NOTIFICACION
CORREO CERTIFICADO
Radicacién : 4-1330- -8-0 Fecha: 2008-12-28 09:17:17
Trkmita : 41 PATENTEIYI
Evento : 378 FASENACIONALE
Actuscién : 431 COMUNICACTOADM
Destinaterio : ALICJIA LLOREDA RICALRTE Follos 1
Sefior (a) (es)
ALICIA LLOREDA RICAURTE
CALLE 72 NO.5-83 PISO 6 _
BOGOTA D.C. . 200 .886
e (1. 889
REF.RESOLUCION :36111
FECHA : 27/112/2006
Expediente:  4-1330
Trémite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y I
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I

Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacién, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m.
Jomada continua, con el fin de notificarie personalmente el contenido de la resolucién de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacién citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término Indicado anteriormente, Ia providencia en menclén se
notificard por edicto, el cual se filard por el tdrmino de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrard disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil sigulente al de su notificacién, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucién a través de la opcidn servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especlal de las que se confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del Decrato 2153 de 1982 y 50 del Cédigo Contencloso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 24225 de 08 de septiembre de 2008, la
Superintendencia de Industria y Comerclo declaré abandonada la sollcltud tramitada
en este expediente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 15 de septiembre de
2006 bajo el nimero 04 001330 00004 0000, la doctora Alicia Lioreda Ricaurte, en su
calidad de apoderada de la sociedad F.HOFFMANN-LA ROCHE AG, Interpuso
recurso de reposicién con el objeto de que se revoque la mencionada providenciay,
en su lugar, se ordene continuar el trdmite de la solicitud.

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

Manifiesta la recurrante que habiéndose presentado solicitud de patente de invencién
ol 09 de enero de 2004 y publicado esta el 30 de abril de 2004 en la Gaceta de la
Propiedad Industrial 539, “Por medio de memorial de 22 de octubre de 2005, estando
' dentro del término de 6 meses establecido para el pago del examen de patentabilidad
sefialado en el articulo 44 de la Decisién 488, el titular de la invencién solicit6 se
procediera a realizar el examen de patentabllidad de la invencion, y para esto se
anexd6 reclbo niimero 04-79,489 de 11 de octubre de 2004 por un valorde $ 177.000
correspondiente a dicho pago, junto con el documento que acredita el cambio de
representante legal con el poder a ml otorgado por la socledad F.HOFFMANN-LA
ROCHE AG debidamente legallzado®.

Considera la recurmente que la parte final del articulo 44 de la Decisién 486 es clara
en o sentido de “dejar en cabeza del solicitante la carga de demostrar su intencién
de continuar o no con la solicitud de patente de Invencién, mediante la presentacion
de un memorial solicitando la realizacién del examen de patentabilidad de la soficitud.
Asl, la consecuencia de esta norma, es decir el abandono de la solicitud, solo debe
aplicarse en los casos en que efectivamente el solicitante no manifiesta interés
alguno en continuar con la solicitud, y por lo mismo, no presente solicitud de
realizacién del examen de patentabilidad de la Invencién.

*De Igual forma, de la lectura de la parte final de dicho articulo, es evidente que el
propésito o finalidad que tiene la figura del abandono, consiste en un castigo o

" Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
Seda CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
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sancion, para los peticionarios de solicitudes que no demuestren un interés suficiente
en el trAmite de la cormespondiente solicitud.

“Sin embargo, en el presente caso, es claro que la intencién del solicitante como bien
$0 menciona en el memorial de 22 de octubre de 2004, era la de ademas de informar
el camblo de representante legal para la sociedad en mencion, manifestar su Interés
en que se reallzara el estudio de patentablliidad de la solicitud en trdmite. Dicha
peticién esta contenida punto 8 de dicho memorial, el cual tiene como anexo el recibo
de pago nimero 04-79,469 de 11 de octubre de 2004 por un valorde $ 177.000. Es
decir, que el peticionario si manifestd su interés en la solicitud de patente, mediante
la oportuna presentacién del memorial solicitando la realizacléon del examen de
patentabilidad de dicha solicitud, con anexo del recibo de pago correspondiente por
dicho tramite.

“Sin embargo, al parecer un error de ese Despacho (sic), no se tuvieron en cuenta los
puntos 6 y 8 de dicho memorial en los cuales, se solicitd proceder a realizar el
examen de patentabilidad de la presente Invencién y se menciond que se anexaba el
reclbo No 04-78.489 el cual acreditaba el pago de la tasa que dicho examen
causaba. N

"Al respecto, vale la pena resaltar que no seria posible para la Administracién, en
aras de una muy loable eficiencia, dar por concluldos procesos en los cuales el
solicitante no ha hecho otra cosa que manifestar su interds en la solicitud mediante el
cumplimiento en término, de los requerimientos y observaciones de la administracion,
solamente por un error de ese mismo Despacho, ... cuando el solicitante ha actuado
con total diligencia, conculcando a través de este procedimiento derechos
consagrados a nivel constitucional.

“Por consiguiente, la declaratoria de abandono de la solicitud, resulta a todas luces
injusta, pues se esta aplicando al solicitante una sancién o castigo por un acto en que
no tuvo culpa alguna, ya que en todo el trémite este no ha hecho otra cosa que
demostrar su interés en el proceso, tal como se puede ver con el memorial
presentado el 22 de octubre de 2004. Por lo tanto, ia administracién procedié a
imponerie un castigo, que esta reservado para aquellos que no demuestran su Interés
en el proceso, absteniéndose de dar cualquier contestacién, contrario claramente a lo
que ocurmié en este caso, y lo que es peor atin, castigandolo por un error atribuible
exclusivamente a ese Despacho”.

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

Sade Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 6, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax 382 20 85. Linea 9800-910 105
Web: www.eicgoveo e-mall: infofiisic.gov.co
Bogotd D.C. - Colombia
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NORMA APLICABLE

El articulo 44 de la Decislén 486 expedida por la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: "Dentro del plazo de sels mases contados desde la publicacion de la
solicttud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante
debera pedir que se examine si la invencldn es patentable. Los Palses Miembros
podran cobrar una tasa para la reallzacion de este examen. Si transcurriera dicho
plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el examen, la solicitud caerd
en abandono”.

Por su parte la Circular Unica, Tltulo X, expedida porla Superintendencia de Industria
y Comerclo establece que: "Atendiendo lo establecido en la disposicién primera
transitoria de la Decisién 486, la necesidad de pedir la realizacién del examen de
patentabilidad que se sefiala en el artfculo 44 de la misma Decision, se aplicara a [as
solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de entrada en vigencia
de la referida Decisién no hayan sido publicadas, debiéndose adjuntar el
comprobante de pago de la tasa respectiva”.

A su vez el articulo 89 del Cédigo Contencioso Administrativo, dispone: “Los actos
administrativos deberdn ser revocados por los mismos funclonarios que los hayan
expedido o por sus inmediatos superiores, de aoficlo o a solicitud de parte, en
cualquiera de los sigulentes casos:

"10) Cuando sea manifiesta su oposiclén a la Constituclén Politica o a |a ley;
20) Cuando no estén conformes con el Interés pablico o soclal, o atenten contra él;
3o0) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con “El uso del antagonista del
receptor NK-1 para la elaboracién de un medicamento para el tratamiento y/o
prevencién de lasiones cerebrales, espinales o neuronales, en donde el antagonista
del raceptor NK-1 es un compuesto de fdrmula general (1)..." (ver folio 25).

Un recuento de las actuaciones surtidas en este trdmite administrativo permite
establecer que el 09 de enero de 2004 se presentd por parte de la sociedad
F.HOFFMANN-LA ROCHE AG solicttud de patente de invenclén. Cumplidos los
requisitos de forma se ordend publicar la solicitud el 06 de febrero de 2004,
publicaclén que se hizo efectiva en la Gaceta de la Propiedad Industrial 539 de fecha
30 de abril de 2004.

Sade Caniro: Carera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sada CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fexc 382 26 85. Linea 8800-010 185
Waeb: www.sicgov.co e-mall: infof@alc.gov.co
Bogoth D.C. - Colombia
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Realizada la publicacién cormespondia al solicitante, segin lo previsto en el articulo
44 de la Decisién 486 y Clircular Unica expedida por la Superintendencia de Industria
y Comercio, pedir el examen de patentabilidad dentro del plazo de seis (6) meses
slguientes a la fecha de publicaclén, pagando la tasa establecida para tal fin, lo que
no se hizo en este caso, por lo que se decland abandonada Ia solicitud.

En efecto, con fecha 08 de septiembre del 2006 se expidié la Resolucién 24225 de
2008 por medio de la cual se declara abandonada la solicitud considerando que
“contados sels meses desde la publicacion de la solicltud en la Gaceta de la
Propledad Industrial, no se present6 peticién de parte del interesado para efectuarel
examen de fondo,..."

Para impugnar la anterior decisién administrativa argumenta la recurrente, luego de
hacer un repaso de las actuaciones surtidas en el expedlente, que la parte final del
articulo 44 de la Decisién 486 es clara en el sentido de "dejar en cabeza del
solicitante la carga de demostrar su intencidn de continuar ¢ no con la solicitud de
patente de invencién, mediante la presentacion de un memorial sollcitando la
realizacién del examen de patentabilidad de la solicitud. Asl, la consecuencia de esta
norma, es decir el abandono de la solicitud, solo debe aplicarse en los casos en que
efectivamente el solicltante no manifiesta interés alguno en continuar con la solicitud,
y por lo mismo, no presente solicitud de realizaclén del examen de patentabllidad de
la invenciébn. De Igual forma, de la lectura de la parte final de dicho articulo, es
evidente que el propésito o finalidad que tiene la figura del abandono, consiste en un
castigo o sanclén, para los peticionarios de solicitudes que no demuestren un interés
suficiente en el trdmite de la comrespondiente solicitud. Sin embargo, en el presente
caso, es claro que la intencién del solicitante como blen se menciona en el memorial
de 22 de octubre de 2004, era la de ademas de informar el cambio de representante
legal para ia socledad en mencién, manifestar su interés en que se realizara el
estudio de patentabilidad de la solicitud en tramite. Dicha peticién esté contenida (en
el) punto 8 de dicho memorial, el cual tiene como anexo el recibo de pago nimero
04-79,469 de 11 de octubre de 2004 por un valor de $ 177.000. Es decir, que el
peticionario si manifesté su Interés en la solicitud de patente, mediante la oportuna
presentacién del memorial solicitando la realizacién del examen de patentabilidad de
dicha solicitud, con anexo del recibo de pago correspondiente por dicho tramite...”

Visto nuevamente el expediente con el fin de constatar lo manifestado por la
recurrente se encontrd que, efectivamente, habléndose publicado la solicitud de
patente en la gaceta 539 de fecha 30 de abril de 2004, mediante escrito radicado el
22 de octubre de 2004, esto es ain dentro del plazo estipulado legaimente para pedir
el examen de patentabilidad, la apoderada del solicitante manifestt a este Despacho
el camblo de representante legal de la socledad F.HOFFMANN-LA ROCHE AG,

también manifesté que “de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 5.2.12 de la

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisoa 2, 5, 7 y 10
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Circular Externa No 03 de 28 de abril de 2003, y estando dentro del plazo de seis
meses contados desde la fecha de ia publicacién de la solicltud en la Gaceta de la
Propiedad Industrial nGmero 538 de 30 de abril de 2004, solicito a ese Despacho
proceder a reallzar el examen de patentabilidad de la presente invencién.", al escrito
se anexd el respactivo reclbo de pago (ver folios 180 a 184).

No obstante lo anterior, al no allegarse oportunamente al expediente el cltado
memorial, este no fue considerado en su momento, procediendo la Oficina a declarar
equivocadamente el abandono de la solicitud.

Verificado el cumplimiento de lo previsto en la normativa aplicable, dado que hubo
una peticién oportuna del examen de patentabllidad, resulta procedente la revocatoria
invocada asl como la continuacién del trémite.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la declsion contenida en la Resolucién 24225 de 08
de septlembre del 2006, por medio de la cual se declaré abandonada una solicitud de
patente da invencién.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuacién del tramite, por lo tanto se envia el
expediente a la Divislon de Nuevas Creaclones para efectos de practicar el examen
de patentabllidad.

ARTICULO TERCERO: Notificar personaiments el contenido de esta resolucién a la
doctora Alicla Lioreda R., en su calidad de apoderada del solicitante, entregédndole
copla de la misma, advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogoté D.C., a los

a7ne mﬂ /

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Al BAR

e L

Alicla Lioreda Ricaurte
Calle 72 No 5 - 83, piso 5
Bogota, D.C.o v\
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