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JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS
AVENIDA 22 NO 37-31 OFICINA 202
BOGOTA D.C.

REF.RESOLUCION :20788

FECHA: 31/07/2006

Expediente: 4-130178

Trémite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y Il
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Il

Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente le solicito presentarse a éste Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la cludad de Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion de la -
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el numero de radicacion citado en
el asunto. . .

De no hacerse presente én el término indicado anteriormente, la providencia en mencién se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacién.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia hébil sigulente al de su notificacién, ia cual podra ser
consuitada 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.
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulos 4, numéral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que [mediante Resolucisn 14575 de 24 de junio del 2005, la
Superintendencia de Industria y Comercio declard retirada una solicitud presentada
via PCT.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de agosto de 2005
bajo el nimero 04130178 00000004, el doctor Jaime Eduardo Delgado Villegas,
aduciendo la calidad de apoderado de THE BOARD OF REGENTS FOR
OKLAHOMA STATE UNIVERSITY, interpuso recurso de reposicién contra la decision
contenida en la citada resolucion, con el objeto de que se revoque la mencionada
providencia y, en su lugar, se contindie con el trémite de la solicitud.

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

¢

- Mahiﬂesta, el recutrente que “Si bien es- cierto que d_ia acuerdo al Articulo 22 del

Tratado de Coopetacién en Materia de Patentes, el solicitante debe proporcionar a
cada oficina designada una copia de la solicitud internacional y una traduccién de la

. misma, antes del vencimiento del plazo de 31 meses para Colombia, y, de acuerdo a

lo dispuesto en e! Articulo 24 del mismo tratado: .

‘Los efectos de la solicitud internacional establecidos en e Articulo 11.3) cesarén en
cualquier estado d'eslgnado con las mismas consecuencias que la retirada de una
solicitud naclonalJ en ese estado ...M) si el solicitante no realiza los actos
mencionados en el Articulo 22 dentro del plazo aplicable’; y ademas, tal como lo
enuncia textualmehte su despacho en el numeral cuarto de su resolucién:

‘Cuarto: que el punto 5.2.4 del Capitulo Quinto, del titulo X de la circular unica de Ia
Superintendencia de Industria, establece los requisitos minimos para la entrada en la
fase nacional en |virtud de los Capitulos | y Il del tratado, asl: si la solicitud
internacional fue depositada en idioma castellano para entrar en fase nacional en
virtud del Articulo '22 o del Articulo 39.1 del tratado, el solicitante deber presentar
ante la Superintendencia, dentro.del plazo de 31 meses contados desde la fecha de
prioridad, una ooplla. de la solicitud interacional tal como fue presentada, con el
contenido prescritol para las traducciones’, también lo es el hecho de que no se entr
en fase nacional dentro del plazo prescrito por la ley (31 meses) y no se dio
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cumplimiento a todo lo diépuesto dentro de la normatividad enunciada, en el sentido
de aportar dentro del plazo de 31 meses una copla de la solicitud internacional y una
traduccién de la misma, debido a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que
impidieron dentro| del plazo legal establecido en ia ley, no solo enirar en fase
nacional, sino también dar cumplimiento al requisito establecido en la ley,
circunstancias que' ya fueron acreditadas dentro del presente expediente en marzo 14
de 2005, para lo cual se aporté la prueba pertinente, lo cual ocasioné que
desafortunadamedte nos fuera imposible cumplir lo establecido en la ley en lo
referente al plazo de entrada en fase nacional, como el aportar el documento exigido
por su Despacho| consistente en una copia de la solicitud internacional y una
traduccion de la misma.

“Pese a lo anteriorjy como lo puede observar el seftor Superintendente de Industria y
Comercio, dadas las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito acaecidas yque
afectaron el trdmite normal de la presente patente, empleamos toda nuestra
diligencia para reonstruir la informacién perdida, lo cual nos permitié radicar la

patente un mes y in dia con posterioridad al término establecido en la ley.

‘Debido a lo expuesto, como para el 30 de diciembre de 2004, ain nos
encontrdbamos déntro del plazo establecido en el Articulo 49.6 del reglamento de!
Tratado de Cooperacién en materia de patentes, que entrd en vigor el (1) de enero de
2004, solicito el festablecimiento del derecho del solicitante THE BOARD OF
REGENTS FOR leLAHOMA STATE UNIVERSITY con sede en la Rua 203
Whitehurst -Oklarlloma State University, Stillwater..., en el sentido de revocar la
decision que declqro retirada la solicitud de patente de invencién de la referencia y
por lo tanto expedir otra que ordene la continuacion de dicho tramite, ya que el citado
Articulo 49.6 de! reglamento del Tratado... prevé circunstancias especiales de
incumplimiento del! citado reglamento, cuando a su tenor literal establece:

“Articulo 49.6 restablecimiento de los derechos en caso de incumplimiento de los
actos mencionados en el Articulo 22:

a) Cuando cesen [los efectos de la sollcitud intemacional previstos en el Articulo
11.3), debido a que, en el plazo aplicable, el solicitante no ha cumplido los actos
mencionados en el Articulo 22, la Oficina designada, a peticién del solicitante y a
reserva de los partafos b) a e) de la presente Regla, restablecer4 los derechos del
solicitante en lo que respecta a esa solicitud intemacional si comprueba que el
retraso en la obser'tvancia de ese plazo no era intencional o, a eleccién de la Oficina

designada, que haftenido lugar la inobservancia del plazo a pesar de haber existido la
diligencia requerida por las circunstancias.

b) La peticién de Laslableclmiento de los derechos mencionada en el parrafo a)
debera presentarse en la Oficina designada, y deberdn realizarse los actos
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mencionados en e| Articulo 22, en el que venza primero de los dos plazos siguientes

i) dos meses desde la facha de supresidn de la causa de la inobservancia del plazo
aplicable en virtudidel Articulo 22, o

ii} 12 meses desde la fecha de vencimiento del plazo aplicable en virtud del Articulo
22, a condicién de que el solicitante pueda presentar la peticibn en cualquier
momento posterior, sl lo permite la legislacién nacional aplicable por la Oficina
designada

c) La peticién mencionada en el parrafo a) deberé exponer las razones por las que
no se ha observado el plazo fijado en el Articulo 22

d) La legislacién nacional aplicable por la Oficina designada podré exigir

) que se pague una tasa por la peticién mencionada en el parrafo a),
) que se presente una declaracién u ofras pruebas en apoyo de las razones
mencionadas en e] parrafo c)

e) La Oficina designada no debera rechazar una peticién formulada en virtud del
parrafo a), sin darlal solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el
rechazo previsto, en un plazo razonable segun el caso
t

f) Si, el 1 de octubre de 2002, los parrafos a) a e) no fueran compatibles con la
legislaci6n nacional aplicada por la Oficina designada, no se aplicardn a ésta
mientras subsista [la incompatibilidad con dicha legislacién, a condiclén de que la
Oficina en cuestién informe de ello a la Oficina Interacional el 1 de enero de 2003 a

mas tardar La Oficina Intemacional publicar4 lo antes posible esa informacién en la
Gaceta”

CUARTO Que para atender lo seftalado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo es ﬂreclso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan/ con motivo del recurso, en los siguientes términos

NORMA APLICABLE

El Articulo 22 del [PCT (Tratado de Cooperacion en materia de Patentes), sobre
Copia, traduccién ¥ tasa para las Oficinas designadas, sefiala que

* 1) El solicitante roporcionara a cada Oficina designada una copia de la solicitud
internacional (salvo que ya se haya efectuado la comunicacién prevista en el Articulo
20) y una traduccién de la misma (en la forma prescrita) y pagaré la tasa nacional (si
procede) antes del vencimiento del plazo de 30" meses desde la fecha de prioridad
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" (31 meses para Colombia)

El Articulo 24 del PCT establece, a su vez, que
“Articulo 24 Posible pérdida de efectos en los Estados designados

“1) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 25, en el caso previsto en el punto i)
infra los efectos de la solicitud internacional establecidos en el Articulo 11 3) cesarén

en cualquier Estado designado con las mismas consecuencias que la retirada de una
solicitud nacional én ese Estado

)

“ 1iil) si el solicitante no realiza los actos mencionados en el Articulo 22 dentro del
plazo aplicable "

Por su lado, la Cjrcular Unica expedida por la Supenntendencia de Industria y
Comercio en el nu'rneral 5 2 4, sobre requisitos minimos para la entrada en la fase
nacional en virtud de los Capitulos | y Il del Tratado, dispone

“Sli la solicitud internacional fue depositada en idioma castellano, para entrar en la
fase nacional en virtud del articulo 22 o del articulo 39 1 de! Tratado, el solicitante
debera 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 en el siguiente punto
525

“Sila solicitud lntemacional no fue depositada en idioma castellano, para entraren la
fase nacional el solicitante debera presentar ante la Superintendencia, dentro del
plazo antes seiialado, una traduccién al castellano de la solicitud internacional tal
como fue presentdda, con el contenido prescrito en el sigwente punto 525

FRENTE AL CASJ) EN ESTUDIO

Examinadas nueJ mente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente, se enFJentra que la solicitud se relaciona con “Antigenos protectores
para el control de infestaciones por especies de ixodes" (ver folio 5)

En el presente tramite administrativo se radicé solicitud PCT, entrada en fase
nacional, el 30 de diciembre de 2004

Mediante Resoiucidn 14575 de 24 de junio del 2005 la Superintendencia resolvié
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declarar retirada la solicitud de patente por cuanto revisada la misma se constaté que
“el solicitante no entrd a la fase nacional dentro del plazo prescrito, es decir, el
solicitante no realizd los actos mencionados en el articulo 22 dentro del plazo
aplicable En efecto, el solicitante radicé la solicitud para efectos de entrar a la fage
nacional el 30 de diciembre de 2004 y el plazo prescnto vencié el 29 de noviembre de
2004”

Argumenta el recut nte que no allegé dentro del plazo legal de 31 meses “una copia

de la solicitud internaclonal y una traduccién de la misma, debido a circunstanclas de
fuerza mayor o ca$o fortuito que impidieron dentro del plazo legal establecido en la
ley, no solo entrar en fase nacional, sino también dar cumplimiento al requisito
establecido en la ley, circunstanclas que ya fueron acreditadas dentro del presente
expediente en marzo 14 de 2005, para lo cual se aportd la prueba pertinente, lo cual
ocasion6 que desafortunadamente nos fuera imposible cumplir o establecido en Ia
ley en lo referente al plazo de entrada en fase nacional, como el aportar el
documento exigido por su Despacho, consistente en una copia de la solicitud
Internaclonal y una traduccién de la misma Pese a lo anterior y como lo puede
observar el sefior Superintendente de industria y Comercio, dadas ias circunstancias
de fuerza mayor o caso fortuito acaecidas y que afectaron el trémite normal de la
presente patente, empleamos toda nuestra diligencia para reconstruir Ia informacién
perdida, lo cual nos permiti6 radicar la patente un mes y un dla con posterioridad al
término establecido en la ley”

Al respecto resulta pertinente efectuar algunas consideraciones

Si bien es clerto que a la luz de lo previsto por el articulo 22 del PCT el solicitante
debi6 proporcionar a esta Oficina “una copia de la solicitud internacional y una
traduccion de la misma " antes del vencimiento del plazo de 31 meses desde la
fecha de prioridad so pena de cesar los efectos de la solicitud internacional
establecidos en el articulo 11 3 del Tratado, con las mismas consecuencias que la
retirada de una splicitud nacional *( ) iii) si el solicitante no reaiiza ios actos
mencionados en el articulo 22 dentro del plazo aplicable * (Art 24 del PCT),
también lo es que en virtud de lo previsto por la Regla 49 6 del Reglamento del PCT,
sobre restablecimibnto de los derechos en caso de incumplimiento de los actos
mencionados en lel Articulo 22, “Cuando cesen los efectos de la solicitud
intemacional prele\os en el Articulo 11 3), debido a que, en el plazo aplicable, el
solicitante no ha cumplido los actos mencionados en el Articulo 22, la Oficina
designada, a peticibn del solictante y areserva de los pérrafos b) a e) de la presente
Regia, restablecera los derechos del solicitante en lo que respecta a esa solicitud
internacional si comprueba que el retraso en la observancia de ese plazo no era
intencional o, a eleccién de la Oficina designada, que ha tenido lugar la nobservancia
del plazo a pesar de haber existido la diligencia requerida por las circunstancias  *

Seds Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2 5 Ty10
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Segun la misma fregla 49 6 “La peticion de restablecimiento de los derechos
mencionada en el parrafo a) debera presentarse en la Oficina designada, y deberdn
realizarse los actos mencionados en el Articulo 22, en el que venza pnmero de los
s "

Continua la Regla 49 8 indicando que la peticién mencionada en el parrafo a) debers
exponer las razongs por las cuales no se ha observado el plazo fijado en el articulo
22 y que la Oficing designada “no deberé rechazar una peticién formulada en virtud
del parrafo a) sin dar al solicitante la posibilidad de presentar observaciones sobre el
rechazo previsto, €n un plazo razonable segun el caso” [letra e) de la Regla 49 6 del
Reglamento del PCT]

Para justificar el so de la presentacién de la solicitud nacional sefiala el
recurrents que el mismo se debié a “circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito
que impidieron dehtro del plazo legal establecido en la ley, no solo entrar en fase
nacional, sino también dar cumplimiento al requisto establecido en la ley,
circunstancias que|ya fueron acreditadas dentro del presente expediente en marzo 14
de 2005, para lo| cual se aporté la prueba pertinente, lo cual ocasion que
desafortunadamente nos fuera imposible cumplir lo establecido en la ley en lo
referente al plazo ¢e entrada en fase nacional, como el aportar el documentd exigido
por su Despacho.[ consistente en una copia de la solicitud internacional y una
traduccién de la misma®, tales circunstancias las describié en escrito de fecha 14 de
marzo de’ 2005 en el cual sefialé que “El dia 28 de noviembre de 2004, se
presentd un hecho imprevisible en nuestra firma, consistente en una inundacién
proveniente de! bafio que estd al lado de mi oficiha, que ocasiond un dafo
especialmente de las unidades de computador de mi oficina "

Con el mencionai:;o escrito allegé el apoderado del solicitante declaraciones
extraproceso rendidas por José Vicente Roa, Jairo Moncada Cerén, Diana Corso y
José Ignacio Moreno, las cuales buscan ser concordantes en el relato de los sucesos
que configuran la f{.lerza mayor aducida por el apoderado recurrénte

Frente a las anteLores consideraciones establece esta Oficina que es laxa la
normativa aplicable en sefialar que se puede excusar el cumplimiento de lo previsto
en el articulo 22 del PCT y luego ‘restablecer los derechos del solicitante” en lo que
respecta a las solicitudes Intemacionales si se presenta uno cualquiera de los
eventos ya menciopados esto es, si se comprueba que el retraso en la observancia
de ese plazono e : intencional o, a eleccién de la Oficina designada, que ha tenido

lugar la inobservancia del plazo a pesar de haber existido la diligencia requenda por
las circunstancias !

Como no estd demostrada en este expedients la diligencia requerida en la
presentacién oportuna de la solicitud en fase nacional por parte del solicitante,
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méxime cuando para presentar la solicitud en Colombia se esperd, precisamente,
hasta el ultimo dia del plazo de 31 meses antes referido, fecha en que se dice
sucedié el evento Jue ie impidi6 cumplir con lo requendo, queda a la Oficina dar por
acaecido que no fille su intencién hacer la presentacién tardia de su solicitud, en tal
virtud, ya cumplld? el requisito de la presentacién en fase naclonal de la solicitud
previsto en el arti;]flo 22 del PCT, habra de restablecerse su derecho y disponer la

continuacion del tramite

Por lo antenormente expuesto, encuentra esta Oficina que hay lugar a la revocatoria
invocada y consecuente continuacién del tramite de la solicitud

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO Revocar la decisién contenida en la Resolucién 14575 de 24

de junio del 2005 p!or medio de la cual se declaré retirada una solicitud de patente de
invencién PCT, entrada en fase nacional

ARTICULO SEGI.JNDO Disponer la continuacién del trdmite, en consecuencia se
envia el expedlenfe a la Divisién de Nuevas Creaciones para que se disponga lo
relacionado con eliexamen formal de la solicitud

ARTICULO TERGERO Notificar personalmente ef contenido de la presente

Fesolucién al doctér'Jaime Eduardo Delgado Villegas, o a quien haga sus veces,

egtregéndole bopiz'a de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
aiguno

- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogot, D C.alos 311 - 2005

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor
Jaime Eduardo Delgado Villegas
Av 22 No 37 - 31, Oficina 202

Bogotd D C v

Fax: 36226 95 Linea 9800-910 105
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Doctor (a) }

CADENA SARMIENTO JUAN PABLO
Apoderado(a) y/o Representante de
THE BOARD OF REGENTS FOR OKLAHOMA STATE UNIVERSITY

REPFPERENCIA Radicacién No 4 130178 .
8olicitud internacional 082003713229
Fecha inicio fase nacional 29/11/2004

Traimite 11

Bvento 379
Actuacidn 430 .
Oficio No _,.,...,91\1\)

Come 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 Tratade de
Cooperacién 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 casc, el solicitante debe adjuntar la traduccién de loa anexos del
reporte de examen preliminar internacional (Art 36 2 b) del tratade PCT En caso
de no tener copia y/o anexos del examen preliminar se debe anexar copila del formato
PCT/IPEA/402, emitido por la autoridad competente

2 La solicitud no contiene la copla del documento en que consta la cesidn del
derecho a la patente del inventor al solicitante ¢ a su causante ({Art 26-k)
Declsién 486

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

Notifiquese el presente @
e), del capitulo g

d3io conforme a lo dispuesto en el numeral 5 2, literal
nto del titulo primero de la Circular Unica No 10 de 2001 ¢

ESPEDES DE gERGEL
isién de Nueyvas Creaciones

ALIX CARMENZA
Jefe de la 4

El anterior) requerimiento fue notificado por fijacién en 1lista de

fecha ! 'ﬂ‘ﬁ' m
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