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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 citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 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 en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dfas en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podrd ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
nimero de resolucién a través de la opcion servicios en linea - caracter generai - consuita
actos administrativos.
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
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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, numerales 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Codlgo Contencioso
Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 39445 del 28 de noviembre de 2007, la
Superintendencia de Industria y Comercio, declard abandonada una solicitud de
privilegio de patente de invenciéon denominada: “PROCESO PARA PREPARAR

PIRROLOTRIAZINA COMO INHIBIDORES DE CINASA”.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 28 de diciembre de
2007, bajo el nimero 05-077139-00006 - 0000, el doctor Juan Pablo Cadena
Sarmiento aduciendo la calidad de apoderado de la sociedad Bristol ~ Meyers
Squibb Company., interpuso recurso de reposicion contra la decision contenida en
la citada resolucion con el objeto de que se revoque la mencionada providencia, y
en su fugar “se continde con el tramite de la solicitud de patente den referencia”.

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

Manifiesta el recurrente que: “Conforme el articulo 84 del Codigo Contencioso
Administrativo, son anulables los actos administrativos que hayan sido expedidos
con infraccidon de las normas en que debian fundarse, en forma irregular o con
desconocimiento del derecho de audiencias o defensa. Los articulos 50 y 52 del
mismo Codigo facultan a los administrados para impugnar en via gubernativa las
decisiones administrativas, manifestando al funcionario que tomod la decisién los
motivos de inconformidad a fin de que aclare, modifique o revoque la respectiva
decision.

“La resolucién objeto de impugnacién se fundamento en que, en aplicacién de lo
dispuesto en el articulo 44 de la Decisién 486, la sociedad solicitante de la patente
aparentemente abandoné su solicitud al no haber pedido, dentro del plazo de seis
meses contados a partir de la publicacién de tal solicitud, que se examinara si la

patente era patentable.

“Si bien es clara la regla dispuesta en el articulo 44 de la Decisién 486, también es
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cierto que su aplicacion debera versar sobre solicitudes de patentes que hayan
sido publicadas de forma regular, es decir, sin vicios que puedan generar
nulidades en el procedimiento administrativo encaminado a la obtencion de la
patente, bien por vuinerar el derecho de personas con interés legitimo a oponerse
a la concesién del privilegio solicitado o por vulnerar el derecho de defensa del

solicitante.

“En este asunto, la publicacion de la solicitud fue irregular al no indicar el nombre
del agente que presentd la solicitud a nombre del solicitante, afectando no solo el
derecho a que terceros con interés en el tramite de la referencia contaran con la
informacion suficiente para oponerse a la solicitud o para contactar al solicitante,
sino afectando también el derecho del solicitante a solicitar oportunamente el
estudio de patentabilidad de la invencién que se pretende patentar,

“Para demostrar lo anterior, se hace necesario resaltar a) los datos esenciales
dentro de la solicitud de patente, b) las normas que regulan el procedimiento de
publicacién de una solicitud de patente, c) la jurisprudencia relativa a la ineficacia
de publicaciones defectuosas al no incluir el nombre del agente que presento la
solicitud en nombre de la sociedad solicitante, viciando la actuacién de nulidad sin
permitirle al solicitante tomar los correctivos para advertir a la administracion sobre
su error y vulnerando su derecho de audiencia y defensa, es decir, a ser oido
manifestando su interés en que examinara la patentabilidad de la invencion

descrita en la solicitud.

“Ademas de los varios requisitos para el tramite de una solicitud de patente de
invencion sefalados en los articulos 26 y 27 de la Decisién 486, es del caso
resaltar aquellos que resultan esenciales para que por lo menos a la peticion
pueda otorgarsele una fecha de presentacion, es decir, los requisitos minimos
sefialados en el articulo 33 de la misma Decisién el cual dispone: (acto seguido el
recurrente transcribe la norma en comento).

Y continua: “De la norma citada se colige que un requisito minimo o esencial de
toda solicitud de patente es la indicacién de los datos de la persona, agente o
apoderado que presenta la solicitud cuando esta no es presentada directamente
por el solicitante, y que tales datos deben ser suficientes para poder contactar a

esa persona.

“Siendo estos datos esenciales de toda solicitud, son estos los que por lo menos
deben ser transcritos en el extracto de la publicacion de la solicitud para que esta

tenga eficacia legal.
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“El articulo 40 de la Decision 486 dispone que admitida a tramite la solicitud de
patente y superado el examen de forma, se debera ordenar su publicacidén 'de
conformidad con las disposiciones nacionales'.

“A su turno, el articulo 24 del Decreto 2591 de 2000 reglamenta la Decision 486 en
cuanto a la publicaciéon de solicitudes, estableciendo que la Superintendencia de
Industria y Comercio publicarad en la Gaceta de la Propiedad Industrial 'un exfracto
de las solicitudes de patente’.

“Si bien la reglamentacidon nacional no sefiala cuales son los datos a ser
contenidos en el extracto de una solicitud de patente para efectos de su
publicacién, es logico que tal extracto deba contener la informacion minima de
toda solicitud, por lo menos los datos descritos en el articulo 33 de la Decision
486, a fin de que los interesados puedan conocer sobre la invencién que pretende
patentarse, la identificacién de su peticionario y de la persona a través de la cual
pueden contactarlo, asi como aquellos datos que permitan al solicitante identificar
como suya la solicitud publicada y proceder con su carga a pedir el examen de
patentabilidad o incluso de pedir la rectificaciéon de los datos publicados a fin de
evitar que puedan generar nulidad del titulo que busca obtener.

“Como se viene explicando, la regularidad en la publicacion de unha solicitud de
patente es crucial a efectos de garantizar el derecho de defensa y oposicion de
terceros que consideren tener un mejor derecho a la patente solicitada y tambien a
garantizar al solicitante el derecho a un debido proceso para que el titulo que
pretende esté libre de todo vicio de nulidad. Por lo tanto el extracto de la solicitud
debe publicarse COMPLETO vy no fraccionado para evitar vicios en el
procedimiento.

“Esto se encuentra claro en la interpretacion Pre-Judicial de la Comunidad Andina
de Naciones No. 31-IP-95 en un caso similar donde la publicacion de una solicitud
de marcas se hizo en forma incorrecta. Dispuso el Tribunal Andino, lo siguiente:

‘La razdn de ser de la publicacion a que obliga la norma comunitaria en vigencia
de las Decisiones 85; 311, 313 y 344, no es otra que la de la difusién del signo que
se pretende registrar, es decir, Unicamente a esta expresion que se muestra en la
apariencia y contenidos plasmados en la peticion, como se expresara este
Tribunal dentro del Proceso 20-IP-95: 'L.a publicacion de las solicitud tiene por
finalidad hacer conocer a los interesados sobre la marca que va a inscribirse, la
que comprende tanto el signo como la clase de los productos, fa identificacion_del
peticionario, la descripcién complefa de la marca ete.’

Mas adelante el Tribunal en la misma sentencia agreg¢: Una_publicacion
disminuida no tendria los efectos legales previstos en la norma y si esa - Ia
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publicacién- se produce por error del administrador, para verificar_ese acto
administrativo tendrfa, por su propia iniciativa, que volver a publicarla, sin gue esto
signifique la pérdida de la prioridad registral. Desde esta sequnda publicacion_se
contarian los plazos para presentar observaciones por parte de quien tenga
interés legitimo’.(Resaltado y subrayado nuestro)

Por su parte Jorge Otamendi a este respecto anota: 'La publicacién de la
solicitud puede contener algiin error, en cuyo caso a pedido del solicitante
se efectuard una publicacién corregida conteniendo todos los datos recién
mencionados. De no efectuarse esta publicacién se podré haber provocado
un error en quién, ante una publicaciéon correcta, hubiera deducido
oposicion. La marca mal publicada estaria viciad de nulidad’,

'La publicacién de la marca es importante pues es la que da nacimiento al
trémite de la oposicién, esencial en nuestro sistema marcario’ (Jorge
Otamendi, DERECHQ DE MARCAS, Abeledo-Perrat, pag. 124).

Que la publicacién por consiguiente, no es constitutiva de derechos, sino es un
llamado a eventuales terceros investidos de legitimo interés, sobre la existencia de
esa solicitud de registro de un signo que reune los requisitos previos y necesarios
para el posterior y ya definido anélisis por parte de la respectiva Oficina Nacional
sobre su inscripcién, para que dichos interesados hagan valer las reivindicaciones
que a su juicio consideren vélidas frente a ese signo presentado, en armonla con
la disposicion comunitaria imperante al momento de efectuar su oposicion u
observacién, por cuanto, se aspira por quien lo solicita, y se cree tener por quien lo
observa, el derecho exclusivo sobre la creacién intelectual que subyace en el

signo.’

“Por analogia, los anteriores principios se aplican en materia de Patentes dado
que la publicacién de la patente tiene el mismo fin de la publicacion de la marca,
que es dar a conocer a terceros sobre el contenido COMPLETO del derecho de
propiedad industrial sobre el que esta solicitando un derecho de exclusiva,
publicacion que debe ser correcta no solo en la denominacion sino en TODOS los
datos esenciales COMPLETOS que se relacionan con el derecho, con su
solicitante y la persona 0 agente a través de la cual actla, en este ultimo caso, a
fin de que pueda ser contactado por terceros o por la administracion, asi como
para que el mismo solicitante tenga elementos para determinar o reconocer si la
solicitud publicada es la suya presentada por su agente autorizado y no una
persona presentada por un tercero no autorizado.

“En resumen, la concesion de un derecho de propiedad industrial, como un
registro marcario o una patente de invencion, cuya solicitud no haya sido
publicada en debida forma, vulnera el derecho de terceros que podrian haber
estado interesados en el tramite, asi como los mismos derechos del mismo titular
del registro, quien tendrfa un registro viciado de nulidad.
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“De conformidad con la lineas jurisprudenciales expuestas, como sucede en el
caso que nos ocupa: UNA PUBLICACION DISMINUIDA NO TENDRIA LOS
EFECTOS PREVISTOS EN LA NORMA si esta falla en la publicacion se produce
por error del Administrador. Esta falla, consiste en haberse omitido indicar en el
extracto de publicacion de la solicitud, los datos del agente por medio del cual
actia el solicitante, indicacion esencial para que terceros con interés legitimo
sobre la invencién a patentarse puedan hacer valer sus argumentos en el
proceso, pero también esenciales para que el mismo solicitante pueda pedir la
rectificacion de los datos publicados a fin de evitar vicios de procedimiento, y
sobre todo para reconocer o identificar que la invencién publicada no solo es la
suya sino que es aquella presentada por su apoderado o agente autorizado, y no
por un tercero no autorizado, pues bien podria abstenerse de oponerse a su
tramite bajo la creencia equivocada de que la solicitud de patente publicada es la
presentada por su verdadero apoderado.

“A la luz de lo expuesto, es evidente que en este caso falto a las normas
nacionales y comunitarias que regulan el procedimiento de publicacion de
solicitudes de patentes, vulnerando asi el derecho de defensa y audiencia de la
sociedad solicitante al impedirle reconocer la solicitud publicada como aquella
presentada por su agente y asi pedir correctivos de la publicacion defectuosa para
evitar vicios de nulidad en la actuacién administrativa, asi como impidiéndole
percatarse de las misma publicaciéon para efectos de proceder a solicitar en tiempo
el examen de patentabilidad de la invencidn y evitar una declaratoria de abandono
de la solicitud.

“gualmente, dicha publicacién defectuosa impidio que terceros con legitimo
interés en el tramite contasen con informacion suficiente y esencial para estimar si
les competia oponerse o no a la solicitud de patente, al desconocer si esta era
tramitada por agente autorizado por el solicitante, no pudiendo siquiera contar con
los datos para contactar al agente.

“Lo anterior pone en evidencia que la formalidad de la publicacidn no es
meramente accidental, sino que comprende unas hondas repercusiones tanto para
los terceros como para el solicitante, en la medida en que incorpora a su
naturaleza derechos y garantias, lo que le confiere la calidad de principio y en
consecuencia de forma de tipo sustancial.

“De este modo se evidencia una transgresion a un derecho reconocido de los
particulares, consistente en poder disponer de una publicacion completa del
extracto de una solicitud de patente, que como se mencioné constituye una
garantia no sdlo para quienes como terceros creen tener un mejor derecho, sino
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también para quien solicita la patente, toda vez que de esta forma se blinda ante
futuros inconvenientes que puedan surgir.

“Por consiguiente es del todo procedente la presente se revoque en su totalidad el
acto administrativo impugnado, toda vez que fue expedida de forma irregular con
base en una publicacién defectuosa que revela la infraccién en las normas
comunitarias y nacionales en que debié fundarse, en esa medida CARENTE DE
EFECTOS LEGALES, vulnerando el derecho del solicitante a ser oido y a
defenderse, el cual hace parte de su derecho al debido proceso que tiene
aplicacion en actuaciones administrativas (C.P, art. 29). Asi, se observa como la
Administracion ignoré disposiciones legales de orden supranacional y nacional,
también constitucionales (C.P art. 29), que como se ha sostenido, constituyen
garantias para sortear las potenciales arbitrariedades de la administracion.

“Es por esto que en este caso, antes de proceder con la declaratoria de abandono
de la solicitud de patente, como se dispuso en la resolucion recurrida, era deber
de la Administracidén PUBLICAR nuevamente la solicitud de PATENTE en forma
completa para que a partir de dicha fecha se contarian nuevamente los plazos
para que terceros presentaren oposiciones y para solicitar el examen de
patentabilidad de la invencion.

“Como lo afirmo el Tribunal: 'Una publicacion disminuida no tendria los efectos
legales previstos en la norma y si esa -la publicacion- se produce por error del
administrador,_ para rectificar ese acto administrativo_tendria, por su propia
iniciativa, que volver a publicarla, sin que eso signifique la pérdida de [a
prioridad registrada. Desde esta sequnda publicacidon_se contarian los
plazos para presentar observaciones por parte de quien tenga interés

legitimo.’

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 siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El articulo 44 de la Decisidon 486 expedida por la Comisién de la Comunidad
Andina establece que: “Dentro del plazo de seis meses contados desde la
publicacién de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado
oposiciones, el solicitante debera pedir que se examine si la invenciéon es
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patentable. Los Paises Miembros podran cobrar una tasa para la realizacion de
este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que
se realice el examen, la solicitud caera en abandono”.

Por su parte la circula Unica, Titulo X, expedida por al Superintendencia de
Industria y Comercio establece que: “Atendiendo lo establecido en la disposicién
primera fransitoria de la Decisién 486, la necesidad de pedir la realizacion del
examen de patentabilidad que se sefiala en el articulo 44 de la mima Decisidn, se
aplicara a las solicitudes de patente o de modelo de utilidad que a la fecha de
entrada en vigencia de la referida Decisiéon no hayan sido publicadas, debiendose
adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva’.

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al que se refiere el presente tramite
administrativo se encuentra que la solicitud se relaciona con un “Proceso para
preparar pirrolotriazina como inhibidores de cinasa’.

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer
gue habiéndose publicado la solicitud el 30 de abril de 2007, en la Gaceta de
Propiedad Industrial No. 575, el plazo de 6 meses para solicitar el examen de
patentabilidad a que se refiere el articulo 44 de la Decisién 486 se extendio hasta
el 30 de octubre de 2007. Sin que vencido el plazo se presentara solicitud de
examen de patentabilidad por parte del solicitante.

Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio
emitié la Resolucion 39445 del 28 de noviembre de 2007 mediante la cual se
declara abandonada la solicitud de privilegio de patente de invencion.

Para impugnar la decision adoptada argumenta el recurrente, en su condicion de
apoderado para éste framite, lo siguiente: “En este asunto, la publicacién de la
solicitud fue irregular al no indicar el nombre del agente que presento la solicitud a
nombre del solicitante, afectando no solo el derecho a que terceros con interés en
el tramite de la referencia contaran con la informacién suficiente para oponerse a
la solicitud a para contactar al solicitante, sino afectando también el derecho del
solicitante a solicitar oportunamente el estudio de patentabilidad de la invencion

que se pretende patentar.

Y continua: "Si bien la reglamentacion nacional no sefiala cuales son los datos a
ser contenidos en el extracto de una solicitud de patente para efectos de su
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publicacién, es logico que tal extracto deba contener la informacién minima de
toda solicitud, por lo menos los datos descritos en el articulo 33 de la Decision
486, a fin de que los interesados puedan conocer sobre la invencion que pretende
patentarse, la identificacién de su peticionario y de la persona a través de la cual
pueden contactarlo, asi como aquellos datos que permitan al solicitante identificar
como suya la solicitud publicada y proceder con su carga a pedir el examen de
patentabilidad o incluso de pedir la rectificacion de los datos publicados a fin de
evitar que puedan generar nulidad del titulo que busca obtener.

De acuerdo con lo expuesto se advierte que no fue correcta la publicacion
efectuada en la Gaceta, en lo concerniente al agente o apoderado del solicitante,
al no indicarse el nombre de éste, razon por la cual no pudo dicho agente
enterarse de la notificaciéon surtida dentro del presente tramite y con ello dar
cumplimiento a su deber de solicitar el examen de patentabilidad como

correspondia.

Sin embargo, considera el Despacho que a pesar de lo defectuoso de la
publicacion, ésta cumplid con su propédsito en lo atinente a permitir que se
presentaran oposiciones como lo establece el articulo 42 de la Decision 486 y en
cuanto a divulgar la invencién para efectos del estado de la técnica, por lo que no
resulta procedente una nueva publicacion en el mismo sentido,

Cosa distinta es la consecuencia que se pueda generar para efectos de dar
cumplimiento a lo prescrito en el articulo 44 de la misma Decision 486,
especificamente para “pedir que se examine si la invencion es patentable”.

Asi las cosas, se tiene que si bien la peticion de examen de patentabilidad
obedece a una norma de procedimiento de imperativo acatamiento, su exigencia
debe estar precedida del lleno de otras formalidades aplicables a la
Administracién, en este caso la publicacion debe efectuarse de tal manera que
permita al peticionario estar al tanto del desenvolvimiento de su peticion.

Por lo anteriormente expuesto, resulta atendible la peticion del recurrente en el
sentido de revocar la determinacién adoptada y en consecuencia acceder a la
continuidad del tramite de la solicitud de patente en cuestién. Para tal efecto, se
tomara como inicio del término legal para solicitar el examen de patentabilidad,
término dentro del cual se efectuara, ademaés, el pago correspondiente, la
notificacion de esta providencia.
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
i LBREY
RESOLUCION: *0¢°
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. 05-077139

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucion 39445 del
28 de noviembre de 2007, por medio de la cual se abandond un privilegio de
patente de invencion y, en consecuencia,, ordenar la continuacioén del tramite. El
plazo a que se refiere el articulo 44 de la Decisién 486 se contarad a partir de la
notificacién de esta providencia.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucién al doctor Juan Pablo Cadena Sarmiento , en su calidad de apoderado
de la sociedad Bristol — Meyers Squibb Company., entregandole copia de la
misma, advirtiendole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse
agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE _
Dada en Bogota D.C.,alos <& [ix

L
hedd _f/.!f;' 34
Tl

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO (E),

ARLO MARCENARO JIMENEZ

Doctor

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
Carrera 7 No. 71 - 21 Torre B Piso 4
Bogota D. C.

202066
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO 2
DETALLE DE NOTIFICACION DE PROVIDENCIA

RESOLUCION 4687 de fecha 20/02/2008

Establece Notificar a: CADENA SARMIENTO JUAN PABLO
Con notificacion directamente a: CADENA SARMIENTO JUAN PABLO
Vinculacion del Notificado al Asunto: OPOSITOR

Notificacion : _ POR LISTADO = Listado No. ; 38, Consecutivo No. 3239 del Afo 2008 « NOTIFICAR

3910212008 y SRS

Fechas de! Edicto (dd/imm/aaaa) : S\ PEAEIIH: 2t
Fecha de Notificacion 13/03/2008 (dd/mm/aaaa)
Forma de Comunicar la Notificacion : LOCAL
Fecha V/miento Notificacion Personal: 28/02/2008 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Ejecutoria Individual : 25/03/2008 (dd/mm/aaaa)
Despacho Comisorio:

uncia a Término:
Estado General de la providencia » RESOLUCION 4687 de fecha 20/02/2008 « ( en fecha:2009-07-23 16:34:07.000 )
Fecha de Notificacion 13/03/2008 (dd/mm/aaaa) con base a datos del sistema
Fecha de Ejecutoria 25/03/2008 (dd/mm/aaaa) Dispuesta por el Sistema con base en datos relacionados
Correspondencia Remitida a la(s) siguiente(s) direccion(es)
CRA. 7 ANQ. 71-21, TORRE B, PISO 4 de la ciudad de BOGOTAD.C., Procesada en fecha 20/02/2008

Estado de Correspondencia: ENVIADO , de fecha 2008-02-21 08:00:00

*

1ttp://argos.sic.gov.co/~cojeda/ActosSic/Actos/providencias/VerDetaNotiPer.php?tpo_acto=RE&nume a... 23/07/200¢



