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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 60920 del 30 de noviembre de 2009, la
Superintendencia de Industria y Comercio neg6 una patente de invencion.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 16 de diciembre de
2009 bajo el numero 06 007559 00010 0000, la doctora Dilia Maria Rodriguez
D'Aleman, aduciendo la calidad de apoderada de la sociedad JANSSEN
PHARMACEUTICA N.V., interpuso recurso de reposicion contra la decisién contenida
en la citada resolucién, con el objeto de que se revoque la mencionada providencia y,
en su lugar, se “proceda a seguir con el tramite de la solicitud de la referencia.”

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

Argumenta el recurrente que:

"[...] debido a un ERROR MATERIAL la sustitucion del poder que hace la apoderada
JIMENA ESCOBAR URIBE no fue adjuntade a dichc memorial, aunque Ia
manifestacién de! acto de sustitucion si se hizo en el dicho escrito. La persona
encargada de efectuar este proceso material, formal y mecanico lo olvido de forma
involuntaria. Este simple error material sin intencién, es claro al ver la fecha del
escrito de sustitucién que acompaiio cuyo sello de notaria es de 1 de octubre de
2009, lo cual es un claro indicio que la intencion manifiesta en el documento de
sustituir estos asuntos ya existia y habia surgido al mundo juridico con anterioridad a
la presentacion del memorial esto es, 5 de octubre de 2009. Al respecto llamo la
atencién de ese despacho al hecho que la voluntad de la doctora JIMENA ESCOBAR
URIBE siempre fue sustituir sus facultades en la doctora DILIA RODRIGUEZ
D'ALEMAN, como lo demuestra el nacirmiento del acto juridico de 1a sustitucion con
anterioridad a la presentacion de los memoriales. En este sentido, el acto juridico de
sustitucion si nacié a la vida jurfdica, si se manifesté pero lo Gnico que faltd fue allegar
el documento que lo contenia el cual se esta presentando con este escrito.

Para estos casos la ley ha previsto la figura de ia ratificacion por medio de la cual el
apoderado inicial, en este caso la doctora JIMENA ESCOBAR URIBE, manifiesta de
forma unilateral su voluntad con el fin de validar un acto que en su hombre celebré
otra, en este caso la doctora DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN. Es por ello que
acompafno a este escrito de recurso copia auténtica del poder otorgado por la
sociedad mencionada a la doctora JIMENA ESCOBAR en donde claramente se
sefiala la facultad de la ratificacion y un escrito de ratificacién donde la doctora
JIMENA ESCOBAR ratifica todas las actuaciones hechas por la doctora DILIA
RODRIGUEZ D'ALEMAN, guedando subsanadas todas y cada una de las
actuaciones hechas por esta Ultima que fueron efectuadas sin sustitucién.
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En consecuencia, solicito a ese despacho tener en cuenta este aspecto del error
material y que la doctora ESCOBAR ha subsanado cualquier vicio con la ratificacion y
ia sustitucion que se adjunta a ese memorial...”

CUARTO: Que para atender lo sefalado 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 terminos:

NORMA APLICABLE

El articulo 45 de |la Decision 486 expedida por la Comision de la Comunidad Andina
establece:

“Si la oficina nacional competente encontrara que la invencion no es patentable o que
ne cumple con alguno de los requisitcs establecidos en esta Decision para la
concesiébn de la patente, lo notificard al solicitante. Este debera responder a la
notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir de la fecha de
notificacion. Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de
treinta dias adicionates {...)

Si el solicitante no respondiera a la notificacion dentro def plazo sefalado, o sia pesar
de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional
competente denegara la patente.”

El articulo 26 de la misma normativa comunitaria dispone que la solicitud para
obtener una patente de invencién debera contener lo siguiente: ‘{...] ) los poderes
que fuesen necesarios;..."

El articulo 66 del Cadigo de Procedimiento Civil, sobre designacién de apoderados,
establece lo siguiente: “En ningin proceso podra actuar simultaneamente mas de un
apoderado judicial de una misma persona; si en el poder se mencionan varios, se
considerara como principal el primero y los demas como sustitutos en su orden... La
sustitucion a distinto abogado sélo podra hacerla el apoderado principal, cuando los
sustitutos estén ausentes o falten por otro motivo o no quieran ejercer el poder;
circunstancias que el principal debera afirmar bajo juramento que se considerara
prestado con la presentacion del escrito...”

EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el presente
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona, segun el resumen de la misma,
con “moduladores &-opioides ftriciclicos; también se describen composiciones
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farmacéuticas y veterinarias para el tratamiento del dolor leve a severo y de varias
enfermedades, usando los compuestos de la invencion.”

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer que
habiéndose publicado la solicitud el 31 de agosto de 2007, en la Gaceta de
Propiedad Industrial 579, se efectud examen de patentabilidad conforme lo prevé el
articulo 45 de la Decisién 486 y mediante Oficio 07663, notificado por fijacidn en lista
de 10 de julio de 2009, se dio traslado del mismo al apoderado del solicitante para
que respondiera a la comunicacidn oficial y se pronunciara con respecto al concepto
tecnico que obra de folios 225 a 229.

Al mencionado requerimiento se dio respuesta por parte de la doctora Dilia Maria
Rodriguez D’Aleman el 05 de octubre de 2009; sin embargo, considerando que la
doctora Rodriguez no es apoderada reconocida para actuar en este tramite
administrativo, la respuesta allegada por ésta se tiene por “no presentada”; en
consecuencia, mediante Resolucidén 60920 de 30 de noviembre de 2009 se nego el
privilegio solicitado con fundamento en lo dispuesto por el articulo 45 de la Decision
486.

Para impugnar la decisién adoptada la doctora Dilia Rodriguez D'Aleman, quien para
actuar en este tramite allega sustitucion de poder a su favor proveniente de la doctora
Jimena Escobar Uribe,asi como poder otorgado a esta por el solicitante, argumenta
que “debido a un ERROR MATERIAL la sustitucién del poder que hace la apoderada
JIMENA ESCOBAR URIBE no fue adjuntado a dicho memorial, aunque la
manifestacion del acto de sustitucion si se hizo en el dicho escrito. La persona
encargada de efectuar este proceso material, formal y mecanico lo olvid6 de forma
involuntaria...”

Sea lo primero precisar que de acuerdo con lo obrado en el expediente en estudio la
apoderada facultada para actuar desde el momento de la presentacion de la solicitud
es la doctora Jimena Escobar Uribe (ver folio 1 del expediente).

De acuerdo con el poder otorgado y protocolizado ante esta Oficina los Gnicos
apoderados nombrados por el solicitante Janssen Pharmaceutica N.V. son Jimena
Escobar Uribe y/o Ignacio Escobar Uribe (ver folio 205).

Asi las cosas, es claro que para poder actuar Ia doctora Dilia Rodriguez en este caso
era necesario que allegara poder expreso o sustitucion a su nombre proveniente del
apoderado principal Jimena Escobar Uribe.

Por lo anterior no queda duda que la no aceptacion de la respuesta al requerimiento
por parte de la Oficina fue acorde con ta normativa aplicable.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000
Fax; 5870284, Linea 018000-910165

Woeb: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.qov.co
Boacta D.C. - Colombia



(D
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

resorucion 0090 7.4
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/06-007559

No obstante lo anterior, considera la Oficina que hay hechos indicadores de que
efectivamente se produjo un error por parte de la apoderada al radicar incompleto su
escrito de respuesta al requerimiento formulado mediante Oficio 07663 de 10 de juiio
de 2009.

Asi, en el escrito de respuesta al mencionado requerimiento se manifiesta por parte
de la apoderada Rodriguez D'Aleman que actia como apoderada sustituta “de
acuerdo con la sustitucién adjunta”. Como es bien sabido este escrito de sustitucion
nunca se adjuntd al expediente.

Por otra parte, vista la sustitucion que faculta a la apoderada Rodriguez D’Aleman,
allegada con el recurso, se advierte que tiene presentacion personal ante notaric con
fecha 01 de octubre de 2009, fecha que es anterior al vencimiento del plazo para
responder al requerimiento y muy proxima a la fecha del escrito de respuesta.

Adicicnalmente, en el escrito de sustitucion se identifica claramente el expediente al
cual se dirige asi como el nombre del solicitante en cuyo favor se dice actuar.

Finaimente, la sustitucién proviene de quien es apoderada principal, esto es la
doctora Jimena Escobar Uribe quien, ademas, tiene facultad expresa de sustituir,
seguin poder que se anexa al recurso.

Por lo anterior, acepta la Oficina que en este caso particular se ha producido un error
por parte de la apoderada del solicitante el cual resulta subsanable dadas las
condiciones especificas en que se produjo.

Adicionalmente se advierte que la respuesta ai citado requerimiento oficial fue dada
dentro del plazo otorgado, por lo mismo es cportuna.

En virtud de lo expuesto, encuentra procedente esta Oficina acceder a la revocatoria
de la decisién impugnada y como consecuencia se dispone continuar el tramite de la
solicitud.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERQ: Revocar ia decision contenida en la Resoluciéon 60920 de 30
de noviembre del 2009 por medio de ia cual se negd un patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuacién del tramite, para tal efecto se
envia el expediente a la Direccién de Nuevas Creaciones con el fin de examinar el
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escrito de respuesta al requerimiento que obra de folios 230 a 259 del mismo y dar
aplicacion al articulo 48 de la Decision 486, si fuere el caso.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucién a la doctora Dilia Rodriguez D’Aleman, entregandole copia de la misma,
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D. C., a los 18 Feg, 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

ARLO MARCENARO JIMENEZ Bf

Doctora

Dilia Rodriguez D’Aleman
Carrera 11 No 86 - 53, piso 6
Bogota D. C.
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