-l

Industria y Comercio

' REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLUCIGN - 4630
Por. la cual se resuelve un recurso de reposicién

Rad. 06-051721

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio 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

i
CONSIDERANDO

PRIMERO: | Que mediante Resolucién 36839 de 7 de noviembre de 2007, la
Superintendencia de Industria y Comercio declaré abandonada una solicitud de
patente de invencion.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 7 de diciembre de
2007 bajo el nimero 06-051721-00007, el doctor Emilio Ferrero, aduciendo la calidad
de apoderado de la sociedad AVENTIS PHARMA S.A., 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 ordene continuar el tramite
correspondlente

TERCERO:|Que la solicitud a que se refiere el ordinal anterior se fundamenté, en
sintesis, de IIa siguiente manera:

Seriala el recurrente que: “Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por
ese Despacho en la Resolucién objeto del presente recurso, ya que es evidente que
se ha proferido una decision que carece de sustento juridico valido.

1
“Lo anterior por cuanto no se contabilizaron los términos legales de forma correcta,
por lo tanto, se demuestra un claro incumplimiento de los requisitos legales, tal y
como lo expondré a continuacion:”

Sobre la declaratorla de abandono contenida en el articulo 39 de la Decision 486
sefala el recurrente “El primer punto a ser analizado, corresponde a determinar
cuando procede la declaracién de abandono de una solicitud de patente de
invencion, cgnforme al Articulo 39 de la Decision 486.

“El examen de forma que debe efectuar la Divisién de Nuevas Creaciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra regulado en el Articulo 39 de
la Decisién| 486 y la inobservancia del mismo, cuando de él se deducen
observamones tiene una consecuencia juridica que igualmente, encuentra sustento
en la aludida norma.’ ' Seguido a o anterior, el recurrente transcribe el articulo
menuonado!

Continua el recurrente afirmando que: “...la declaratoria de abandono a la que
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expresamer;nte se refiere la Norma Comunitaria procede cuando el solicitante NO
COMPLETAl« LOS REQUISITOS INDICADOS EN EL OFICIO DE FORMA. En
consecuencia, el abandono de una solicitud de patente de invencién no podra ser
declarado en ningun otro evento diferente al indicado en el articulo 39, por tratarse de
una sancion y por ende ser de aplicacion restrictiva y no analdgica.

“‘En efecto, |Ia interpretacion del Articulo 39 en cuanto el abandono, deber ser
restrictiva ya que contiene una sancion para el administrado y en consecuencia,
jamés podr4 ser aplicada en un caso similar o, como doctrinalmente se conoce, por
analogia.

“En el desarrollo del recurso presentado, demostraré como, al dar la respuesta al
requerimiento del examen de forma expedido dentro del tramite de la solicitud de
patente, si se dio repuesta satisfactoria al requerimiento efectuado por ese Despacho
dentro de lajoportunidad procesal y por ende no se presentd la situacién de hecho
que, de acuerdo con el articulo 39 de la Decisidon 486, genera el abandono de la
solicitud.”

Seguido a lo anterior, el recurrente afirma que: “El Oficio No. 8799 notificado por
fijacién en Ilsta de 11 de agosto de 2006 mediante el cual, la Division de Nuevas
Creaciones requmé al solicitante como resultado del examen de forma, sefialaba lo
siguiente:

|

. La sohmtud no contiene el poder debidamente otorgado, con el lleno de los
reqwsltos| exigidos por los articulos 63 y subsiguientes del Cédigo de
Procedimiento Civil. Adicionalmente debera presentar el documento que acredita
a ex:stencaa y representacion legal de la sociedad solicitante, cuando éste fuere
una persona juridica.

. La sohcutud no contiene la copia del documento en que consta la cesion del
derecho de patente del inventor al solicitante o a su causante (Art. 26- k) Decision
486.

. El sohmtante debe adjuntar la traducciéon de los anexos del Reporte de
Examen Preliminar Internacional (Art. 36.2.b.) del tratado PCT.

“Asi entonces, como consecuencia de la verificacion efectuada por su Despacho
sobre el cumplimiento de los requisitos de forma por parte de la presente solicitud de
patente, se efectuo un requerimiento que fue debidamente notificado a! solicitante y
que, no ofrema ninguna d|f|cultad en cuanto a su comprensién, tal y como se
desprende de la lectura del mismo.”

Por su parte el recurrente sefala que: “Tal y como podra constatarse en la
documentamén que reposa dentro del expediente No 06.051.721, mediante memorial
radicado dentro del termino legal, esto es, el dia 10 de octubre de 2006, se solicité

i
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un plazo adu:lonal de dos (2) meses para atender el Oficio N° 8799 notificado por
fijacion en lista de 11 de agosto de 2008.”

“Tal y comlo podra constatarse en la documentacién que reposa dentro de!
expediente No 06.051.721, mediante memorial radicado el dia 18 de octubre de 2006
se dio respulesta al Oficio N° 8799 notificado por fijacién en lista de 11 de agosto
de 2006, en los siguientes términos: i) aportando el documento en que consta la
cesion de los inventores conforme a la informacién suministrada al momento de
presentar la;solicitud; ii) aportando el poder otorgado a mi favor por el solicitante de
acuerdo a Io exigido por el Articulo 63 del Cédigo de Procedimiento Civil y
subsngmentes y, por ultimo, iii) aclarando que la solicitud se habia tramitado bajo las
reglas del capitulo | del PCT en la fase internacional y que en consecuencia se
procedia a modificar la solicitud y al pago de la tasa correspondiente, tal y como
consta en el\expediente.

“AdlClonalmente al cumplimiento a satisfaccion de los requisitos formales requeridos
por su Despacho para efectos del presente recurso y, con el objeto de brindar
claridad a su Despacho, me limitaré a sustentar que el requerimiento efectuado por
su Despachg fue resuelto de forma satisfactoria dentro de las oportunidades
procesales indicadas en la ley, pues esta fue la razén de hecho que motivo la
decisioén delabandono contenida en la Resolucion aca impugnada.

“La Resolucion impugnada, en forma equivocada, argumenta basicamente que, debe
declararse el abandono de la solicitud puesto que la respuesta al requerimiento de
forma fue presentada de forma extemporanea:..

Respecto del computo de términos, el recurrente trae a colacién el articulo 120 del
Cédigo de Procedimiento Civil, y al respecto sefiala “Es claro entonces que el CPC
reitera los mismos principios sobre la forma como se deben contar los términos en el
trAmite de una solicitud de patente y que por ende, lo dispuesto en las normas
anterlormente citadas se debe aplicar estrictamente de manera que no exista duda
para los admmlstrados sobre cémo contar los términos y establecer las fechas limite
para dar respuesta a los requerimientos de la Administracion.

“En ese senti}do es pertinente analizar la fecha de notificacion del Oficioc No 8799,
para poder determinar silas actuaciones surtidas en esta actuacion administrativa, a
saber: la petlmén de plazo y la posterior respuesta al Oficio No 8799, fueron
presentadas de forma extemporanea como erréneamente considera su Despacho o
si, por el contrario se presentaron dentro de los tiempos procesales, conforme a lo
dispuesto en !a ley.

“La Resolucidn impugnada, No. 36839 de 7 de noviembre de 2007, fue expedida en
violacién a la Iley, en especifico los articulos 39 de la Decisién 486 de la Comunidad.

%
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Andina, 12¢ y 121 del Cédigo de procedimiento. Esto en cuanto se toma como
termino para contestar el oficio No. 8799 el d|a 12 de diciembre de 2006, fecha que
resulta mcorrecta por las siguientes razones;”

“El oficio Nol 8799, proferido por su Despacho fue notificado por fijacion en lista el dia
el 11 de ago'sto de 2006. En ese orden de ideas, segun lo dispuesto por los Articulos
5y39dela Decisién 486 de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo
120 del C.P.C., el término para contestar el requerimiento de forma proferido por su
Despacho es de dos (2) meses contados a partir del dia siguiente a la notificacion
por fijacion en lista de dicha providencia. En consecuencia, el término para contestar
el Oficio No. |8799 fijado en lista el 11 de agosto de 2008, debe ser computado de la
siguiente forma

“Como en efecto se establecié anteriormente, el Oficio No. 8799 fue notificado por
fijacion en Ilsta el dia Viernes 11 de agosto de 2006. Asi las cosas, si los términos
segun el Codlgo de Procedimiento Civil (Art. 120) se computan desde el ‘dia
siguiente a la notificacion de la providencia que lo conceda’, es claro deducir que los
dos (2) meses para responder el requerimiento de forma expedldo por su Despacho,
empezaban Ia contarse el dia Lunes 14 de Agosto de 2006.

“Enese orde'n de ideas, se procedera a contabilizar el término de dos (2) meses para
contestar el requenmlento de forma. Segun el Art. 121 del C.P.C., los términos de
meses se contarén conforme a calendario. Esto quiere decir que a partir del dia 14
de Agosto de 2006, se deben contar dos meses calendario que finalizan el dia
Sabado 14 de Octubre de 2006.

“Siendo el dla de vencimiento del término de los dos meses para contestar el
requenmlento de forma expedido por su Despacho un Sabado y, el Lunes siguiente
un dia festwo en Colombia, es necesario remitirse a lo dispuesto en el articulo 5de la
Decision 486 que establece que ‘cuando el Ultimo dia del plazo sea inhabil se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente’.

“Por lo tanto! el vencimiento del término inicial de dos (2) meses otorgado por su
Despacho para dar respuesta oportuna al requerimiento 8799 vencia el dia Martes
17 de octubre de 2006.

“Lo anterior, se encuentra ademas probado en el expediente administrativo del cual
hace parte la fijacion en lista No.275 de viernes 11 de agosto de 2006, en la cual
expresamente se sefiala que el vencimiento del término para dar respuesta a los
oficios alli notificados vencia el 17 de octubre de 20086.

"Sin embargo, toda vez que no era posible completar los requisitos en dicho término,
el 10 de octubre de 2006 se solicitd, de conformidad con el articulo 39 de la Decision
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|
486 de la Cpmunidad Andina, un plazo adicional de dos (2) meses para atender el
requerimiento de forma.

“En ese sentldo para contabilizar la nueva fecha para responder el oficio No. 8799
de 2006, una vez se deben contar los dos meses otorgados por su Despacho de
conformldad con el Art. 39 de la Decision 4886.

“Asi entonces el término adicional de dos (2) meses se debe contar desde el dia 17
de octubre de 2006, fecha en que vencia el término inicial otorgado por su Despacho
para contestar dicho requerimiento.

“Dicho periodo adicional de-dos (2) meses se vencia el dia Domingo 17 de
diciembre de 2006 pero, una vez mas, resulta aplicable lo dispuesto en el articulo 5
de la DeC|S|én 486 segun el cual “cuando el Gltimo dia del plazo sea inhabil se
entendera prorrogado al primer dia habil siguiente”, toda vez que e! 17 de diciembre
de 2006 era domingo, esto es, un dia no habil.

|
“Por lo tantoi, resulta evidente que el dia Lunes 18 de diciembre de 2006 era la

fecha limite para dar respuesta oportuna al oficio No. 8799 de 2006.

"Precisamenite, el dia Lunes 18 de diciembre de 2006, en cumplimiento de ios
presupuestos legales y dentro de los periodos procesales, se procedié a dar
respuesta ai!oficio No. 8799 fijado en lista el dia 11 de agosto de 20086, tal y como
aparece probado en el expediente.

I
‘Por esta razon no resulta valido ni ajustado a derecho el argumento de su
Despacho al conS|derar que el término para atender el requerimiento de forma vencio
el dia 12 de QwIembre de 20086.

Teniendo en'cuenta lo anterior, se concluye que la Resolucién No. 36839 de 7 de
noviembre de 2007, fue proferida en violacion flagrante de los articulo (sic) 5y 39 de
la Decision 486 y por lo tanto debe ser revocada.

I
CUARTO: Que para atender a ia disposicién del articulo 59 del Cédigo Contencioso
Admlnlstratlvo €s preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLiICABLE

El articulo 4 de la Decisidn 486 sefiala: “Los plazos relativos a tramites previstos en la
presente Decision sujetos a notificaciéon o publicacién se contaran a partir del dia
siguiente a aquel en que se realice la notificacion o publicacién del acto de que se
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trate, salvo disposicion en contrario de la presente Decision.”
I

El articulo 5 de la mencionada Decisién reza: “Siempre que en la presente Decisidn
no exista dlsposrmon en contrario, cuando los plazos se sefialen por dias, se
entendera que éstos son habiles. Si el plazo se fija en meses o afios se computara
de fecha a fpcha Si en el mes de vencimiento no hubiera dia equivalente a aquel en
que comienza el computo se entendera que el plazo vence el Ultimo dia del mes.
Cuando &l ultlmo dia del plazo sea inhabil, se entendera prorrogado al primer dia
habil S|gmente

Por su parte, el articulo 39 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina establece: “Si del examen de forma resuita que la solicitud no contiene los
requisitos estabiecndos en los articulos 26 y 27, la oficina nacional competente
notificara al sollcnante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos
meses mgwentes a la fecha de notificacion. A solicitud de parte dicho plazo sera
prorrogable Ipor una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad. Siala
expiracion del término sefalado, el solicitante no completa los reqms&tos indicados, la
solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacion...

|
EL CASO EN ESTUDIO
Efectuado nuevo examen del expediente se encuentra que la solicitud en estudio se
refiere a un’compuesto de “enoxaparina para el tratamiento del cancer”.

|
En el presente tramite administrativo, se requiri6 al solicitante mediante Oficio No.
8799 para que allegara si fuere el caso, la traduccién de los anexos del reporte de
examen preliminar internacional, la copia del documento en que consta la cesién del
derecho del inventor al solicitante y el documento del poder.

Al mencionaldo requerimiento, notificado por fijacion en lista el 11 de agosto de 2006,
y dentro del plazo sefialado por esta Entidad, se solicité prorroga, en la cual, se dio
oportuna respuesta por parte del solicitante.

No obstante lo anterior, mediante Resolucién 36839 del 7 de noviembre de 2007 la
Superlntendenma declara e! abandono de la solicitud considerando que el
requer|m|ento ..fue atendido por parte del solicitante el dia 18 de diciembre del
2006, sin embargo la respuesta se presenté en forma extemporanea, teniendo en
cuenta que e;l téermino legal de prorroga vencié el dia 12 de diciembre, por lo cual, se
considera ablandonada la solicitud en los términos del mencionado articulo 39.”.
|

Para impugnar esta decisién administrativa argumenta el recurrente, que la solicitud
de prorroga fue requerida a tiempo, y que la respuesta al requerimiento del examen
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de forma se dio dentro de la oportunidad procesal.

Al respecto, 1es necesario precisar que le asiste razén al recurrente al sefalar que la
solicitud de prorroga del plazo para responder al requerimiento se hizo dentro de la
oportunldadl legal, asi como la respuesta al requerimiento dentro de dicha prorroga.

Una vez revisadas las actuaciones administrativas cursadas en este expediente se
encontrd que dentro de la fijacién en lista No. 275 de fecha 11 de agosto de 2006 se
sedalo como termino de vencimiento para dar respuesta al oficio No. 8799 el dia 17
de octubre de 2006 y no el dia 12 de octubre del mismo afo. Asl las cosas, el
solicitante tenla como plazo de prorroga para dar respuesta al requerimiento el 18 de
diciembre de 2008, dia habil siguiente al vencimiento del mencionado plazo. Al
respecto, es.dable traer a colacidn el articulo 5 de la Decisidn 486 de la Comunidad
Andina, que lestablece: *Siempre que en la presente Decisién no exista disposicidn en
contrario, cuando los plazos se sefialen por dias, se entendera que estos son habiles.
Siel plazo se fija en meses o afios se computara de fecha a fecha. Sien el mes de
vencimientono hubiere dia equivalente a aquel en que comienza el cémputo se
entendera que el plazo vence el Ultimo dia del mes. Cuando el ultimo dia del plazo
sea inhabil, se entendera prorrogado al primer dia habil siguiente”.

Asi las cosas, dado que la respuesta al requerimiento No. 8799 se hizo en la
oportunidad prevista legalmente, esto es el 18 de diciembre de 2006, resulta contrario
a derecho declarar el abandono de la solicitud.

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar la decision impugnada a la
vez que se d|3p0ne la continuacién del tramite administrativo.

! RESUELVE
ARTICULO PRIMERO Revocar |la decisién contenida en la Resolucién 36839 de 7
de noviembre de 2007, por medio de la cual se declaré abandonada la solicitud en
tramite.

ARTICULO SEGUNDO: Disponer la continuacién del tramite, para tal efecto se envia
el expediente a la Division de Nuevas Creaciones con el fin de examinar el memorial
de respuesta de fecha 18 de diciembre de 2006 vy, si es del caso, ordenar la
publicacién de la solicitud.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente a! doctor Emilio Ferrero, en su
calidad de apoderado de la sociedad AVENTIS PHARMA S.A., el contenido de la
presente reso{lumon entregandole copia de la misma, adwrttendole gue contra ella no
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procede recurso alguno por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 20 FEp 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

wv% (\/\Amw \
CARLOMARCENARO JIMENEZ

Doctor
Emilio Ferrero
Carrera 42 N'o. 72 - 35

Bogota, D.C

202067
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