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MAURICIO PATINO BONNET
CARRERA 9 NO. 74-08 OFICINA 403
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 38282

Fecha : 30/09/2008

Expediente : 6-77645

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
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 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 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, la providencia en mencioén se
notificard por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacién e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucién se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente 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
nuamero de resolucion a través de la opcién servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
radicacion consignado en el sticker Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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| RESOLUCION 38237
| Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT 06 077645

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio 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

' CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 36834 de 7 de noviembre de 2007, la
o Superintendencia de Industria y Comercio, declaré abandonada la solicitud de
g privilegio de patente de invencion correspondiente a: “COMPUESTOS
POLIHETEROCICLICOS Y SU USO COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR

DE GLUTAMATO METABOTROPICO".

7 =/ "SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 25 de junio de 2008,
bajo el numero 06-077645-00009-0000, el doctor Mauricio Patifio Bonnet
aduciendo la calidad de apoderado de la sociedad Astrazeneca Ab y Nps
Pharmaceuticals Inc., presenté solicitud de revocatoria directa de la Resolucion
36834 de 7 de noviembre de 2007, y solicita que, como consecuencia, “se revoque
parcialmente, toda vez que el contenido de la misma causa agravio injustificado a

mi representada”.

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

Manifiesta el apoderado que: “En el presente caso, se hace importante llamar la

N atencién del Superintendente sobre el hecho de que las normas aplicables a la
propiedad industrial son de caracter especial y, ademas, éstas son tanto de orden
supranacional, como de orden interno.

“La Superintendencia de Industria y Comercio ha cometido un error al sostener
que el documento de cesion de derechos de los inventores de la patente a los

' solicitantes, no cumple con los requisitos exigidos por ley por no haber sido
presentada su traduccion al castellano.

“Dicho razonamiento es incorrecto en la medida que nuestro ordenamiento juridico
mediante la Ley 57 de 1887, establece una serie de parametros o reglas mediante
las cuales se logran disipar las controversias o incompatibilidades a la hora de
aplicar una norma.

# « / "“En el caso bajo estudio y como fue expuesto con anterioridad, la normatividad
aplicable en materia de Propiedad Industrial es especial, por lo que ésta debe
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primar sobre las normas de caracter general. Por consiguiente, el razonamiento de
la Oficina de Patentes es errado en la medida en que las normas del Cédigo de
Procedimiento Civil no pueden ser aplicables de manera preferente, sobre la
normativa especializada que regula la materia.

“En efecto, la Decisiéon 486 de la Comunidad Andina y la normativa que

reglamenta la misma, son de aplicacion preferente y preeminente sobre el resto de

—~ - la legislacion interna, incluso por encima del Cédigo de Procedimiento Civil cuando

» » 4 °sea pertinente. Como consecuencia, se hace evidente que no es posible darle
/ aplicacion al Cédigo de Procedimiento Civil , cuando existen normas preferentes

que regulan algunos procedimientos de manera especial, como lo hacen en este

caso la Decision 486 de 2000 y con la Circular Unica de la Superintendencia de

Industria y Comercio.

“Por regla general, los documentos deberan ser presentados en idioma castellano,
y en caso contrario, deberan ser allegadas las traducciones simples en dicho
idioma. No obstante, la misma norma faculta a la oficina nacional competente para
obviar el mencionado requisito (idioma castellano y traduccién) cuando asi lo
considere pertinente.

“Asi pues, es claro que una norma especial, en este caso la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en desarrollo de la facultad otorgada
por el articulo 8 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, para el momento en
que se dio contestacion al requerimiento que fundamentd la de expedicion de la
Resolucion '36.834 del 7 de Noviembre de 2007, habilitaba a los solicitantes para
presentar documentos en idioma inglés sin que fuera necesaria su traduccion.
Siguiendo esta linea argumentativa, es innegable que para entonces los
solicitantes se encontraban dispensados por la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio no sélo de presentar la traduccion de
los documentos que quisieran hacer valer dentro de un tramite sino, que esa
posibilidad se convertia en regla general.

“Asi mismo, es importante recalcar que, para el caso bajo analisis, no era
-~ - entonces exigible la presentacién de la traduccion simple de los documentos
» « 4 Taportados pues, resultaba aplicable la dltima frase del numeral 1.2.1.1 de la
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio que disponia que
los documentos podian ser, en ese entonces, presentados en idioma inglés sin
traduccion ‘(...) salvo que, de_manera particular, se exija; su traduccién simple’,
esto es, en el presente caso, la Oficina Nacional Competente ha debido exigir
mediante requerimiento y de manera particular, la traducciéon de los documentos.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 38732
Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT 06 077645

“Ciertamente, en el presente caso no fue exigida la traduccion del documento de

cesion derechos de los inventores a los solicitantes, tal y como se evidencia en el

- < requerimiento contenido en el Oficio No. 11.117 del 29 de septiembre de 2006,

wr A pues en él s6lo se solicitaron "Copias de los documentos en que constan las

cesiones de los derechos a la patente de los inventores a los solicitantes o a sus

causantes”. Valga destacar que la tnica oportunidad procesal de que disponia la

Divisién para requerir la traduccion de los documentos era precisamente en el

momento en que solicitd la presentacion de los mismos, es decir, mediante

r requerimiento, pues si no lo hiciere y los mismos se presentaren, no podria Ia

\ Superintendencia de Industria y Comercio, por restriccion legal del Articulo 12 de

Codigo Contencioso Administrativo, volver a requerir al solicitante para la
presentacion de la traduccion correspondiente.

h\‘

“En conclusién, al ser la Decision Andina y la Circular Unica de Ia

Superintendencia de Industria y Comercio la normatividad especial aplicable a los

temas relacionados con la Propiedad Industrial y no el Cédigo de Procedimiento

Civil, se debe entender que el solicitante de la patente de la referencia dio, en su
‘ oportunidad, cabal respuesta al Oficio de Requerimiento 11.117 del 29 de
| septiembre de 2006, pues.con él cumplié integramente con los requisitos
{ establecidos por la normativa vigente en materia de Propiedad Industrial al
momento de su presentacion.

{ “Yerra el despacho al considerar que el documento cuya copla auténtica se aporta,

no se encuentra debidamente certificado por el Oficial de Certificaciones de la

Oficina de Marcas y Patentes del Departamento de Comercio de los Estados

N Unidos pues, como puede observarse, junto con en el documento aportado al

expediente para dar oportuna y debida respuesta al Requerimiento contenido en el

Oficio No. 11.117 notificado por estado del 29 de Septiembre de 2006, se aportd

~ - certificado de autenticidad de copias firmado por el Oficial de Certificaciones de la

we N Oficina de Marcas y Patentes del Departamento de Comercio de los Estados

Unidos, Sr. E. Bornett, con base en la autoridad conferida por el Subsecretario de

Comercio para la Propiedad Intelectual y Director de la Oficina de Marcas y

Patentes de los Estados Unidos. Adicionaimente, dicho certificado se encuentra

reconocido y su autenticidad verificada mediante Apostilla expedida en fecha 11

de Octubre de 2006 por el Oficial Asistente para Autenticaciones del
Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“ﬁ}

“Valga destacar que el s6lo hecho de existir apostilla implica que la autenticidad
del documento aportado ha sido ya examinada y verificada por las autoridades
respectivas en el pais de origen, esto es, en Estados Unidos de América, haciendo
de la apostilla en comento, una certificacion de la autenticidad de los documentos
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en cuestion.

‘Adicionalmente, es posible apreciar que el documento expedido el 27 de
septiembre de 2006 por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos,
mediante el cual el oficial certificador, E. Bornett, garantiza que el documento
anexado a dicha certificacién es una copia veridica y verdadera del documento
original de cesién de derechos de fecha 19 de abril de 2005, el cual ademas
reposa en los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

) “Los documentos que se aporten para la entrada en fase nacional no necesitan ser
auténticos, pues los que se aporten para el efecto necesariamente seran ser fiel
copia de aquellos que reposen en los archivos de la Oficina Internacional en la
cual se inici6 el tramite PCT correspondiente, tal y como sucede en el caso

presente.

‘Adicionalmente, ni el Articulo 26 de la Decision 486 de 2000, ni el Requerimiento
expedido mediante Oficio 11.117 exigen que el documento de cesion de derechos
que se aporte, que por demas habra de ser fiel copia de la que reposa en los
archivos de la USPTO en tanto Oficina Receptora Internacional para el presente
tramite, deba encontrarse autenticado o legalizado.

“De otra parte, es claro que la Superintendencia no puede presumir que la
actuacién del solicitante deba ser objeto de duda en cuanto a la conformidad y
-~ < honestidad con la que ha sido presentado el documento bajo estudio, pues lo

~« /  'mismo seria como aceptar que debe partirse de la mala fe del solicitante y que por

U/ consiguiente resulta legitimo sospechar de la honorabilidad y la honestidad del
mismo en clara contravencion al mandato constitucional contenido en el articulo
83 de la Constitucion Politica.

“Desacertada y sin razon resulta la conclusion del despacho por cuanto desconoce
un documento publico con base en la pura impresion de un examinador que, por
demas, resulta equivocada y fuera de contexto pues ha sefalado que ", luego no
se demuestra que esa apostilla _corresponde a esa_cesién", cuando resulta
absolutamente claro de la mas superficial lectura de la apostilla y demas
documentos aportados, que los mismos se corresponden en su totalidad, al punto
que el nombre de "E. Bomett" se encuentra incluido, con indicacion de su cargo,
en la primera parte de la Apostilla.

“Por demas y como consecuencia de la malversada presuncién de mala fe que
utiliza el Superintendente de Industria y Comercio en el presente caso, resulta
imperioso sefalar que también incurre en la equivocacion de desconocer otro
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principio basico procedimental general, como lo es el de la Presuncién de
Autenticidad de los Documentos Publicos y de los Documentos otorgados en el

extranjero.

“Vistos los articulos trascritos, es claro que el Superintendente de Industria y
Comercio no solo tiene el deber sino, la obligacion de presumir que los
documentos que se alleguen a su despacho, en tanto publicos, extranjeros y
contengan las formalidades correspondientes, son simultaneamente auténticos y

conformes a la ley del respectivo pais.

“De acuerdo con todo lo expuesto, no puede el Superintendente desconocer la
presuncion que la ley claramente le ordena observar respecto de los documentos
publicos extranjeros debidamente apostillados, en principio porque debe partir de
la buena fe del administrado y que le impide presumir la deshonestidad del
solicitante (tal y como la ha hecho en el presente caso, pues asume por una mera
impresién personal que los documentos aportados pueden eventualmente llegar a
adolecer de adulteracién por no entender la conexion que existe entre ellos), lo
mismo que debe aplicar las presunciones legales establecidas en tormo a la

. autenticidad y conformidad de los documentos.

“Por el contrario, se extralimita en sus funciones el Sr. Superintendente de
Industria y Comercio si pretende hacer de juez y parte en el caso presente y
estima que le corresponde evaluar la autenticidad y la conformidad de los
documentos allegados. En efecto, el Sr. Superintendente debe respetar y esta
obligado a observar los mandatos legales y constitucionales que se han trascrito y
que estan contenidos en los Articulo 83 de la Constitucion y los Articulos 252 y
259 del Cédigo de Procedimiento Civil, luego desconocer dichos mandatos excede
su ambito de accién y contraviene un mandato legal que, como servidor publico
debe observar sin miramientos de ningan orden.”

NORMA APLICABLE

El articulo 69 del Codigo Contencioso Administrativo establece: “Los actos
administrativos deberan ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan
expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguientes casos:

“10) Cuando sea manifiesta su oposicion a la Constitucién Politica o a la ley;
20) Cuando no estén conformes con el interés publico o social, o atenten contra

el;
30) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.
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Por su parte, el articulo 39 de la Decision 486 establece: “Si a la expiracion del
termino sefialado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se
considerara abandonada y perdera su prelaciéon. Sin perjuicio de ello, la oficina
nacional competente guardara la confidencialidad de la solicitud”.

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con ‘COMPUESTOS
POLIHETEROCICLICOS Y SU USO COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR
DE GLUTAMATO METABOTROPICO".

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer
_que habiéndose radicado la solicitud el 8 de agosto de 2006, posteriormente y
como resultado del examen de forma conforme lo prevé el articulo 38 de la
Decision 486 de la Comunidad Andina, Ia Divisibn de Nuevas creaciones
mediante oficio 11117 notificado por fijacién en lista de fecha 29 de septiembre de
2006, requirid al solicitante conforme lo dispone el articulo 39 de la citada
Decision, para que dentro del termino de dos meses complementara su solicitud
en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 26 y 27

de la misma norma.

Vencido el plazo de 2 meses, se presentd respuesta al mencionado requerimiento
en forma parcial, teniendo en cuenta que el documento en que consta la cesion
otorgado por los inventores a los solicitantes, no se encuentra traducido al idioma
castellano y legalizado conforme lo establece el articulo 259 del C.P.C.

Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio
expidié la Resolucion 36834 del 7 de noviembre de 2007 mediante la cual se
declara abandonada la solicitud de privilegio de patente de invencién, con base en
el argumento anteriormente mencionado, y ademas arguyendo que no se
demostré que la apostilla correspondia a la cesién presentada.

Para impugnar la decision adoptada argumenta el recurrente, “Asi pues, es claro
gue una norma especial, en este caso la Circular Unica de la Superintendencia de
Industria y Comercio, en desarrolio de la facultad otorgada por el articulo 8 de la
Decision 486 de la Comunidad Andina, para el momento en que se dio
contestacion al requerimiento que fundamenté la expedicion de la Resolucion
36.834 del 7 de Noviembre de 2007, habilitaba a los solicitantes para presentar
_documentos en idioma inglés sin que fuera necesaria su traduccion. Siguiendo
esta linea argumentativa, es innegable que para entonces los solicitantes se
encontraban dispensados por la Circular Unica de la Superintendencia de Industria
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y Comercio no sélo de presentar la traduccion de los documentos que quisieran
hacer valer dentro de un tramite sino, que esa posibilidad se convertia en regla

general.

“Asi mismo, es importante recalcar que, para el caso bajo analisis, no era
entonces exigible la presentacion de la traducciéon simple de los documentos
aportados pues, resultaba aplicable la ultima frase del numeral 1.2.1.1 de la
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio que disponia que

-los documentos podian ser, en ese entonces, presentados en idioma inglés sin

traduccion ‘(...) salvo que, de manera particular, se exija; su_traduccion simple’,
esto es, en el presente caso, la Oficina Nacional Competente ha debido exigir
mediante requerimiento y de manera particular, la traduccién de los documentos”

Respecto a esta argumentacion, cabe decir que revisados nuevamente los
tramites administrativos que obran en el expediente se encontré que con memorial
de fecha 25 de noviembre de 2006 el apoderado presentd dentro del plazo
establecido para ello respuesta al requerimiento realizado el 29 de septiembre de
2006 por esta Oficina, reuniendo asi los requisitos exigidos en el articulo 39 de la
Normativa Andina.

De otra parte, comparte la Oficina con el recurrente que al momento de presentar
dicha respuesta la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio,
en desarrollo de la facultad otorgada por el articulo 8 de la Decisién 486 de la
Comunidad Andina, habilitaba a los solicitantes para presentar documentos en
idioma inglés sin que fuera necesaria su traduccion, salvo que se solicitara por la

Oficina.

En relacion con el argumento de la resolucion cuestionada consistente en que la
cesion de derechos de los inventores aportada no se encuentra certificada por el
sefior E. Bornett, en su calidad de oficial de certificaciones de la Oficina de Marcas
de los Estados Unidos, debe observarse que revisados nuevamente los
documentos que obran en el expediente, esta Oficina concluye que estos son
documentos originales, que guardan relacion con el documento de cesion por lo
que deben admitirse en la presente actuacién administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar la decisién impugnada

a la vez que se dispone la continuacion del tramite administrativo.
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucion 36834 de
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7 de noviembre de 2007, por medio de la cual se declaré abandonada la solicitud
en tramite.

* ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la continuacion del tramite. En consecuencia se

envia el expediente a la Division de Nuevas Creaciones para que si es del caso se
disponga lo relacionado con la publicacion de la solicitud.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al doctor Mauricio Patifio Bonnet
en su calidad de apoderado de la sociedad Astrazeneca Ab y Nps
Pharmaceuticals Inc., el contenido de la presente resolucion, entregandole copia
de la misma advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por

encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C.,alos 30 SET 2008

LA SUPERINTENDENTE DE INDUS

MARIA TERESA PI BUENAVENTURA

* Doctor

MAURICIO PATINO BONNET.
Carrera 9 No 74- 08 Oficina 403.
Bogota, D.C.

202066
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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 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 nimero 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) dias 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 podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
namero de resolucion a través de la opcidn servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
radicacion consignado en el sticker Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia




Industria y Comercio %

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 35232
Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

Rad. PCT 06 077645

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio 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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 36834 de 7 de noviembre de 2007, Ila
Superintendencia de Industria y Comercio, declar6 abandonada la solicitud de
privilegio de patente de invencion correspondiente a: “COMPUESTOS
POLIHETEROCICLICOS Y SU USO COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR
DE GLUTAMATO METABOTROPICO".

" SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 25 de junio de 2008,

bajo el nimero 06-077645-00009-0000, el doctor Mauricio Patifio Bonnet
aduciendo la calidad de apoderado de la sociedad Astrazeneca Ab y Nps
Pharmaceuticals Inc., presenté solicitud de revocatoria directa de la Resolucion
36834 de 7 de noviembre de 2007, y solicita que, como consecuencia, “se revoque
parcialmente, toda vez que el contenido de la misma causa agravio injustificado a
mi representada”.

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

Manifiesta el apoderado que: “En el presente caso, se hace importante llamar la
atencién del Superintendente sobre el hecho de que las normas aplicables a la
propiedad industrial son de caracter especial y, ademas, éstas son tanto de orden
supranacional, como de orden interno.

“La Superintendencia de Industria y Comercio ha cometido un error al sostener
que el documento de cesion de derechos de los inventores de la patente a los
solicitantes, no cumple con los requisitos exigidos por ley por no haber sido
presentada su traduccion al castellano.

“Dicho razonamiento es incorrecto en la medida que nuestro ordenamiento juridico
mediante la Ley 57 de 1887, establece una serie de parametros o reglas mediante
las cuales se logran disipar las controversias o incompatibilidades a la hora de

aplicar una norma.

" “En el caso bajo estudio y como fue expuesto con anterioridad, la- normatividad

aplicable en materia de Propiedad Industrial es especial, por lo que ésta debe

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co

Bogota D.C. - Colombia

gl

4V




>
B

p2d

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

RESOLUCION 382«
Por la cual se resuelve una solicitud de revocatona directa

Rad. PCT 06 077645

primar sobre las normas de caracter general. Por consiguiente, el razonamiento de
la Oficina de Patentes es errado en la medida en que las normas del Cédigo de
Procedimiento Civil no pueden ser aplicables de manera preferente, sobre la
normativa especializada que regula la materia.

“En efecto, la Decision 486 de la Comunidad Andina y la normativa que
reglamenta la misma, son de aplicacion preferente y preeminente sobre el resto de

~ - la legislacion interna, incluso por encima del Cédigo de Procedimiento Civil cuando

wr =~

'\_//

"sea pertinente. Como consecuencia, se hace evidente que no es posible darle

aplicacién al Cédigo de Procedimiento Civil , cuando existen normas preferentes
que regulan algunos procedimientos de manera especial, como lo hacen en este
caso la Decisién 486 de 2000 y con la Circular Unica de la Superintendencia de

Industria y Comercio.

“Por regla general, los documentos deberan ser presentados en idioma castellano,
y en caso contrario, deberan ser allegadas las traducciones simples en dicho
idioma. No obstante, la misma norma faculta a la oficina nacional competente para
obviar el mencionado requisito (idioma castellano y traduccién) cuando asi lo

considere pertinente.

“Asi pues, es claro que una norma especial, en este caso la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio, en desarrollo de la facultad otorgada
por el articulo 8 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, para el momento en
que se dio contestacion al requerimiento que fundamento la de expedicion de la
Resolucién '36.834 del 7 de Noviembre de 2007, habilitaba a los solicitantes para
presentar documentos en idioma inglés sin que fuera necesaria su traduccion.
Siguiendo esta linea argumentativa, es innegable que para entonces los
solicitantes se encontraban dispensados por la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio no sé6lo de presentar la traduccion de
los documentos que quisieran hacer valer dentro de un tramite sino, que esa
posibilidad se convertia en regla general.

“Asi mismo, es importante recalcar que, para el caso bajo analisis, no era

~ - entonces exigible la presentacién de la traduccion simple de los documentos

-

“aportados pues, resultaba aplicable la ultima frase del numeral 1.2.1.1 de la

Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio que disponia que
los documentos podian ser, en ese entonces, presentados en idioma inglés sin
traduccion (...) salvo que, de manera particular, se exija; su traduccion simple’,
esto es, en el presente caso, la Oficina Nacional Competente ha debido exigir
mediante requerimiento y de manera particular, la traduccién de los documentos.
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“Ciertamente, en el presente caso no fue exigida la traducciéon del documento de
cesion derechos de los inventores a los solicitantes, tal y como se evidencia en el
reguerimiento contenido en el Oficio No. 11.117 del 29 de septiembre de 2006,

“pues en &l sélo se solicitaron "Copias de los documentos en que constan las

cesiones de los derechos a la patente de los inventores a los solicitantes o a sus
causantes". Valga destacar que la Unica oportunidad procesal de que disponia la
Division para requerir la traduccién de los documentos era precisamente en el
momento en que solicitd la presentacion de los mismos, es decir, mediante
requerimiento, pues si no lo hiciere y los mismos se presentaren, no podria la
Superintendencia de Industria y Comercio, por restriccion legal del Articulo 12 de
Codigo Contencioso Administrativo, volver a requerir al solicitante para la
presentacion de la traduccién correspondiente.

“En conclusion, al ser la Decision Andina y la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comercio la normatividad especial aplicable a los
temas relacionados con la Propiedad Industrial y no el Cédigo de Procedimiento
Civil, se debe entender que el solicitante de la patente de la referencia dio, en su
oportunidad, cabal respuesta al Oficio de Requerimiento 11.117 del 29 de
septiembre de 2006, pues con él cumplié integramente con los requisitos
establecidos por la normativa vigente en materia de Propiedad Industrial al
momento de su presentacion.

“Yerra el despacho al considerar que el documento cuya copla auténtica se aporta,
no se encuentra debidamente certificado por el Oficial de Certificaciones de la
Oficina de Marcas y Patentes del Departamento de Comercio de los Estados
Unidos pues, como puede observarse, junto con en el documento aportado al
expediente para dar oportuna y debida respuesta al Requerimiento contenido en el
Oficio No. 11.117 notificado por estado del 29 de Septiembre de 2006, se aportd
certificado de autenticidad de copias firmado por el Oficial de Certificaciones de la

" Oficina de Marcas y Patentes del Departamento de Comercio de los Estados

Unidos, Sr. E. Bornett, con base en la autoridad conferida por el Subsecretario de
Comercio para la Propiedad Intelectual y Director de la Oficina de Marcas y
Patentes de los Estados Unidos. Adicionalmente, dicho certificado se encuentra
reconocido y su autenticidad verificada mediante Apostilla expedida en fecha 11
de Octubre de 2006 por el Oficial Asistente para Autenticaciones del
Departamento de Estado de los Estados Unidos.

“Valga destacar que el s6lo hecho de existir apostilla implica que la autenticidad
del documento aportado ha sido ya examinada y verificada por las autoridades
respectivas en el pais de origen, esto es, en Estados Unidos de América, haciendo
de la apostilla en comento, una certificacion de la autenticidad de los documentos
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en cuestion. |
“Adicionalmente, es posible apreciar que el documento expedido el 27 de
septiembre de 2006 por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos,
mediante el cual el oficial certificador, E. Bornett, garantiza que el documento
anexado a dicha certificacion es una copia veridica y verdadera del documento
original de cesién de derechos de fecha 19 de abril de 2005, el cual ademas |
reposa en los archivos de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. |
“Los documentos que se aporten para la entrada en fase nacional no necesitan ser
auténticos, pues los que se aporten para el efecto necesariamente seran ser fiel
copia de aquellos que reposen en los archivos de la Oficina Internacional en la
cual se inicid el tramite PCT correspondiente, tal y como sucede en el caso

presente.

“Adicionalmente, ni el Articulo 26 de la Decision 486 de 2000, ni el Requerimiento
expedido mediante Oficio 11.117 exigen que el documento de cesion de derechos
que se aporte, que por demas habra de ser fiel copia de la que reposa en los
archivos de la USPTO en tanto Oficina Receptora Internacional para el presente
tramite, deba encontrarse autenticado o legalizado.

“De otra parte, es claro que la Superintendencia no puede presumir que la
actuacion del solicitante deba ser objeto de duda en cuanto a la conformidad y

- < honestidad con la que ha sido presentado el documento bajo estudio, pues lo
mismo seria como aceptar que debe partirse de la mala fe del solicitante y que por
consiguiente resulta legitimo sospechar de la honorabilidad y la honestidad del
mismo en clara contravencién al mandato constitucional contenido en el articulo
83 de la Constitucion Politica.

“Desacertada y sin razon resulta la conclusion del despacho por cuanto desconoce
un documento publico con base en la pura impresion de un examinador que, por
demas, resulta equivocada y fuera de contexto pues ha sefalado que ", luego no
se demuestra que esa_apostilla_comesponde a_ esa_cesion", cuando resulta
absolutamente claro de la mas superficial lectura de la apostila y demas
documentos aportados, que los mismos se corresponden en su totalidad, al punto
que el nombre de "E. Bomett" se encuentra incluido, con indicacion de su cargo,
en la primera parte de la Apostilla.

“Por demas y como consecuencia de la malversada presuncién de mala fe que
utiliza el Superintendente de Industria y Comercio en el presente caso, resulta
imperioso sefialar que también incurre en la equivocacion de desconocer otro
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principio basico procedimental general, como lo es el de la Presunciéon de
Autenticidad de los Documentos Publicos y de los Documentos otorgados en el
extranjero.

“Vistos los articulos trascritos, es claro que el Superintendente de Industria y
Comercio no solo tiene el deber sino, la obligacion de presumir_que los
documentos que se alleguen a su despacho, en tanto ptblicos, extranjeros y
contengan las formalidades correspondientes, son simultdneamente auténticos y
conformes a la ley del respectivo pais.

“De acuerdo con todo lo expuesto, no puede el Superintendente desconocer la
presuncion que la ley claramente le ordena observar respecto de los documentos
publicos extranjeros debidamente apostillados, en principio porque debe partir de
la buena fe del administrado y que le impide presumir la deshonestidad del
solicitante (tal y como la ha hecho en el presente caso, pues asume por una mera
impresion personal que los documentos aportados pueden eventualmente llegar a
adolecer de adulteracion por no entender la conexién que existe entre ellos), lo
mismo que debe aplicar las presunciones legales establecidas en tormo a la

. autenticidad y conformidad de los documentos.

“Por el contrario, se extralimita en sus funciones el Sr. Superintendente de
Industria y Comercio si pretende hacer de juez y parte en el caso presente y
estima que le corresponde evaluar la autenticidad y la conformidad de los
documentos allegados. En efecto, el Sr. Superintendente debe respetar y esta
obligado a observar los mandatos legales y constitucionales que se han trascrito y
que estan contenidos en los Articulo 83 de la Constituciéon y los Articulos 252 y
259 del Cadigo de Procedimiento Civil, luego desconocer dichos mandatos excede
su ambito de accién y contraviene un mandato legal que, como servidor publico
debe observar sin miramientos de ningtin orden.” *

NORMA APLICABLE

El articulo 69 del Cdédigo Contencioso Administrativo establece: “Los actos
administrativos deberan ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan
expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio 0o a solicitud de parte, en
cualquiera de los siguientes casos:

“10) Cuando sea manifiesta su oposicion a la Constitucion Politica o a la ley;

20) Cuando no estén conformes con el interés publico o social, o atenten contra
él;

30) Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.
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Por su parte, el articulo 39 de la Decisién 486 establece: “Si a la expiracién del
termino sefialado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud se
considerara abandonada y perdera su prelacion. Sin perjuicio de ello, la oficina
nacional competente guardara la confidencialidad de la solicitud”.

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con “COMPUESTOS
POLIHETEROCICLICOS Y SU USO COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR

DE GLUTAMATO METABOTROPICO".

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer

_que habiéndose radicado la solicitud el 8 de agosto de 2006, posteriormente y

como resultado del examen de forma conforme lo prevé el articulo 38 de la
Decision 486 de la Comunidad Andina, la Division de Nuevas creaciones
mediante oficio 11117 notificado por fijacién en lista de fecha 29 de septiembre de
2006, requiri6 al solicitante conforme lo dispone el articulo 39 de la citada
Decisién, para que dentro del termino de dos meses complementara su solicitud
en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en los articulos 26 y 27

de la misma norma.

Vencido el plazo de 2 meses, se presentd respuesta al mencionado requerimiento
en forma parcial, teniendo en cuenta que el documento en que consta la cesion
otorgado por los inventores a los solicitantes, no se encuentra traducido al idioma
castellano y legalizado conforme lo establece el articulo 259 del C.P.C.

Como consecuencia de lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio
expidié la Resoluciéon 36834 del 7 de noviembre de 2007 mediante la cual se
declara abandonada la solicitud de privilegio de patente de invencion, con base en
el argumento anteriormente mencionado, y ademas arguyendo que no se
demostré que la apostilla correspondia a la cesién presentada.

Para impugnar la decision adoptada argumenta el recurrente, “Asi pues, es claro
que una norma especial, en este caso la Circular Unica de la Superintendencia de
Industria y Comercio, en desarrollo de la facultad otorgada por el articulo 8 de la
Decision 486 de la Comunidad Andina, para el momento en que se dio
contestacion al requerimiento que fundamenté la expedicion de la Resolucion
36.834 del 7 de Noviembre de 2007, habilitaba a los solicitantes para presentar

. documentos en idioma inglés sin que fuera necesaria su traduccién. Siguiendo

esta linea argumentativa, es innegable que para entonces los solicitantes se
encontraban dispensados por la Circular Unica de la Superintendencia de Industria
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y Comercio no sélo de presentar la traducciéon de los documentos que quisieran
hacer valer dentro de un tramite sino, que esa posibilidad se convertia en regla
general.

“‘Asi mismo, es importante recalcar que, para el caso bajo analisis, no era
entonces exigible la presentacion de la traduccion simple de los documentos
aportados pues, resultaba aplicable la ultima frase del numeral 1.2.1.1 de la
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio que disponia que
-los documentos podian ser, en ese entonces, presentados en idioma inglés sin
traduccion ‘(...) salvo que, de manera particular, se exija; su_traduccién simple’,
esto es, en el presente caso, la Oficina Nacional Competente ha debido exigir
mediante requerimiento y de manera particular, la traduccién de los documentos”

Respecto a esta argumentacion, cabe decir que revisados nuevamente los
tramites administrativos que obran en el expediente se encontré que con memorial
de fecha 25 de noviembre de 2006 el apoderado presenté dentro del plazo
establecido para ello respuesta al requerimiento realizado el 29 de septiembre de
2006 por esta Oficina, reuniendo asi los requisitos exigidos en el articulo 39 de la
Normativa Andina.

De otra parte, comparte la Oficina con el recurrente que al momento de presentar
dicha respuesta la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio,
en desarrollo de la facultad otorgada por el articulo 8 de la Decisién 486 de la
Comunidad Andina, habilitaba a los solicitantes para presentar documentos en
idioma inglés sin que fuera necesaria su traduccién, salvo que se solicitara por la

Oficina.

En relaciéon con el argumento de la resolucion cuestionada consistente en que la
cesion de derechos de los inventores aportada no se encuentra certificada por el
sefior E. Bornett, en su calidad de oficial de certificaciones de la Oficina de Marcas
de los Estados Unidos, debe observarse que revisados nuevamente los
documentos que obran en el expediente, esta Oficina concluye que estos son
documentos originales, que guardan relacién con el documento de cesién por lo
gue deben admitirse en la presente actuacién administrativa.

Por lo anteriormente expuesto, resulta procedente revocar la decisién impugnada
a la vez que se dispone la continuacion del tramite administrativo.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucion 36834 de
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7 de noviembre de 2007, por medio de la cual se declaré abandonada la solicitud
en tramite.

* ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la continuacién del tramite. En consecuencia se

envia el expediente a la Division de Nuevas Creaciones para que si es del caso se
disponga lo relacionado con la publicacién de la solicitud.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente al doctor Mauricio Patifio Bonnet
en su caldad de apoderado de la sociedad Astrazeneca Ab y Nps
Pharmaceuticals Inc., el contenido de la presente resolucion, entregandole copia
de la misma advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por

encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ,
Dada en Bogota D.C.,alos 30 SET 2008

LA SUPERINTENDENTE DE INDUS COMER .

- au.o,\tkmc) C
- MARIA TERESA PI BUENAVENTURA
-
I S Doctor 3 ‘
MAURICIO PATINO BONNET.
Carrera 9 No 74- 08 Oficina 403.
Bogota, D.C.
202066
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