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Radicacion : 6-126987- -8-0 Fecha: 2008-02-21 09:42:09
Tramite : 11 PATENTEIVII

Evento : 378 FASENACIONALI

Actuacién: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario ;: DARIO CARDENAS NAVAS Folios 1

Sefior (a) (es)

DARIO CARDENAS NAVAS

CARRERA 7 NO. 71-52 TORRE B PISO 9
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 4677

Fecha: 20/02/2008

Expediente : 6-126987

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y II
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 am. 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 mencién se
notificard 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 resolucién 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 resolucién a través de la opcion servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Al contestar favor Indique el numero de Sede CAN: Cra 50 Mo. 26-55 int 2 PBX: 4820840
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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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
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
A
‘ CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 36832 del 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 6 de diciembre de
2007 bajo el nimero 06 126987 00006 0000, el doctor Dario Cardenas Navas,
aduciendo la calidad de apoderado de la sociedad Reckitt Benckiser (UK) Limited.,
interpuso recurso de reposicion contra la decision contenida en la citada
resolucién, con el objeto de que se revoque la resolucién mencionada y “que de
considerara que atn con la respuesta contenida en ese memorial alin se requiere
de alguna aclaracién, el Despacho proceda a rendir un segundo examen de forma
o requiriendo al solicitante de la informacién a que haya lugar”

t TERCERO: Que la solicitud a que se refiere el ordinal anterior se fundamento, en
4 sintesis, de la siguiente manera:

! Manifiesta el recurrente que: “Para comenzar, solicito al Despacho tener en cuenta
que conforme al articulo 52 numeral 3 y articulo 56, del Cédigo Contencioso
Administrativo Colombiano, al momento de interponer recurso de reposicion es
posible hacer valer todos los medios probatorios sefalados en el Cédigo de
Procedimiento Civii Colombiano. Para rapida referencia, a continuacién se
transcriben las normas invocadas:

‘Art. 52.-Los recursos deberan reunir los siguientes requisitos:
é}'Relacionar las pruebas que se pretende hacer valer.

(...)
'Art -57.- Serén admisibles fodos los medios de prueba sefialados en el
Cédigo de Procedimiento Civil.'

“Ahora bien, no comparto las consideraciones de ese Despacho en razon a lo
siguiente:

1. El abandono de la solicitud debe declararse cuando por inaccion del
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solicitante, se puede concluir que no existe interés de parte en el tramite

correspondiente. Por tanto el abandono de la solicitud se aplica cuando quiera que

se evidencia la existencia de un desinterés de la parte. En relacion a la
'S declaracién de abandono establece le articulo 39 de la Decisidn 486 lo siguiente:

los requisitos establecidos en los artlculos 26 y 27, la oficina nacional

competente notificars al solicitante para que complete dichos requisitos

dentro del plazo de dos meses siguientes a la fecha de notificacién. A

solicitud de parte dicho plazo seré prorrogable por una sola vez, por un
|
|

I, !\( ‘Artfculo 39~ Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene

perfodo igual, sin que pierda su prioridad. Si a la expiracion del término
sefialado, el solicitante no completa los requisitos indicados, la solicitud
se considerard abandonada y perdera su prelacién. Sin perjuicio de ello,
la oficina nacional compelente guardard la confidencialidad de la
solicitud.’ (negrilla fuera de texto)

“Esta sancién de 'declaracion de abandono', de conformidad con la anterior norma,
surge por el desinterés del solicitante en continuar y contestar los requerimientos
de la entidad. Este desinterés se hace evidente cuando el mismo solicitante no da
respuesta en todo o en parte a algtin requerimiento de la entidad que se permitié
formularlo.

articulo 39 de la Decision 486, debe tener en cuenta el Despacho, que mediante
memorial presentado el dia 17 de Abril de 2007, se dio respuesta oportuna al
Oficio N. 2568 notificado por fijacién en lista del 23 de Febrero de 2007, mediante
el cual como resultado del examen de forma se solicitd al titular la presentacion de
documentos, tal y como se enuncia en el siguiente numeral dos (2). Es valorando
esta actividad del solicitante, que se hace evidente que RECKITT BENCKISER
(UK) LIMITED, demostré interés y pro actividad en la consecucion de la patente
solicitada asi como la vigilancia al estatus de la misma, presentando respuesta
oportuna al requerimiento solicitado.

f “Entonces, siendo congruentes con el anterior analisis y con lo dispuesto por el

2. En el presente caso, el Oficio No. 2568 notificado por fijacion en lista de fecha
23 de Febrero de 2007, requirié al solicitante para presentar lo siguiente:

- La traduccién de los anexos del reporte del examen premilitar
internacional (Art. 36.2.b) del Tratado PCT.

- La copia del documento en que consta la cesion del derecho a la
patente del inventor al solicitante o a su causahabiente (Art. 26-k)
Decision 486.

3. El dia 17 de Abrii de 2007, se dio respuesta al mencionado Oficio
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adjuntando los documentos requeridos. Sin embargo por error involuntario se
anex6 dos veces copia del documento de cesion firmado por el inventor Chris
Wigley, bajo el convencimiento de que en realidad se habia aportado tanto la
copia firmada por él, como la copia firmada por el también inventor, Sr. Jason

Radley.

4, La anterior respuesta al requerimiento demuestra que no hubo inaccion
alguna imputable al solicitante, que pueda hacerle sujeto de la sancion de
declaratoria de abandono segtn lo establecido en el articulo 39 de la Decision 486
de la Comunidad Andina de Naciones, anteriormente trascrito.

5. Para mayor entendimiento del Despacho, considero necesario que se
tengan en cuenta los siguientes hechos, al momento de valorar el error
involuntario que causé la doble presentacion del documento de cesion firmado por
el inventor Chris Wigley, causa actual de la declaracién de abandono de la patente
de la referencia:

» Notara el Despacho que los dos documentos de Cesién presentados son
documentos diferentes, como se demuestra al analizar el nimero de apostilla de
g cada uno de ellos. Esto se debe a que en realidad se firmaron cuatro originales de
“ los documentos de cesién. Fue asi que por inventor se firmaron dos contratos
' diferentes, pero de igual contenido, con el fin de salvaguardar la seguridad de los
documentos que materializaban las cesiones celebradas.

+ Es asi, que tal y como lo podra notar el Despacho, existen dos (2) documentos
de cesi6n, firmados por el inventor Chris Wigley y dos (2) documentos de cesion
firmados por el también inventor Jason Radley. Teniendo en cuenta que son dos
los inventores, la cesién de cada uno, a favor de RECKITT BENCKISER (UK)
LIMITED, se realizé6 mediante contratos de cesion independientes. En uno figura el
nombre y la firma del inventor Chris Wigley, y en el otro el nombre y la firma de
Jason Radley. Estos inventores/cedentes, se encuentran debidamente
identificados en el formulario de solicitud de patente, como inventores de la
invencién denominada 'Compuesto de Betlin para cuero o cuero sintético.’

« Como podra notar el Despacho, adjunto al memorial de respuesta al Oficio N.
2568 notificado por fijacién en lista de fecha 23 de Febrero de 2007, se adjunté en
dos versiones diferentes el contrato de cesion firmado por el Sr. Chris Wigley, los
‘ : cuales contaban con la debida traduccién y legalizacion. El primero de ellos
identificado bajo la Apostilla N. H264276, y el segundo de ellos identificado bajo la
apostilla N. H264275, en consecuencia en el Expediente de la referencia consta
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dos (2) veces el documento con el mismo contenido, debidamente legalizados. Es
decir, por un error involuntario y obrando de buena fe, se pretendié complementar
la documentacioén requerida sin percatarse que se estaba presentando dos veces
el contrato de cesidn, legalizado, firmado por el inventor Chris Wigley, atn cuando
ya se contaba con ambos confratos.

« Llamo particularmente la atencién del Despacho, al hecho de que las Apostillas
que certifican el estado del debido otorgamiento de los cuatro (4) contratos de
cesion, tienen fechas cercanas de diligenciamiento. Por un lado, los dos originales
del contrato de cesién suscritos por el inventor Chris Wigley tienen como fecha de
apostilla el dia 22 de Enero de 2007, mientras que los dos originales del contrato
de cesion suscritos por Jason Radley tienen como fecha de Apostilla el dia 7 de
Febrero de 2007, tan solo unos dias de diferencia. Fue asi que los referidos
documentos de cesion fueron recibidos en nuestras oficinas para ser radicados el
dia 26 de Febrero de 2007, tal y como se evidencia del sello de recibido contenido
en la carta de fecha 22 de Diciembre de 2006, adjunta como prueba al presente
recurso. Es decir, al momento en que la Division de Nuevas Creaciones emiti6 el
Oficio N. 2568, ya se contaba con ambos documentos de cesion, uno de los
cuales no se presenté por un error involuntario.

Esto, demuestra que en ninglin caso existié una inaccion por el solicitante, razon
por la cual no se configura la situacién requerida para que proceda la sancion del
abandono de la patente de la referencia. Por el contrario, se resalta que se obro
de buena fe existiendo una confusion involuntaria al momento de adjuntar los
documentos requeridos por el Despacho en su Oficio N. 2568.

6. Teniendo en cuenta los anteriores hechos y aclaraciones, se adjunta al
presente recurso el documento de cesion suscrito entre Craig Bowers (actuando
en su calidad de Representante Legal de RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED) y
Jason Radley, este Gltimo en su calidad de cedente de la invencion de la
referencia, el cual cuenta con la debida traduccion y legalizacion. Me permito
comentar al Despacho que el actuar del solicitante de la patente de invencion de la
referencia no fue con mala fe, mas ailn si se valora que este es el Unico que
sufrira el perjuicio directo de la declaracién de abandono de la patente. Solicito al
Despacho reconocer el valor probatorio del documento de cesién suscrito por
Jason Radley, de manera tal que se supere el obstaculo de la documentacion
requerida para conceder la patente de invencion solicitada.

7. Evidentemente el Oficio No. 2568 Notificado por fijacion en lista del 23 de
Febrero de 2007 fue respondido en la extension de lo que fue solicitado por el
Despacho y por tanto no procede la declaratoria de abandono de la solicitud en
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referencia, puesto que no se constituye inaccién por parte del solicitante.

8. Ahora bien, teniendo en cuenta la anterior respuesta integral, y habiendo
demostrado el solicitante su interés en el registro y ante las cuestiones todavia en
cuestion por parte del Despacho, procede un segundo examen de fondo donde se
requiera al solicitante presentar de manera completa los documentos de cesion
necesarios conforme a los inventores que figuran en la solicitud de la patente de

invencion de la referencia.”

CUARTO: Que para atender a la disposicion del articulo 59 del Cddigo
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

De acuerdo con la disposicién del articulo 39 de la Decisién 486 de la Comision de
la Comunidad Andina “Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene
los requisitos establecidos en los articulos 26 y 27, la oficina nacional competente
notificara al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de dos
meses siguientes a la fecha de notificacion. A solicitud de parte dicho plazo sera
prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad. Si a
la expiracién del término sefialado, el solicitante no completa los requisitos
indicados, la solicitud se considerara abandonada y perderéa su prelacion...”.

Por otro lado el articulo 5.2.9 de la Circular Unica expedida por la
Superintendencia de Industria y Comercio sefiala: “La Division de Nuevas
Creaciones sometera la solicitud a un examen para verificar si contiene los
requisitos previstos en la legislacién nacional aplicables de conformidad con el
articulo 27.1) del Tratado y los admitidos seguin la regla 51bis del Reglamento,
particularmente los sefialados en los articulos 26 y 27 de la Decision 486”.

EL CASO EN ESTUDIO

Efectuado nuevo examen del expediente se encuentra que la solicitud en estudio
se refiere a un “Compuesto de Betln para cuero o cuero sintético”.

En el presente tramite administrativo se requirié al solicitante, mediante Oficio
2569 de 23 de febrero de 2006, para que, en el termino de dos meses
complementara su solicitud en cuanto al cumplimiento de los requisitos
establecidos en los articulos 26 y 27.
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Al mencionado requerimiento, notificado por fijacion en lista de fecha 23 de febrero
de 2006, se dio respuesta dentro del plazo otorgado, sin embargo la misma fue
presentada en forma parcial teniendo en cuenta que el documento en que consta
la cesién del derecho a la patente otorgado por los inventores al solicitante fue
suscrito Unicamente por una de los dos personas relacionadas como inventores

dentro de la solicitud.

¢,

No obstante lo anterior, mediante Resolucion 36832 del 7 de noviembre de 2007 la
Superintendencia declara el abandono de la solicitud.

Manifiesta el recurrente que: “El dia 17 de Abril de 2007, se dio respuesta al
mencionado Oficio adjuntando los documentos requeridos. Sin embargo por error
involuntario se anex6 dos veces copia del documento de cesién firmado por el
inventor Chris Wigley, bajo el convencimiento de que en realidad se habia
aportado tanto la copia firmada por él, como la copia firmada por el también

inventor, Sr. Jason Radley.

‘La anterior respuesta al requerimiento demuestra que no hubo inaccién alguna
imputable al solicitante, que pueda hacerle sujeto de la sancion de declaratoria de
abandono segun lo establecido en el articulo 39 de la Decisién 486 de la
Comunidad Andina de Naciones, anteriormente trascrito.

“Como podra notar el Despacho, adjunto al memorial de respuesta al Oficio N.

2568 notificado por fijacién en lista de fecha 23 de Febrero de 2007, se adjuntd en |
r o dos versiones diferentes el contrato de cesién firmado por el Sr. Chris Wigley, los
‘ cuales contaban con la debida traduccién y legalizacion. El primero de ellos

identificado bajo la Apostilla N. H264276, y el segundo de ellos identificado bajo la

apostilla N. H264275, en consecuencia en el Expediente de la referencia consta

dos (2) veces el documento con el mismo contenido, debidamente legalizados. Es

decir, por un error involuntario y obrando de buena fe, se pretendié complementar

la documentacion requerida sin percatarse que se estaba presentando dos veces

el contrato de cesién, legalizado, firmado por el inventor Chris Wigley, ain cuando

ya se contaba con ambos contratos.”

O

Respecto a los anteriores argumentos, le asiste razon al recurrente al sefialar que
la respuesta al requerimiento se hizo dentro de la oportunidad legal, ademas de lo
anterior y luego de una minuciosa revisién de las actuaciones administrativas que
cursan en este expediente, se evidencia que con la respuesta al requerimiento por
error motivado por la similitud de los documentos se anexo dos veces el original
con el mismo contenido, asi las cosas y teniendo en cuenta el principio de la
buena fe, dado que la complementacion requerida se aporta junto con el presente
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recurso, resulta contrario a derecho declarar el abandono de la solicitud.

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

‘ RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisién contenida en la Resolucién 36832 del
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 publicacion de la solicitud.

ARTICULO TERCERO: Notificar personaimente al doctor Darfo Cardenas Navas.,
en su calidad de apoderado de la sociedad Reckitt Benckiser (UK) Limited., 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.

Dada en Bogota D.C.,alos 7 e
< if L—fj m)’l}”&.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ‘

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'YY COMERCIO (E),

| CARLO MARCENARO JIMENE
|
Doctor
DARIO CARDENAS NAVAS |
Carrera7 No 71 - 52. Torre B, Piso 9
| Bogots, D.C.
2020686
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Folio 249

2020
Bogota D.C.,

Doctor (a)

CARDENAS NAVAS DARIO

Apoderado({a) y/o Representante de
RECKITT BENCKISE (UK) LIMITED

REFERENCTIA Radicacidn No. 06 126987
Solicitud internacional PCT/GB2005/002383
Fecha inicio fase nacional 21/01/2007
Tramite 11
Evento 378
Actuacidn 416
Qficio No. 8448
Folios 1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el
expediente indicado en la referencia, refine los requisitos de forma establecidos en
la Decisgién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperacidén en
Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Unica de la Superintendencia
de TIndustria y Comercio, se envia el extracto de la solicitud a la Oficina de
Comunicaciones para efecto de su publicacidén en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Climplase

ALIX CARMENZA /ZESPEDES DE VERGEL
Jefe de la difisién de Nuevas Creaciones

adpall




