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Fase Nacional de Solicitud
De Patente PCT
SYNTHES GMBH .
RECURSO DE REPOSICION

En relacion con el expediente de la referencia y actuando como apoderado
de la sociedad solicitante SYNTHES GMBH, domiciliada en Oberdorf, Suiza,
manifiesto que de conformidad con lo dispuesto en los articulos 50 y 51 del
Codigo Contencioso Administrativo, interpongo recurso de REPOSICION
contra la resolucién N° 36982 dictada por la Superintendente de Industria y
Comercio el 8 de Noviembre de 2007, mediante la cual se declaré retirada la
solicitud de patente que entr6 en fase nacional en virtud del Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), titulada: DISPOSITIVO DE
OSTEOSINTESIS UNIDIRECCIONAL .

L OBJETO DEL RECURSO

Este recurso tiene como objeto que la Superintendente de Industria y
Comercio revoque en su totalidad la resolucién N° 36982 del 8 de Noviembre
de 2007 y en su lugar dicte otra en la que se ordene continuar con el tramite
de la solicitud de Patente que se tramita en este expediente.

. FUNDAMENTOS DE HECHO DEL RECURSO

1. El dia 3 de Octubre de 2007, actuando como representante de la
sociedad SYNTHES GmbH., presenté solicitud de patente fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperaciéon en Materia de Patentes
(PCT), titulada DISPOSITIVO DE OSTEOSINTESIS
UNIDIRECCIONAL, correspondiéndole la radicacion N° 07103465.
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. Mediante resolucién N° 36982 del 08 de Noviembre de 2007 el

Superintendente de Industria y Comercio declar6 retirada la solicitud
de patente que entr6 en fase nacional en virtud del Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), contenida en este
expediente, argumentando que: “.. De la simple revisién de la
presente solicitud, se ha constatado que el solicitante no realizé los
actos mencionados en el articulo 22 dentro plazo aplicable. Es asi
como el solicitante, para efectos de entrar a la fase nacional no
presentd una traduccion al castellano de la solicitud internacional tal y
como fue presentada, con el contenido prescrito en el mencionado
5.2.5., es decir con la descripcion, las reivindicaciones, copia de los
dibujos, el resumen, y de ser el caso, las traducciones previstas en
razén a modificaciones”.

Mas adelante sefiala que, “ Que al no ser presentada la solicitud en los
términos establecidos en el articulo 22 del Tratado PCT y la Circular
Unica cesaron los efectos de la solicitud internacional previstos en el
artico 11.3) de Tratado, es decir, la solicitud internacional no tiene
desde la fecha de su presentacion internacional, los efectos de una
presentacion nacional regular en Colombia.”

Respecto a los argumentos de su Despacho me permito sefalar lo siguiente:

3. Sea lo primero advertir que esta solicitud de patente que entré en fase

nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes
(PCT), si cumplié con todos y cada uno de los requisitos minimos
previstos en la Ley , esto es en el Tratado PCT y en la Decisién 486,
razén por la cual, debera continuar su tramite ordinario.

. Establece el articulo 22 del Tratado de Cooperacion en Materia de

Patentes los requisitos minimos que debe cumplir la solicitud al entrar
a estudio en la Fase Nacional, esto es: i) copia de la solicitud
internacional, ii) una traduccién de solicitud y iii) el pago de la tasa
requerida.
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5. A esta solicitud de Patente se acompanié lo siguiente: traducciéon de la

solicitud internacional (resumen, descripcién, reivindicaciones vy
dibujos), comprobante de pago de la tasa, poder y la artes,
cumpliendo asi los requisitos minimos establecidos tanto el la
Decisién 486 como en el articulo 22 del Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes.

. Al dar inicio a la Fase Nacional de la solicitudes de Patente, debe

darse aplicacion a las disposiciones de procedimiento legales
contenidas en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina de Naciones, siendo por lo tanto aplicable el procedimiento
establecido en Capitulo relativo a las Patentes de Invencion de la
Decision 486. y en este orden de ideas, es claro que la SIC, debe
estudiar los aspectos de forma de la solicitud, y si es del caso requerir,
para que se complete la solicitud en los términos del articulo 39 de la
Decision.

. Por lo anterior es preciso concluir que, el analisis de la Divisién en

este caso y en esta etapa, en relacién con los requisitos minimos de la
solicitud de Patente, fue mas alla de lo que permite el Procedimiento
establecido en la Decisién, toda vez que, en esta etapa procesal
Unicamente se estudian los aspectos de forma de la solicitud (articulo
22 del Tratado, articulos 26 y 27 de la Decision), y, no es el momento
procesal en el que se estudian las reivindicaciones ya que para eso
esta concebida el primer estudio de fondo.

. Sumado a lo anterior, ni la Decision ni el Cédigo Contencioso

Administrativo consagran la figura juridica del retiro, como sancion al
incumplimiento de requisitos formales, lo que opera es el abandono,
previo requerimiento de la Divisidn en relacién con los aspectos
formales, y por lo tanto, no puede una circular de la Entidad crear
sanciones juridicas imponiendo a los particulares cargas que van mas
alla de las contenidas en las normas Supranacionales y en el cédigo
contencioso Administrativo.

1
’B,

e

g~

22



, QZ%

4

: Castillo Grau & Aseociados

ABOGADOS

9. Si bien es cierto que el Tratado de Cooperacion en Materia de
Patentes en el articulo 24 contempla la posibilidad de pérdida de
efectos en los Estados designados si el solicitante no cumple con los
requisitos del articulo 22, es preciso sefialar que: i) esta solicitud si
cumplio los requisitos minimos del articulo 22 v, ii) la figura juridica de
retiro no existe en la Decision 486 y por lo tanto no puede aplicarse
por falta de un requisito formal, siendo que los requerimientos basicos
si se allegaron.

10. Establece la norma arriba mencionada que, “dichos efectos cesaran
con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud
nacional en ese Estado.” De la lectura de la disposicion sk observa
con claridad que, la sancion del retiro esta supeditada a la legislacion
interna de cada Estado, adicionalmente, dicha sancion no existe en

relacién con las solicitudes Nacionales de patentes y por lo tanto, no
puede sancionarse una solicitud de Patente con el retiro, por el
incumplimiento de unos requisitos para cuyo cumplimiento ya existe la
figura juridica del requerimiento y posterior abandono.

11. Ahora bien, si en gracia de discusion para la Divisién hacia falta la
copia de las reivindicaciones originales tal y como se presentaron con
la solicitud internacional, debié entonces la Divisién requerir para que
se adecuaran antes del 13 de Octubre de 2007, ya que esta solicitud
se radico el 3 de Octubre de 2007 y los 31 meses se cumplian el 13
de Octubre, es decir, que si la Divisién hubiera actuado de manera
diligente y cuidadosa, habria requerido antes del 13 de octubre de
2007.

12. Todo lo anterior para concluir que, en la resolucién N° 36982 existié
falsa motivacién materialmente inexacta, lo cual llegaria a traducirse
inclusive, en una desviacion de poder por parte del funcionario
administrativo que no requiri6 el documento faltante y aplicd una
sancion que no esta contenida en la Ley de Procedimiento.

Al respecto me permito citar al Profesor Gustavo Penagos en su Obra:
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“ La idea de inexactitud material de los motivos puede constituir
una desviacién de poder del respectivo funcionario, pues si el
acto se dicta por motivos inexistentes, en realidad carece de

motivos, significando que quien lo profiri6_no obré en
funcién de buen servicio, sino caprichosamente, lo cual es
inaceptable.

Sin embargo, dentro de la hipbtesis anterior, cabe a la
) administracion demostrar que el motivo fue expresado por
Q explicable error...” Subrayado fuera de texto.

13.Lo anterior para concluir que, las circunstancias de derecho que
llevaron a la Superintendecia de Industria y Comercio a ordenar el
retiro de esta solicitud, no fueron reales y adecuadas, NO se cumpli6
con la obligacion de requerir y por lo tanto, dicho acto administrativo
adolece de *falsa motivacién materialmente inexacta™.

14. De otro lado, si bien es cierto que las reivindicaciones originales no se
acompanaron junto con el petitorio de registro, ahora con la
presentacion de este recurso me permito aportar el texto traducido de

‘ las reivindicaciones originales.

15.Respecto al tramite administrativo que se adelantard con la
interposicion de este recurso, considerdé preciso sefialar que la
Superintendencia de Industria y Comercio en sus procedimientos esta
sometida a los principios orientadores establecidos en el Cdédigo
Contencioso Administrativo, y por lo tanto, sus actuaciones deben
cefiirse a los mismos, en la medida que estan concebidos para buscar
el equilibrio en las relaciones entre el administrado y la administracion,
de la siguiente manera:

" El Acto Administrativo, Gustavo Penagos, Tomo li, parte especial, Pagina 619
2 El Acto Administrativo, Gustavo Penagos.
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“ Las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a
los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad,
publicidad y contradiccion, y en general, conforme a las normas
de esta parte primera ” 3

16. También es cierto que, el recurso de reposicién debe resolverse de
plano, esto es, con todos los documentos, pruebas e informaciones
que reposen en él al momento de decidirse, y al respecto establece el
Cddigo Contencioso Administrativo que: “... la decision resolvera todas
las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con
motivo del recurso...”, ademas : “ durante la actuacién administrativa
se podran pedir y decretar pruebas y allegar informaciones, sin
requisitos ni términos especiales de oficio o a peticion del interesado”.
(subrayado fuera de texto).

17.Ahora bien, desde la odptica del Derecho Administrativo, la
Superintendencia de Industria y Comercio en sus procedimientos esta
sometida a los principios que orientan las actuaciones administrativas,
en la medida que estos estan concebidos para buscar un equilibrio en
las relaciones entre el administrado y la administracién, de la siguiente
manera:

“Las actuaciones administrativas se desarrollaran con arreglo a
los principios de economia, celeridad, eficacia, imparcialidad,
publicidad y contradiccién, y en general, conforme a las normas
de esta parte primera” ®

El principio de eficacia consagrado establece:

“... En virtud del principio de eficacia se tendra en cuenta que
los procedimientos deben lograr su finalidad, removiendo de

2 Cédigo Contencioso Administrativo, Articulo 3
. Articulo 59

Articulo 34
® Cédigo Contencioso Administrativo, Articulo 3
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oficio los obstaculos puramente formales y evitando decisiones
inhibitorias... **

18. La finalidad del procedimiento de solicitud de patente de invencién es
que el Superintendente de Industria y Comercio se pronuncie respecto
a la novedad, altura inventiva y aplicacion industrial de las invenciones
solicitadas y no que se tome una decision inhibitoria alegando la
ausencia de requisitos formales, cuando los requisitos formales si se
encontraban en la solicitud, no se requirié por ellos, y por lo tanto,
era procedente seguir adelante con la solicitud.

19. Por ultimo, solicito a su Despacho dar aplicacién al principio de
imparcialidad que se impone en las actuaciones administrativas, y dar
a este tramite de patente el mismos tratamiento que se le dio a las
solicnudes de patente contenidas en los expedientes Ns° 07096993 y
07096991, caso en el que bajo los mismos presupuestos de hecho y
de derecho de los planteados en este asunto, inclusive se trata de la
misma sociedad solicitante, la Jefe de la Division no acepté las
modificaciones presentadas, porque no corresponden a
modificaciones efectuadas en la fase internacional y requiri6 con
fundamento en el articulo 39 de la Decisi6n 486 para su adecuacion.

20. Aplicando la posicidon del Despacho al caso contenido en los
expedientes Ns® 07096993 y 07096991 en este tramite de Patente,
podemos ver que se trata de la misma situacion formal, y por lo tanto
debe darse a esta solicitud el mismo tratamiento legal. (anexo copia
de los oficios N° 13131 y 13129 mediante los cuales cual se hizo el
requerimiento).

En consecuencia de lo anterior, pido a usted que revoque en su totalidad la
resolucion N° 36982 del 8 de Noviembre de 2007 y en su lugar dicte otra en
la que se ordene continuar con el tramite de esta solicitud y se proceda a
realizar el examen de forma previsto en el articulo 38 de la Decisioén 486 de
la Comunidad Andina de Naciones.

” Cédigo Contencioso Administrativo, articulo 3
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llil. FUNDAMENTOS DE DERECHO DEL RECURSO
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El presente escrito de recurso se fundamenta en las siguientes disposiciones
legales.

¢ Articulos 49, 50, 51 y 52 del C4digo Contenciosos Administrativo.

e Articulos 19, 20, 21, 22 y 24 del Tratado de Cooperacion en Materia
de Patentes.

e Articulos 26 a 29 de la Decisiébn 486 de la Comunidad Andina de
Naciones.

e Demas normas concordantes y complementarias.

IV. ANEXOS

e Copia del las reivindicaciones originales.

V. MODIFICACION

Con este recurso presento ecio de~caja N° O¢ - ?/) f/ 7[

correspondiente a la tasa correspondiente a la modificagion de la solicitud.

VI. NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la carrera 13 N° 37 — 43 piso 12, de Bogot4, D.C.
Atentamente,

AN g o GRAU
N017 de-Bogoté
T. P. No. 2978 del C.S.J.
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WO 2006/098908
PCT/US2006/007661

REIVINDICACIONES
1. Un sistema de fijacion que comprende:

un primer elemento portador capaz de recibir uno o mas elementos de sujecion
Osea, y que tiene un primer canal con por lo menos un elemento de anclaje dispuesto en
su interior;

una primera placa que tiene un primer brazo insertable en un canal;

en donde el primer brazo tiene una primera porcion de enganche, la cual primera
porcién de enganche tiene una serie de crestas configuradas para enganchar un elemento
de anclaje; y

en donde el primer elemento portador esta configurado para trasladarse
axialmente en una sola direccion con respecto a la primera placa.
2. El sistema de osteosintesis de la reivindicacion 1, en donde se permite que el
primer elemento portador se traslade in situ.
3. El sistema de osteosintesis de la reivindicacion 1, en donde la primera placa tiene
un segundo brazo que tiene una segunda porcion de enganche insertable en el primer
elemento portador.
4, El sistema de osteosintesis de la reivindicacion 1, en donde el primer canal tiene
un surco configurado para recibir una porcion de un elemento de anclaje.
5. El sistema de osteosintesis de la reivindicacion 1,‘ en donde el elemento de

anclaje es una grapa de enganche. -

6. El sistema de osteosintesis de la reivindicacién 1, que ademas comprende un
segundo elemento portador.
7. El sistema de osteosintesis de la reivindicacion 6, en donde el primer elemento

portador est4 configurado para asociarse con un primer segmento 6seo, y el segundo
elemento portador esta configurado para asociarse con un segundo segmento Oseo.

8. El sistema de osteosintesis de la reivindicacién 7, en donde el primero y el
o]



segundo segmento Gseos son vértebras adyacentes.
9. El sistema de osteosintesis de la reivindicacion 1, en donde el elemento de
anclaje esta configurado para expandirse y retraerse durante la traslacion.
10.  El sistema de osteosintesis de la reivindicacion 1, en donde las crestas
estan configuradas para proporcionar resistencia progresiva.
11.  Elsistema de osteosintesis de la reivindicacion 1, en donde el primer elemento
portador tiene por lo menos un orificio para elemento de sujecion para recibir un
elemento de sujecion dsea.
12.  El sistema de osteosintesis de la reivindicacion 1, en donde la primera placa tiene
una seccion corporal que tiene un eje longitudinal, y en donde el primer brazo se
extiende en direccion sustancialmente transversal al eje longitudinal de la seccién
corporal.
13.  Elsistema de osteosintesis de la reivindicacion 1, que ademéas comprende una
segunda placa.
14.  Elsistema de osteosintesis de la reivindicacion 1, en donde la primera placa y el
primer elemento portador son curvos para adaptarse a un sitio deseado en el cuerpo.
15.  Un método para fijar una pluralidad de segmentos 6seos, que comprende las
etapas de:
(a) proporcionar un sistema de osteosintesis que comprende:
primer y segundo elementos portadores capaces de recibir uno o més
elementos de sujecion 6sea, cada uno de los cuales tiene un canal con por lo
menos un elemento de anclaje dispuesto en su interior;
una primera placa que tiene brazos insertables en un canal;
en donde cada brazo tiene una primera porcion de enganche, la cual primera
porcion de enganche tiene una serie de crestas configuradas para enganchar
un elemento de anclaje;
(b) disponer el ensamble adyacente a un sitio deseado del cuerpo;

(c) conectar el primer elemento portador al primer segmento éseo con por lo
o



16.

17.

18.

19.

20.

R

menos un elemento de sujecion 6sea y el segundo elemento portador a un
segundo segmento 6seo con por lo menos un elemento de sujecion, y
(d) permitir que el sistema se traslade in situ.
El método de la reivindicacion 15, que ademas comprende la etapa de comprimir
manualmente el sistema de osteosintesis.
El método de la reivindicacion 15, en donde el sistema esta configurado para
trasladarse axialmente s6lo en una direccion.
El método de la reivindicacion 15, en donde el sistema esta configurado para
trasladarse en incrementos.
Un kit para un sistema de osteosintesis que comprende:
una pluralidad de elementos portadores capaces de recibir uno o mas elementos
de sujecidn Osea, cada uno de los cuales tiene un primer canal con por lo menos
un elemento de anclaje dispuesto en su interior;
por lo menos un placa que tiene brazos insertables en un canal,
en donde cada brazo tiene una primera porcion de enganche, la cual primera
porcion de enganche tiene una serie de crestas configuradas para enganchar un
elemento de anclaje; y
en donde por lo menos dos de los elementos portadores son de tamafio
sustancialmente diferente.

El kit de la reivindicacion 19, que ademas comprende por lo menos un elemento

de sujecion al hueso.
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Doctor (a)
CASTILLO GRAU GERMAN

REFERENCIA

Como resultado del examen de forma,| realizhdo COn}EUndaménté en el articulo 38 de
la Decisidén 486 de la Comisién de la Comunhdad Andlna, ‘articulo 27 del Tratado de
Cooperac1on en Materia :de Patentes. (PCT),hregla 51 bis del Reglamento y Circular
Unica de la Superlntendenéla de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. La solicitud no- coﬁtlene e consta la cesién del
derecho. a la patente del inventor al solicitante 0 a su causante. (AfE‘“ﬁG -k)
cisién 486. Cuando' sé trate de documentos otorgados en el extranjero, deben

galizarse de conformidad con lo dispuesto por los articulos 259 y 260 del Cédigo
de Procedimiento Civil. -y

!2. No se aceptan las ‘mOdlfl

aciones presentadas,  bporgue no corre
‘efectuadg en la fase internacional ( Art 19 y "347del

vez haya entrado, en fase nacional, cancelando la tasa
B ' - o, .
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cumpllmlento de lo fdispuesto por el artficulo 39 de la Decisién 486, se le

STz

4requlere para que dentrqwﬁgel término de dos,ﬁggﬁggﬂwgéggigntes a la fecha de
notificacién del presente oficio, complete los ‘requisitos anteriormente enunciados.

,En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la - solicitud se

con51derara abandonada Y perderd su prelacién.

fiNotifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
je), ‘del capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No.l0 de 2001.

AT, TX CARMENZ C'SPEDES DE VERGEL

Jefe de.la ivigién de Nievas Creacinnac
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Apoderado(a) y/o Representante de

"iﬂWTHES GMBH

NY | REFERENCIA Radicacién No. 7 96991

\ Solicitud internacional PCT/US2006/006191
Fecha inicio fase nacional 25/09/2007

: Tramite 11

i Evento 378

1 oeieio mo. 13129

| Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decisibén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
i Cooperac1on en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
i Unica de la Superintendencia de. Industrla y Comercio, se le comunica que:

Y

!
i

1. La solicitud no contiene 1la copla del documento. o.en_gue consta la_cesidndel
' derecho a la patente del inventor al s011c1tante 0 a su causante. (Art. 26~ ~-k)
| Decisién 486. Cuando se trate de documentos otorgados en el extranjero, deben
galizarse de conformidad con lo dispuesto por los articulos 259 y 260 del Cédigo

Procedimiento Civil.

No.- se:-aceptan las modificaciones presentadas,: porque no corresponden a
i modificacion®§ erectuadas en la fasé internacional ( Art 19 v 34 del PCT) estas

| correspondiente.

En cumplimiento de 1lo dispuesto por el articulo 39 de la Decisidén 486, se le
requiere para que dentro del término _de dos meses siguientes a la fecha de
notificacién del presente oficio, complete los Fequisitds anteridrmente enunciados.
En caso de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se
considerard abandonada y perderd su prelacién.

1

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
e), del capitulo quintg del titulo primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

ALIX CARMENZA'CE EDES DE VERGEL
tJefe qe la divi ién.de Nuevas Creaciones .

”‘ﬁbdrén presentarse una vez haya ' entrado en fase nacional, cancelando la tasa’
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