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� Radicaciôn 744715k -8-0 Fecha: 200849-01 08:22,86 
Tràmite: 11 PATENTEYII 
Evento: 318 FASENACIONAU 
Actuaclón: 432 COMUNICACTOADM 
Destinatarlo CARI.0S REINALDO OL.ARTE GARCIA Folios I 

Senor (a). (es) 
OARLOS REINALDO OLARTE (ARCIA 
CALLE 100 NO. 8A-37 TORRE A P.10, WORLD TRADE CENTER 
BOGOTA D.C. 

RefereAcia RESOLUCION: 2762 
�Fecha: 31/01/2008 
Expedierite: 794115 
TrÆrnite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION GAPITULOS I Y II 
Evento.: . 378 EASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I 
Actuación: 432 COMUNICAC1ON ACTO ADMINISTRATIVO 

Cornedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en Is Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), do Is ciudad do Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dias hØbiles 
contados a partir del envfo do la presente citaciOn, en horarbo do 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con el fin do notificarle personalmente el contenido do Is resolución do Is 
referenda proferida dentro dot expediente trarnitado con 01 ntmero do radicación citado en 
el asunto 

De no hacerse presente on el tØrmino indicado anteriormente,Ia providencia en mención so 
notificarà por edicto, el cual se fljarÆ por el tØrmino do diez (10) dias on el Centro do 
DocumentaciOn e lnformación. 

Para su cornodidad el texto cornpleto do Jo resoluciôn so encontrarÆ disponible en Is pØgina 
web do Is Entidad desde el dia hØbil siguiente al do su notificación, Is  cual padre set 
consuitada desde un computador con acceso a Internet, on Is pÆgina www.sic.gov.co, con el 
ncimero do resoluciôn a travØs do Is opclOn servicios en lines - caracter general consults 
actos administrativos. 

Secretaria General., 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V. COMERCIO 

We Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,? y 10 
Al contester favor indique el nOmero de Sede CAN: Cra 50 No. 2645 mt 2 PBX: 3820640 
rsdlcaciOn consignado en el sticker Fax: 38226953505220. Linea 018000 910165 

Web: w.sic.gov.co e-maU: infoSiO.9oV.0. 
Bogota 

D.C. Colombia 
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejerciolo de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los 

articulos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y50 del Codigo Contencioso 
Administrativo, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante Resolución 36980 de 8 de noviembre de 2007, Ia 
Superintendençia de Industria y Comerolo, declaró retirada la solicitud de patente 
de invenciOn a la creación denominada NUEVOS COMPUESTOS presentada 
via PCT. 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 10 de diciembre de 
2007, bajó el nCimero 07-094715-00004-0000, el doctor Carlos R Olarte, en su 
calidad de apoderado de la sociedad Glaxo Group Limited., interpuso recurso de 
reposlción contra  la decision contenida en la citada resoluciOn, con el objeto de 
que se revoque la mencionada providencia y, en su tugar, "se ordene emitir un 
requerimiento de forma, como lo indica el articulo 39 de la DecisiOn 486...". 

TERCERO: Que el recurso’  a que hace referenda el ordinal anterior se 
fundamentO, en slntesis, de la siguiente manera: 

Senala el recurrente que: "En primer lugar, considero necesario seæalar que 
nuestra normatividad en materia de propiedad industrial, la DecisiOn 486 de La 
Comunidad Andina, es de carcter supranacional. Por su carÆcter, dicha norma 
debe ser aplicada de manera armOnica con las disposiciones del Tratado de 
CooperaciOn en Materia de Patente (PCT), y de la Circular (Circular Unica) emitida 
por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

"En este sentido, la resoluciOn impugnada debla haber considerado las 
disposiciones andinas aplicables al asunto concreto dentro de SUS fundamentos, 
en conjunto con los apartes del Tratado PCT y de la Circular Unica dela SIC que 
se citan, pues, aplicÆdos armOnicamente, le habrian permitido concluir que, antes 
de la declaraciOn de retiro de la solicitud, debia dar aplicaciOn al Articulo 39 de4 

óisiOn  486, para efectos de brindar al solicitante la posibilidad de continuarn 
"ite de la solicitud de patente, sin hacer negatorio su derecho.ks �. 

� 
’:. 

�’ 486. .n su articulo 33 estabJece los requisitos minip .ara p9dr 
ha de presentaciOn para una solicitud de paXent ’ Es dectr, .’ 

requisitos minimos, la SIC no puede rech&zr, (.constdeàr  
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retirada, o no admitida a trÆmite, ninguna solicitud de patente de invención, sin 
antes haber solicitado los documentos faltantes por medio de un Requerimiento 
Formal, tal como 10 establece el articulo 39 de dicha Decision. (... acto seguido el 
recurrente transcribe el articulo en menciOn). 

Y continua "En el presente caso, esta disposiciOn andina debe leerse de manera 
conjunta con las disposiciones del Tratado PCT, pues, de 10 contrario, el gobierno 
colombiano estarla incurriendo en un grave incumplimiento de sus obligaciones 
andinas. Particularmente, en Una violaciOn flagrante del articulo 4 del Tratado de 
CreaciOn del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado en la 
DecisiOn 472. 

"Con esto en mente, y al efectuar el anÆlisis armonizado las disposiciones 
aplicables, resulta claro que, no obstante quo existieranerores en Ia 
traducción gportacja, el documento presentado ctuardaba estrecha relaciôn 

Be seria la primera vez quo solicitaria IA correcciOn do errores de traduccjôn 

"En consecuencia, tendria que haberse efectuado un examen de forma segn el 
articulo 38 de la DecisiOn 486, momento en el cual se habrian analizado los 
requisitos de los articulos 26 y 27 de la DecisiOn 486, debiendo concluirse en un 
Requerimiento Formal, para que el solicitante presentara la traducciOn corregida 
de la solicitud de patente, dÆndole oportunidad, de las tantas que se prevØn en el 
PCT y en la Circular Unica, para corregir un error en los tØrminos del articulo 39 de 
la Decision And ma. 

"Adicionalmente, es importante seæalar que el procedirniento que establece 
nuestra norma supranaclonal, Ia DecisiOn 486, no contraclice lo Drevisto en el 
Tratado PCT o en la Circular Unica de Ia SIC ni puede desestimarse como pane 
del procedimiento que debe aplicarse para trÆmites de solicitudes PCT, como 
erróneamente asumiO el Despacho. 

"En efecto de conformidad con 10 establecido en los artIculos 22 y 39.1 del PCT, 
s actos para iniciar fase nacional de una solicitud PCT en Colombia, deben 

ilirse dentro de un plazo de 31 meses contados a partir de la fecha .de 
-1� Dentro de estos actos que debe efectuar el solicitante, se encuentra la 

’ri de una copia de la solicitud internacional y una traducción. d.e Ia . 
mbargo, esas mismas disposiciones, establecen tambiØæ que a 

ial godrÆ  mÆs amplios para ci.ithçittion-d1tho  c’ 
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reauerimiento. Esto es precisamente Ic que ocurre a! leer la decision 486 de 
manera armónica con las disposiciones del PCT, pues aill donde se establecen los 
requisitos minimos que deben cumplirse para que una solicitud pueda ser admitida 
a trÆmite, SØ9Üfl lo anotado en el punto anterior del presente recurso. 
Consecuentemente, la DecisiOn 486, al permitir la correcciOn de errores o fallas en 
la solicitud, efectivamente, establece condiciones especiales que ofrecen 
oportunidades para el perfeccionamiento de las solicitudes presentadas, en 
consonancia con las normas del PCT citadas. Dicho plazo especial fue fijado por 
el artIculo 39 de la Decision 486, que es de dos meses, prorrogables por una sola 
vez y por el mismo tiempo, y que corre a partir de la notificaciOn del Requerimiento 
que haga la SIC para solicitar los documentos o requisitos faltantes. 

"As! mismo, el Despacho no tuvo en cuenta el Art. 12 del COdigo Contencioso.. 
Administrativo, que establece: 

"Solicitud de informaciones o documentos adicionales-. Si las informaciones; o 
documentos que proporcione el interesado al iniciar una actuaciOn administrativa 
no son suficientes para decidir, se le requerirÆ, por una sofa vez, con toda Is 
precisiOn y en la misma forma verbal o escrita en que hays actuado el aporte de 
Jo qua haga falta. Este requerimiento interrumpirª los tØrminos establecidos pars 
que las autoridades clecidan. Desde el momento en que el interesado aporte 
nuevos documentos o informaciones con el proposito de satisfacer el 
requerimiento, comenzaran otra vez a correr los tØrmirios pero, en adelante, las 
autoridades no podràn pedir mas complementos y decidiràn con base en aquello 
que dispongan". S 

"Mediante la simple aplicaciOn de esta norma del procedimiento administrativo, en 

S concordancia con las demÆs disposiciones citadas a Jo largo de este escrito, eI 
Despacho podria haber adoptado una decisiOn mÆs acorde con los principios 
rectores que deben guiar la funciOn administrativa, evitando una decision que, a 
todas luces, vulnera las garantias minimas que le asisten a ml representada en el 
marco del presente trÆmite. 

"La misma Superintendencia de Industria y Comercio ha reconocido (a ap(icaciOn 
de este principio en situaciones similares a la que nos ocupa en et presents caso y 
as! 10 dejO ver en sus resoluciones 3034, 3035, 3037, 3041 del 31 de enero de 
2001..." 

’(...) Finalmente, debe setIalarse a que la decisiOn adoptada por la Sic en esta.. 
"ortunidad, tamblØn Se aparta del precedents generado por sus reiterados 

"rimientos bajo el artIcuto 39 de la DecisiOn 486, en casos similares, con lo 
vulnera tamblØn la segundad jurIdica y la confianza legitima que dben 

los usuarios en Jo actos de la administraciOn y en su actuacion conjo 
" orevalencia de principios como la prevalencia del dereóhD  
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ii) Que la Inobservancia del plazo ocurrió a pesar de la diligencia 
requerida por las circunstancias. Puss dicha solicitud local tue 
presentada oportunamente buscando cumplir con Ia totalidad de. los 
requerimientos segin las disposiciones legales y la traducción 
aportada resultaba fàcilmente confundible con la que realmente 
debia eritregarse. 

CUARTO: Que para atender lo seæalado en el articulo 59 del Código Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas 
y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes tØrminos: 

NORMA APLICABLE 

Segün el articulo 22 del Tratado de Cooperación en Materia de Patentee, el 
solicitante proporcionara a cada Oficina elegida una copia de la solicitud 
internacional y una traducción de  la misma (en la forma prescrita) y pagarÆ la tasa 
nacional (ci procede), antes de transcurrir 30 meses (31 meses para Colombia). 
desde la fecha de prioridad. 

El Tratado de Cooperación en Materias de Patentes PCT, sobre la copia, 
traducciôn y tasa para las Oficinas designadas, seæala especificamente que 1) El 
solicitante proporcionara a cada Oficina designada una copia de la solicitud 
internacional (salvo que ya se haya efectuado la cornunicación prevista en el 
ArtIculo 20) y una traducción de la misma (en forma prescrita) y pagarØ la tasa 
nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 30* meses desde la fecha 
de prioridad..." (31 meses para Colombia). 

El artIculo 24 del mismo Tratado establece, "los efectos de la solicitud 
internacional establecidos en el articulo 11.3 cesarÆn en cualquier estado 
designado con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional 
en ese Estado...". 

El punto 5.2.4 del Capitulo quinto, del Titulo X, de la Circular Unica de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, establece los requisitos minirnos para 
la entrada en la fase nacional en virtud de los Capitulo I y II del Tratado, asi: "Si la 
solicitud internacional tue depositada en idioma castellano, para entrar en la face 
nacional en virtud del articulo 22 o del articulo 39.1 del Tratado, el solicitante 
’qberÆ presentar ante la Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses .’ 

’dos desde la fecha de la prioridad, una copia de la solicitud internacionat thl 
-, ie presentada con el contenido prescrito para las traducciones...". .’ 

tablece que "Si la solicitud internacional no fue depositada’en idi9mä 
’entrar en la fase nacional el solicitante deberÆ presØntar  

- i\ ob
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Superintendencia, dentro del plazo antes seæalado, una traducción at castellano 
de la solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito en 
el siguiente punto 5.2.5". 

Que segin el mencionado punto 5.2.5 de la Circular Unica, "la traducción de la 
solicitud internacional como minimo debØrÆ contener, Ia descripción, las 
reivindicaciones, cualquier texto contenido en los dibujos y copia de los mismos, of 
resumen y, de ser el caso, las modificaciones y la declaración previstas en el 
articulo 19 del tratado". 

EL CASO EN ESTUDIO 

ExamInadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en el 
presente expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "Nuevos 
Compuestos". 

En el presente trÆmite administrativo se radicO solicitud .PCT, para solicitud de 
patente en fase nacional, el 13 de septiembre de 2007. 

Mediante Resolución 36980 de 8 de noviembre de 2007 la Superintendencia de 
Industria y Comercio resolvió declarar retirada la solicitud de patente de invención 
por cuanto revisada la misma se constatO que el solicitante no realizO los .actos 
mencionados en el artIculo 22 del Tratado PCT dentro del plaza apllcable. 

Para impugnar la decisiOn adoptada argumenta el recurrente, en su condiciOn de 
apoderado acreditado para Øste trÆmite, lo siguiente: 

Seæala el recurrente que "( ... ) la DecisiOn 486 de Ia Comunidad Andina, es de 
carcter supranacional. Par su carÆcter, dicha norma debe ser aplicada de 
manera armOnica con las disposiciones del Tratado de CooperaciOn en Materia de 
Patente (PCT), y de Pa Circular (Circular Unica) emitida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (SIC). 

"En este sentido, la resoluciOn impugnada debia haber considerado las 
disposiciones andinas aplicables al asunto concreto dentro de SUS fundamentos, 
en conjunto con los apartes del Tratado PCT y de la Circular Unica dela SIC que 
se citan, pues, aplicados armOnicamente, le habrian permitido concluir que, antes 
de la declaraciOn de retiro de la solicitud, debia dar aplicaciOn al Articulo 39 de la 
DecisiOn 486, para efectos de brindar al solicitante la posibilidad de continuar con 
-. rÆmite de la solicitud de patente, sin hacer negatorio su derecho. 

",ecto, es importante recordar el artIculo 22 del Tratado de Cooperación en 
e Patentes, este establece: "1) El solicitante proporcionara a cada Oficina 

ma coia de la soIicitu jn (salvo que ya se haya efectuado 
n prevista en el Articulo 20) v una traducciOn de Ia misma (en forms 
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prescrita) y pgarÆ la tasa nacional (si procede) antes del vencimiento del plazo de 
30* meses desde la fecha de prioridad (...)" (31 meses para Colombia y subrayado 
y negrilla fuera de textô original). 

Del anterior articulo se infiere, que debe allegarse la solicitud internacional tal 
como fue presentada, en concordancia con en numeral 5.2.4 de la Circula Unica 
de Ia Superintendencia de Industria y Comercio. Asi las cosas, si bien el solicitante 
radicO una copia de la solicitud (modificada), no allegO una copia de la solicitud 
internacional tal como fue presentada, antes del vencimiento del plazo de 31 
meses desde la fecha de prioridad, razOn por la cual no debe aceptarse a fase 
nacional. 

Continua el recurrente, "( ... ) Con esto en mente, y al efectuar el anÆlisis 
armonizado las disposiciones apllcables, resulta claro que, no obstante que 
existieran errores en la traducción aportada, el documento presentado guardaba 
estrecha relaciOn con la solicitud en tramite, permitiendo concluir que, por su 
cercanla, la solicitud en referenda cumplió a cabalidad con los requisitos mInimos, 
para obtener una fecha y nümero de radicaciôn �como en efecto los obtuvo- y que 
solo deblan efectuarse correcciones en la traducciOn aportada, de conformidad 
con una prÆctica que no resuita ajena at Despacho, pues esta no serla la primera 
vez que solicitaria la correcciOn de errores de traducciOn". 

En primer termino, es preciso recordar at recurrente que no es deber de la 
AdministraciOn requØrir al solicitante para que allegue la totalidad de los 
documentos exigidos por et PCT para eritrar a fase nacional, teniendo en cuenta 
quo es claro. el tratado al seæalar que debe allegar la solicitud internacional tat 
como fue presentada dentro del tØrmino establecido. Se suma a lo anterior, que el 
requerimiento pot artIculo 39 de la DecisiOn 486 se da cuando la solicitud ya ha 
entrado en fase  nacional, 10 cual no sucediO en el presente caso. 

Al respecto, es necesario aclarar que las disposiciones del PCT, asi como las de 
la DecisiOn 486 se aplican internamente depend iendo del momento en que se 
haHe la actuaciOn, es decir: fase internacional y fase nacional. 

El Tratado PCT se aplica en la actuaciOn de la fase internacional, y regula el 
correspondiente trÆmite en Ia entrada a fase nacional, seæalando los requisitos 
mtnimos para tal finalidad Asi las cosas, no es del caso aplicar al presente tramite 
el articulo 39 de la Decision 486, cuando la solicitud aun se encontraba en 
transiclOn de fase internacional a fase nacional, razOn pot  la cual, fue bien 
aplicado el articulo 24 del Tratado PCT, como consecuencia jurtdtca del 
incumplimiento del articulo 22 del mismo Tratado, es decir, por eI incumplimiento 
de los actos seflalados en la mencionada norma dentro del plazo aplicable 

0 
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Como se seæalo anteriormente, no se aplica at presente trÆmite la DecisiOn 486, 
por cuanto at momento di la actuaciOn el tramite estaba regulado por el Tratado 
PCT, teniendo en cuenta, que el mismo no alcanzó a entrar a fase nacional, por el 
incumplimiento del artIculo 22 del Tratado POT, cuya correspondiente 
consecuencia jurIdica, es Is cesaciOn de los efectos de la solicitud internacional, la 
cual se tramita, coma la retirada de una solicitud nacional. 

Manifiesta el recurrente que "(...) Finalmente, cfebe seæalarse que la decisiOn 
adoptada por la Sic en esta oportunidad, tamblØn se sparta del precedente 
generado por sus reiterados requerimieritos bajo el articulo 39 de la DecisiOn 486, 
en casos similares, con Jo cual, se vulnera tamblØn la seguridad juridica y la 
confianza legitima que deben poder tener los usuarios en to actos de la 
administración y en su actuaciOn como garante de la prevalencia de principios 
como la prevalencia del derecho sustancial...". 

Por su parte, si bien no se desconocen las disposiciones administrativas 
contenidas en el COdigo Coritencioso Administrativo, cabe seæalar que el trØmite 
de solicitud de privilegio de patente de invención es un trÆmite especialmente 
regulado por dlsposiciones Internacionales que deben cumplirse y acatarse, las 
que son claras at senalar como consecuencia juridica la cesación de los efectos 
por no completar ,oportunamente los requisitos exigidos. El allegar los 
documentos junto con el recurso, asf sea con la intenciOn de continuar el trÆmite 
por parte del solicitante, no es excusa para desconocer la normatividad especial y 
vigente de un trÆmite clara y completamente definido. 

En relaciOn con la peticiOn subsidiaria, es preciso aclarar que pars estudiar la 
apticabilidad de la Regla 49.6 del PCT debe cumplirse con lo establecido en la 
ResoluciOn 36155 del 28 de diciembre de 2006, que senala expresamente el 
costo para peticiones de restablecimiento de derechos en caso de incumplimiento 
de los actos mencionados en eJartIculo 22 del POT. 

Finalmente el recurrente hace referenda a que: "La misma Superintendencia de 
Industrial y Comerolo ha reconocido la aplicación de este principio en situaciones 
similares a la que nos ocupa en el presente caso y as! Ia dejO ver en sus 
resoluciones 3034, 3035, 3037, 3041 del 31 de enero de 2001..." 

Al respecto, es menester rØiterar que cads caso es particular, concreto y Jo 
envuelven condiclones y circunstancias diferentes, razon por la cual, deben verse 
por separado y resolverse segiin el caso. 

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el solicitante no dio cumplirniento a 
los requisitos exigidos en el articulo 22 del Tratado PCT dentro del plazo aplicable, 
en consecuencia no es del caso revocar la decisiOn impugnada 
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REPCJBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUClON 2762 
Por la cual se resuelve un recurso de reposiciôn 

Rad. PCT 07094715 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision conteriida en la ResoluciOn 36980 
de 8 de noviembre de 2007, por medlo de la cual se declara retirada una.solicitud 
de patente de invencion. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente 
resoluciOn al doctor Carlos R. Olarte o a quien haga sus veces, en su calldad de 
apoderado de la sociedad Glaxo Group Limited., entregÆndole copia de la misma, 
advirtiØndole que contra ella no procede recurso alguno por encontrarse agotada 
(a via gubernativa. 

NOTIFIQUESE V CIJMPLASE 
Dada en Bogota D.C., a los 31 ENE, 2008 

EL SUPERINTENDENTE DEINDUSTRIA V COMERCJO 

AVA[BUENA QUJfJONES 

Doctor 
CARLOS R. OLARTE 
World Trade Center Torre A 
Calle 100 No. 8A - 53, piso 8. 
Bogota D.C. 

202066 
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