/102 AVISO DE NOTIFICACION IndPStna y Comelf?!ﬂ

CORREO CERTIFICADO SUPERINTENDENCIA

Tramite : 11 PATENTEIYII
Evento : 378 FASENACIONALI
Actuacion: 432 COMUNICACTOADM

Radicaciéon : 7-137504- -7-0 Fecha: 2011-03-30 09:24:39

Destinatario : LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE Folios 1

Sefior (a) (es)

LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE
CARRERA 13 No. 37-43 PISO 12
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 16925

Fecha : 29/03/2011

Expediente : 7-137504

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y Il
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 Tercero (3), de la ciudad de Bogotd D.C., dentro del término de cinco (5) dias
habiles contados a partir del envio de la presente citacién, 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 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 Ia resolucion 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
nomero de resolucidon a través de la opcién tramites y servicios - de caracter general
transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Sede CAN: Av, Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
Call Center 6513240 . Linea 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia

Al contestar favor indique el nimero de

radicacion consignado en el sticker -
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Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/07-137504

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en €l
numeral 54 del articulo 3 del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 23259 del 30 de abril de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio declar6 abandonada la solicitud de
patente de invencion titulada “METODO FOTOELECTROQUIMICO PARA LA
SEPARACION DEL AGUA EN HIDROGENO Y OXIGENO, UTILIZANDO COMO
ELEMENTO CENTRAL ELECTROLIZANTE LAS MELANINAS, SUS ANALOGOS,
SUS PRECURSORES O SUS DERIVADOS", con fundamento en el articulo 39 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, al estimar que expirado
el plazo concedido para completar los requisitos de forma de la solicitud el
solicitante no dio cabal cumplimiento a lo requerido, por cuanto no se adjuntd “/a
traduccion de los anexos del reporte del examen preliminar internacional conforme
lo dispone el Art. 36.2.b del Tratado PCT.”

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 02 de junio de
2010, con el numero 07 137504 00005 0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, el doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, actuando en
calidad de apoderado del solicitante Arturo Solis Herrera, interpuso recurso de
reposicién contra la citada resolucidén, con fundamento en los argumentos que a
continuacion se sintetizan:

El recurrente manifiesta que la declaracién de abandono se fundamenta en este
caso en la “no presentacién de la traduccién al espariol de los anexos del IPER
(Informe Preliminar Internacional sobre Patentabilidad.)”

Sefiala a continuacion:

“Estoy adjuntando el IPER junto con sus anexos, que como se puede
apreciar estan escritos en espafiol. Al ser el espafiol el idioma oficial de
Colombia y en consecuencia, el idioma en el que se adelantan los trdmites
ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la sefiora directora no
podia requerir la traduccion al espafiol de los anexos del IPER ni mucho
menos fundamentar la declaracion de ahandono que nos ocupa en su no
presentacion.

El articulo 36.2.b del Tratado PCT citado en la resolucion que se impugna,
solo tiene sentido en los casos en que el documento IPER y sus anexa%\
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hayan sido escritos en un idioma diferente al idioma oficial del pais en
donde se adelanta la respectiva Fase Nacional... en el caso que nos ocupa,
el espariol es el idioma tanto de los anexos del IPER como el del tramite de
solicitud de patente en Colombia y en consecuencia, el requerimiento
mencionado en la norma citada carece de todo sentido.

Lo cierto es que es completamente innecesario llegar hasta esta instancia
de la declaracion del abandono de la solicitud por cuenta de un documento
que ni siquiera debio exigirse...”

Luego de transcribir el preambulo del Tratado de Cooperacidn en materia de
Patentes (PCT) sefiala el recurrente: “De conformidad con su preambulo, el PCT
tiene como objetivo facilitar la solicitud de privilegio de patente a todos los
nacionales de los Estados miembros, mediante la presentacion de una solicitud
internacional’, y la asignacion de un numero de estados en los cuales el solicitante
podria presentar la Fase Nacional con posterioridad.”

Concluye el recurrente sefialando que

‘La Resolucion que se impugna fue expedida en contravia del principio de
economia que debe orientar a las actuaciones administrativas, entre ellas,
el tramite de solicitud de privilegio de patente. Como se concluye de la
lectura de la norma transcrita, la Superintendencia de Industria y Comercio
erré al requerir un documento que no es necesario para que este tramite
pueda seguir su curso, porque no impide que la solicitud apruebe los
examenes de forma y de fondo a los que se somete. Y también,
basicamente, porque tal documento (la traduccién de los anexos del IPER)
no existe,

La Resolucion también se expidi6 en abierta oposicion al principio de
eficacia, puesto que la Superintendencia en vez de declarar el abandono
de la solicitud debio hacer caso omiso del obstaculo puramente formal de
citar una norma supuestamente incumplida, para adentrarse a analizar ella
misma, por medio de las herramientas tecnoldgicas a las que tiene acceso,
que el documento requerido no era necesario y que no tenia sentido alguno
terminar el tramite de la solicitud de patente y privar a mi poderdante de la
legitima expectativa de obtener un derecho de patente en Colombia con
base en dicho arqgumento.”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a
resolver el recurso de reposicidn interpuesto en los siguientes términos:

El recurrente afirma que ‘Al ser el espafiol el idioma oficial de Colombia y GN
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consecuencia, el idioma en el que se adelantan los framites ante Ia
Superintendencia de Industria y Comercio, la sefiora directora no podia requerir la
traduccion al espafiol de los anexos del IPER ni mucho menos fundamentar la
declaracion de abandono que nos ocupa en su no presentacion.”

Comparte esta Oficina con el recurrente que tratandose de una solicitud
presentada en lengua espafiola, puesto que se trata de una solicitud internacional
mexicana (PCT/MX2005/000092), como se puede ver a folios 31 y 59 del
expediente, no era necesaria ninguna traduccién al espafiol como se menciona en
la Resolucion que declara el abandono de la solicitud.

Sin embargo, en el requerimiento se pidio al solicitante aclarar si se tfrataba de una
solicitud PCT radicada bajo el Capitulo | o el Capitulo Il, y dependiendo de esto
adjuntar los documentos correspondientes.

Considera el recurrente que “El articulo 36.2.b del Tratado PCT citado en la
resolucién que se impugna, solo tiene sentido en los casos en que el documento
IPER y sus anexos hayan sido escritos en un idioma diferente al idioma oficial del
pais en donde se adelanta la respectiva Fase Nacional... en el caso que nos
ocupa, el espafiol es el idioma tanto de los anexos del IPER como el del tramite de
solicitud de patente en Colombia y en consecuencia, el requerimiento mencionado
en la norma citada carece de todo sentido.”

Dado que en la respuesta al requerimiento se aclara que la solicitud PCT
corresponde al Capitulo Il y teniendo en cuenta que el idioma original es el
espafiol, el solicitante no estaba obligado a allegar traducciéon alguna. Al respecto
establece el Articulo 36 del Tratado PCT: [...] 2)a) El informe de examen
preliminar internacional y sus anexos prescritos se traduciran a los idiomas
prescritos. b) La traduccién del informe seré efectuada por la Oficina Internacional
o bajo su responsabilidad: la traduccion de los anexos seré efectuada por el
solicitante...”

Por lo demas, la Administracion encargada del examen preliminar internacional
fue, en este caso, la Oficina Espafiola de Patentes y Marcas. (Folio 60)

No obstante lo anterior, el solicitante si debid allegar los anexos, puesto que se
efectuaron modificaciones a la solicitud en Ila etapa internacional,
independientemente del idioma de la solicitud.

En efecto, segun la Circular Unica expedida por esta Superintendencia
(Modificaciones realizadas en la etapa internacional en virtud de los capitulos | y ¥},
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del Tratado Circular Unica Pag. 28 Titulo X) “Si como resultado del informe de
busqueda internacional (capitulo |) el solicitante ha hecho modificaciones a las
reivindicaciones, la traducciéon proporcionada por el solicitante debe contener
ademas las reivindicaciones tal como fueron modificadas. Si durante el examen
preliminar internacional (capitulo 1) el solicitante ha hecho modificaciones a la
solicitud internacional, la traduccién proporcionada por el solicitante ademas debe
contener las modificaciones efectuadas conforme a lo dispuesto en el articulo
34.2)b) del Tratado. Cuando la fraduccion proporcionada por el solicitante no
contenga las modificaciones segun sea capitulo | o I, la Superintendencia
requerirg al solicitante para que en el plazo de dos meses allegue la traduccion de
las modificaciones faltantes. Si a la expiracién del término oforgado el solicitante
no presenta la traduccién de las modificaciones requeridas, se ignoraran dichas
modificaciones y se procederd sobre la base de la solicitud inicialmente
presentada.”

Es claro que en este caso, vencido el plazo de dos meses concedido de acuerdo
con el articulo 39 de la Decisién 486, el solicitante no allegd los documentos
relacionados con las modificaciones en la etapa internacional, por lo tanto para
efectos del examen de fondo de la solicitud se tendra en cuenta la solicitud
inicialmente presentada

En ese orden de ideas, puede concluirse que el requerimiento efectuado para
completar la solicitud no se adecud integramente al procedimiento aplicable
previsto en el PCT y en su Reglamento, por lo tanto hay lugar a revocar la decision
adoptada. Por otra parte, no se allegaron por parte del solicitante los documentos
necesarios de acuerdo con lo actuado en fase internacional para la presente
solicitud.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decision contenida en la Resolucion No
23259 del 30 de abril de 2010, por medio de la cual se declaré abandonada una
solicitud de patente.

ARTICULO SEGUNDOQ: Ordenar la continuacién del tramite, para tal efecto se
envia el expediente a la Direccion de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la

publicacion de la solicitud. Para efectos del examen de patentabilidad y siguientes _

Pagina4 de 5 Sede Centro: Car. 13 No 27-00 Pisos 3, 4, 5y 10 Conm. 5870000

Sede CAN: Tr. 40A No 38-50 Conm. 5880234

Fax: 5870284, Linea 018000-910165

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

Bogota D.C. -Colombia-

U

!



%

Industrla y Comercm
SUPERINTENDENC!A

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

iy i T -

RESOLUCIONN® & = . 7§
Por la cual se resuelve un recurso de repos:c:én

Rad. PCT/07-137504
se tendra en cuenta la solicitud inicialmente presentada.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion al doctor Luis Felipe Castillo Gibsone, en su calidad de apoderado del

solicitante, 0 a quien haga sus veces, entregandole copia de la mlsn@\
advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno. N

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE . |
Dada en Bogota D.C., a los

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY C {ER 10,

\!‘ \
JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor

Luis Felipe Castillo Gibsone
Carrera 13 No 37 — 43, piso 12
Bogota D.C.

302008
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Doctor (a)

CASTILLO GIBSONE LUIS FELIPE
Apoderado (a) y/o Representante de
SOLTS HERRERA ARTURO

REFERENCTA Radicacidén No. 7 137504
Solicitud internacional PCT/MX2005/000092
Fecha inicio fase nacional 09/01/2008
Tramite 11
Evento 378
Actuacidn 416
Oficio No. 13789
Folios 1

Teniendo en cuenta que la sclicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el
expediente indicado en la referencia, reGne los reguisitos de forma establecidos en
la Decisién 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperacidn en
Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Unica de la Superintendencia
de Industria 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.

Camplase
Dado en Bogota DC,

E - 3

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

jesanchl
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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE -:No. PCT 07-137504.

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 634 DE
FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2011 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 15 DE FEBRERO DE 2012

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacion
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberad solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Si NO X




