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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién No. 58325 del 26 de octubre de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio declaré abandonada la solicitud de
patente de invencion correspondiente a "GUIA DE TALADRADQ/FRESADO Y
SISTEMA DE PREPARACION DEL CORTE DE QUILLA", 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 la respuesta dada por el solicitante no fue acorde con lo requerido.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 29 de noviembre de
2010, con el nimero 09 008709 00007 0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, la doctora Ménica Wolf Wasserman, actuando en
calidad de apoderada del solicitante SYNTHES GMBH, interpuso recurso de
reposiciéon contra la citada resolucion, con fundamento en los argumentos que a
continuacién se sintetizan:

La recurrente manifiesta, con relacién al numero de solicitantes, que (...} teniendo
en cuenta que solo se allegé el poder otorgado por la sociedad Synthes GMBH, la
Administracién debio haber entendido que sélo era una la sociedad peticionaria y
mas aun cuando obra en el expediente a folios 158-173 documento de cesién en
el que todos los derechos otorgados a la sociedad Synthes USA LLC fueron
cedidos a favor de Synthes GMBH. Es por esta razén que la Administracién debié
haber entendido que el solicitante obedecia unica y exclusivamente a una sola
persona juridica, es decir, a la sociedad Synthes GMBH, respecto de la cual se
allegaron los comrespondientes documentos relativos al poder y certificacion de
exislencia y representacion de fa misma.”

Por otro lado, la recurrente, agrega “(...) s necesario advertir que al momento de
hacer el requerimiento la Direccion de Nuevas Creaciones hizo mencién a la
necesidad de aportar el poder y el documento de existencia y representacion de la
sociedad solicitante, es decir, se refirié al peticionario en singular y no en plural
como se pretende hacer ver en este momento.”

Por lo anterior, considera “no existié precision en cuanto al requerimiento hecho
por parte de la Administracion y por tal razén el mismo debe ser revocado a
efectos de adecuarfo a lo sefalado por la norma interna, es decir, que el mismo§§
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sea hecho con toda precisién, para que quede claro al interesado, si es un poder y
un certificado ef que se debe allegar o cuantos son los documentos que se deben
aportar. De acuerdo a lo anterior y en relacién con este punto, pido con todo
respeto a la Administracion se tenga como solicitante a la sociedad Synthes
GMBH, y como consecuencia de ello se haga casc omiso a fa indicacion dentro
del petitorio como solicitante a la sociedad Synthes USA, o que en su defecto se
vuelva a hacer el correspondiente requerimiento con toda precision como lo sefiala
la norma interna (articulo 12 del C.C.A.)”

En cuanto tiene que ver con la cesion de la invencion a personas juridicas
diferentes a las que figuran como solicitantes de la patente, solicita el recurrente
“se sirvan analizar nuevamente y de manera cuidadosa los documentos
aportados, pues de su estudio se desprende con relativa claridad que se trata de
cesiones paralelas y sucesivas cuyo objetivo es facultar o habilitar plenamente al
asignatario para presentar la solicitud.”

Explica a continuacion que

“(...) se lrata de sucesiones paralelas porque tres (3) de los seis (6)
documentos de cesion aportados al expediente concretan cesiones hechas
por personas naturales a personas juridicas en su calidad de inventores de Ia
invencion en torno a la cual se solicita proteccién. Me refiero a las cesiones
hechas por Daniel Murrey, Jhon Furda y Marc Reichen a Synthes USA (folios
75 a 96), al acuerdo firmado entre David Gerber y Synthes GMBH (folios 97 a
110) y, por uitimo, al documento de cesion firmado entre Rudolph Bertagnoli
y la sociedad Spine Solutions Inc. (folios 111 a 125). Todos estos
documentos, reitero, obedecen a documentos de cesidon paralelos ©
simuftéaneos entre inventores y personas juridicas.

Por ofro lado, en lo que podria denominarse como una segunda instancia en
ef proceso de cesion, se llevan a cabo tres (3} cesiones entre Spine Solutions
Inc., Synthes USA y Synthes GMBH, cesiones que a continuacion procedo a
explicar.

En primer lugar, los derechos que sobre la invencion posefa la sociedad
Spine Solution Inc. en virtud de la cesion ya comentada entre ésla y el
inventor Rudolph Bertagnoli, fueron cedidos a la sociedad Synthes USA
(folios 126 a 141), sociedad que para este momento era entonces titular de
fos derechos a elta cedidos en un primer momento por parte de Daniel
Murrey, Jhon Furda, Marc Reichen y, ahora, por parte de Rudolph Bertagnoli.

En segundo lugar, se fleva a cabo una cesion enlre fa sociedad Synthes
GMBH, quien recordemos era litular de los derechos patrimoniales de&
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inventor David Gerber, y la sociedad Synthes USA LLC (folios 142 a 157),
teniendo como resuftado final fa titularidad en cabeza de esta ditima, es
decir, de Synthes USA LLC de la totalidad de los derechos sobre la patente
de invencion.

En tercer y uitimo lugar, se firma un documento de cesion entre fa sociedad
Synthes USA LLC en su calidad de cedente y la sociedad Synthes GMBH
como cesionaria, documento que, como consecuencia, faculta a fa
mencionada sociedad para actuar como uGnica soficitante del requerimiento
que se declara abandonada en la resolucién recurrida. En ese orden de
ideas, soficito... se tengan en cuenta los argumentos planteados para que
como consecuencia de effo se revoque el acto administrativo citado...y se
confinie con la correspondiente publicacién de la patente (...)"

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 como solo se allegd el poder otorgado por la sociedad
Synthes GMBH, “la Administracion debié haber entendido que sélo era una la
sociedad petficionaria y mas aun cuando obra en el expediente a folios 158-173
documento de cesién en el que todos los derechos otforgados a la sociedad
Synthes USA LLC fueron cedidos a favor de Synthes GMBH {...)"

Al respecto cabe sefalar que la Oficina no comparte este argumento de la
recurrente comoquiera que si en el petitorio se informa que los titulares de la
solicitud son dos, no hay razén en ese momento para dudar de tal afirmacion;
ademas, en el escrito de respuesta al requerimiento, efectuado segun Oficio No.
3776 del 27 de marzo de 2009, ia apoderada Jimena Escobar Uribe manifiesta
actuar en nombre de “las sociedades SYNTHES (U.S.A.)) y SYNTHES GMBH,...”

Con relacion al sefialamiento de que “(...) al momento de hacer el requerimiento Ia
Direccién de Nuevas Creaciones hizo mencién a la necesidad de aportar el poder
y el documento de existencia y representacion de la sociedad solicitante, es decir,
se refirié al peticionario en singular y no en plural como se pretende hacer ver en
este momento.”, cabe aclarar que esta parte del requerimiento se hizo con
sujecion a lo que enuncia el literal K) del articulo 26 de la Decision 486. En efecto,
en esta disposicion se habla especificamente de “cesidn del derecho a la patente
del inventor al solicitante 0 a su causante.”, lo anterior con independencia de que
se trate de varios inventores y/o varios solicitantes. En consecuencia, esto no
puede constituir argumento valido para calificar de impreciso el requerimiento y,
por lo mismo, no puede generar un nuevo requerimiento por ese solo hecho. y\%
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Otra cosa es que el apoderado en este tramite administrativo proponga una
modificaciéon de la solicitud en el sentido de tener como Unico titular de ésta a la
sociedad Synthes GMBH, puesto que la publicacion internacional considerd dos
solicitantes; SYNTHES (U.S.A.) y SYNTHES GMBH, lo cual es posible siempre y
cuando el interesado pague la tasa establecida para tal fin, lo que en efecto
sucedié (folioc 185). Es preciso aclarar que tal modificacidon de la solicitud es
factible a estas instancias del tramite administrativo comoquiera que no se altera la
esencia misma de lo solicitado como es la obtencion de la patente para una
invencion que se estima es nueva y tiene nivel inventivo. Es una modificacion que
si se acepta, tiene como origen una cesién de derechos o cambio de nombre, y
bien puede darse con posterioridad al otorgamiento de la patente.

En este caso particular se trata en ultimas de un cambio de nombre del solicitante,
lo que puede establecerse a partir de 1a presentacién de la solicitud internacional
la cual se hizo a nombre de SYNTHES (U.S.A.) y SYNTHES GMBH, como se vio,
pero que a través de sucesivas cesiones de derechos pasé finalmente a
SYNTHES GMBH, como aparece establecido con los documentos aportados, de
los cuales se desprende, ademas, que se trata de la misma invencién realizada
por unos mismos inventores.

Con relacién a la cesion de la invencion a personas juridicas diferentes a las que
figuran como solicitantes de la patente, solicita el recurrente se analicen
nuevamente “los documentos aportados, pues de su estudio se desprende con
relativa claridad que se trata de cesiones paralelas y sucesivas cuyo objetivo es
facultar o habilitar plenamente al asignatario para presentar la solicitud.”

Examinado nuevamente el expediente con el fin de establecer la existencia de la
cesion de derechos proveniente de los distintos inventores al solicitante se
encuentra, en primer lugar, que la correspondiente a los inventores: Daniel Murrey,
John P. Furda y Marc Reichen se hizo a SYNTHES USA, LLC compafia que
ciertamente no coincide con ningunc de los solicitantes que se mencionan
inicialmente; no obstante, como se dijo, se dio en este tramite una cadena de
cesiones de derechos que va de SYNTHES (U.S.A)) a SYNTHES GMBH, ultimo
titular de la solicitud, pasando naturalmente por SYNTHES USA, LLC como un
eslabon mas de la misma .

Por otra parte, el inventor David Gerber hizo cesion de derechos a Synthes GmbH

y Rudolph Bertagnoli a Spine Solutions, Inc., compania que a su vez hizo cesidon
de derechos a Synthes USA, LLC quien finalmente cedi6 sus derechos a Synthe&
GMBH. '
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Asi las cosas, admite esta Oficina que por las sucesivas cesiones de derechos el
actual titular de la solicitud de patente es la compania Synthes GMBH (folios 159y
190). También se encuentra que, aunque efectuadas a distintos solicitantes obran
en el expediente las cesiones de derechos provenientes de los cinco inventores
mencionados en la solicitud.

En ese orden de ideas, admite este Despacho que se encuentran cumplidos los
requisitos de forma que hacen posible la continuacion del tramite y, por tanto,
procede acceder a la revocatoria invocada.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decision contenida en la Resolucién No.
58325 del 26 de octubre de 2010, por medio de la cual se declaré abandonada
una solicitud de patente.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la continuacion del tramite, para tal efecto se
envia el expediente a la Direccién de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la
correspondiente publicacién de la solicitud.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolucidén a la
doctora Ménica Wolf Wasserman, o a quien haga sus veces, entregandole copig
de la misma, advirtiéndcle que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 2 ¢
Dada en Bogota D.C., a los ,M'?' 20”

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'YY COMERCIO, /

il

JOSE MI L DE LA CALLE RESTREPO

Doctora

Ménica Wolf Wasserman
Calle 83 A No23-90
Bogota D.C.

202006
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