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Direccion de Nuevas Creaciones 08709- -00007 -

e , y . Fecha: 2010-11-29 16:40:.03 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
%ul)en intendencia de Industria y Comercio Tra 11 PATENTEIYII ED A 20 SR NUEVASC
E. S. D. Act. 412 REPOSPRESRECU  Folios: 4

Referencia: Solicitud de privilegio de patente de invencion
Invencion: Guia de taladrado/fresado y sistema de preparacion

del corte de quilla
Expediente No. 09-8709
Solicitantes: Synthes GMBH

Asunto: Recurso de reposicion contra la Resolucién No. 58325

Yo, MONICA WOLF WASSERMAN, identificada con la cédula de ciudadania No.
51.711.267 de Bogota y con Tarjeta Profesional de Abogado No. 46.034 expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada de la sociedad Synthes GMBH,
como consta en el poder a mi conferido anexo al presente escrito, estando dentro del término
legal establecido para el efecto, respetuosamente manifiesto a este Despacho que interpongo
RECURSO DE REPOSICION contra la Resolucion No. 58325 del 26 de octubre de 2010.
Wder Roadicado com la comespondien te Modifrcaeion

LA RESOLUCION RECURRIDA

Fn la Resolucion No. 58325 del 26 de octubre de 2010, originaria de su Despacho y por medio
de la cual se declara abandonada una solicitud, se aducen dos argumentos como sustento de la
decision adoptada:

El primero de ellos se refiere a la ausencia de poder debidamente otorgado en la solicitud
radicada ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Al respecto expone la citada
resolucion:

“(...) la respuesta es incompleta, teniendo en cuenta que no se allegd el documento de
poder de SYNTHES (USA), una de las sociedades solicitantes de acuerdo a lo
consignado en el petitorio obrante a folio uno (1) del expediente, ni la acreditacion de
su existencia y representacion legal, sin que se haya presentado aclaracion en ese
sentido™.

Por otro lado, ¢l segundo argumento que se aduce en la resolucion recurrida para declarar
abandonada la solicitud de la referencia es que cuatro (4) de los seis (6) documentos de sesion
allegados al expediente se encuentran sucritos por personas diferentes a las que figuran como
solicitantes del privilegio de patente de invencion. El texto de la resolucién en el cual se hace
referencia al argumento que se comenta es el siguiente:

“(...) cuatro (4) de los seis (6) documentos de cesion aportados estan suscritos por una
persona juridica distinta de las que figuran relacionadas como solicitantes en el
petitorio. sin que se haya presentado el documento en el cual consta la modificacion en
fase internacional o aclaracién alguna, toda vez que en los mencionados documentos
figura la sociedad SYNTHES USA LLC y en el expediente figuran como solicitantes
las sociedades SYNTHES USA Y SYNTHES GMBH...”
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RAZONES DE INCONFORMIDAD CON LA RESOLUCION RECURRIDA

Una vez expuestos los argumentos en los cuales se fundamenta la decision recurrida, presento a
continuaciéon las razones que sustentan el presente recurso de reposicion y los problemas
juridicos que se plantea.

El primero de ellos puede sintetizarse de la siguiente manera: ¢Es una o dos sociedades las
personas juridicas que obran como solicitantes en la peticion que es objeto de estudio?

Al respecto debo anotar que teniendo en cuenta que solo se allego el poder otorgado por la
sociedad Synthes GmbH, la Administracion debio haber entendido que solo era una la sociedad
peticionaria y mas aun cuando6bra en el'expediente a folios 158 = 1.73.documento.de_sesion en?

el-que T0doslos derechos otorgados a [a sociedad Synthes USA LLC_fueron.cedidos a favor de
Synth&s~GmbHT Es por esta razon que la Administracion debio haber entendido que el
x5licitante obedecia Unica y exclusivamente a una sola persona juridica, es decir, a la sociedad
Synthes GmbH. respecto de la cual se allegaron los correspondientes documentos relativos al

poder v certificacion de existencia y representacion de la misma.

Por otro lado, y en caso de no ser aceptado el argumento planteado anteriormente. es necesario
advertir que al momento de hacer el requerimiento la 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 refirio al peticionario en singular y no en plural como se
pretende hacer ver en este momento.

De lo sefalado anteriormente surge otro problema juridico ¢Como debe ser la solicitud de
informacion que hace la Administracion al interesado al iniciar una actuacion Administrativa?
Segun lo dispuesto en el articulo 12 del C.C.A., Norma Interna que complemento las Normas
supranacionales. “Si las informaciones o documentos que proporcione el interesado al iniciar
una actuacion administrativa no son suficientes para decidir, se le requerird por una sola vez,
con toda precision...”

Nétese, como dentro del acto Administrativo identificado mediante el oficio nimero 3776 del
27 de marzo de 2009. se deduce que es solo un poder el que se debe aportar, en efecto, dentro
del acto en mencion se indica: “La solicitud no contiene el poder debidamente otorgado, con el
lleno de los requisitos exigidos por el articulo 63 y subsiguientes del Cddigo de Procedimiento
Civil. Adicionalmente, debera presentar el documento que acredita la existencia y
representacion legal de la sociedad solicitante, cuando €sta fuere persona juridica.”

Siendo asi las cosas y con todo respeto considero que no se dio cumplimiento a lo seilalado en
la Norma Interna. dado que no_se indicé con toda precision, que lo_que se tenia que
aportar _era los poderes y los documentos que acreditaran la existencia y_representacion
de las sociedades solicitantes.

Es por tal razon, que con todo respeto co'n'sidér'()'que‘n‘o*"ex-i'sti‘c')-pTe‘ci?i’(’)'h“Eﬁ"Cﬁéﬁt‘o"a]P
(requ erimiento-hecho-por-parte-de-la Adiini $tracionty por tal Tazon el misimo debe Sér revocado
4 efectosde-adectario a los sefialado por la Norma Interna, es decir, que el mismo sea hecho
con toda precision. para que quede claro al interesado, si es un poder y un certificado el que se

debe allegar o cuantos son los documentos que se deben aportar.

De acuerdo a lo anterior y en relacion con este punto, pido con todo respeto a la
AdministracionsSe enga como solicitante a la-Sociedad  Synthes GmbH? y como consecuencia
de ello se haga caso omiso a la 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).

Ahora bien, respecto a la suscripcion de cuatro (4) documentos de cesion por parte de personas
juridicas diferentes a las que figuran como solicitantes del privilegio de patente de invencion.
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de la manera mas respetuosa solicito se sirvan analizar nuevamente y de manera cuidadosa los
documentos aportados, pues de su estudio se desprende con relativa claridad. que {§€ trata dep

::s‘i‘m‘es-pa'ra’l'el@ai’duyo objetivo es facultar o habilitar plenamente al asignatario
para presentar |a solicitud.

Por un lado, se trata de sucesiones paralelas por que 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 la invencion en torno a la cual se solicita proteccion.
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 ultimo. 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 cesion paralelos o simultaneos entre inventores y personas juridicas.

Por otro lado, en lo que podria denominarse como una segunda instancia en el 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 poseia la sociedad Spine Solution Inc. en
virtud de la cesion ya comentada entre ésta 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 los derechos a ella cedidos en un primero momento por parte de Daniel Murrey, Jhon
Furda, Marc Reichen y, ahora, por parte de Rudolph Bertagnoli.

En segundo lugar, se lleva a cabo una cesion entre la sociedad Synthes GMBH, quien
recordemos era titular de los derechos patrimoniales del inventor David Gerber, y la sociedad
Synthes USA LLC (folios 142 a 157), teniendo como resultado final la titularidad en cabeza de
ésta ultima, es decir, de Synthes USA LLC, de Ia totalidad de los derechos sobre la patente de
invencion.

En tercer v ultimo lugar, se firma un documento de cesion entre la sociedad Synthes USA LLC
en su calidad de cedente y la sociedad Synthes GMBH como cesionaria; documento que. como
consecuencia, faculta a la mencionada sociedad para actuar como anica solicitante del
requerimiento que se declara abandonada en la resolucién recurrida.

En ese orden de ideas, solicito respetuosamente a la Administracion se tengan en cuenta todos
los argumentos planteados para que como consecuencia de ello se revoque el acto

administrativo citado en la referencia y se contintie con la correspondiente publicacion de la
patente denominada “Guia de taladrado/fresado y sistema de preparacion del corte de quilla™

PETICION

1. Se me reconozca personeria juridica dentro del proceso de la referencia

o

Se revoque totalmente la resolucion de la referencia y se continie con el tramite en
mencion.
3. Se acepte la correccion en cuanto al solicitante de la patente objeto del presente estudio

ANEXOS

1. Copia auténtica debidamente legalizada del poder conferido por la sociedad SYNTHES
GMBH en favor del suscrito.
2. Petitorio corregido de la solicitud de la referencia
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NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaria de su Despacho y/o en mi oficina, ubicada en la
##Calle 83 A No. 23-90 de la ciudad de Bogota D.C.

»

De la Sefiora Directora,

ONICA WOLF WASSERMAN
C.C.51.711.267 de Bogota D.C.
. T.P. No. 46.034 del C.S. de la J.

‘?’:
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PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF THE RECORDING
OF A CHANGE

(PCT Rule 92bis.1 and
Administrative Instructions, Section 422)

/90

PCT/US2007/074717

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

PETRY, Marvin

Stites & Harbison Pllc.
1199 North Fairfax Street
Suite 900

Alexandria, VA 22314
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Date of mailing (day/month/year)
08 August 2008 (08.08.2008)

Applicant’s or agent's file reference

IMPORTANT NOTIFICATION

P08939WO00/M
. International application No. International filing date (day/month/year)
PCT/US2007/074717 30 July 2007 (30.07.2007)

1. The following Indications appeared on record concerning:

the applicant [] the inventor

[[] the agent [] the common representative

Name and Address

State of Nationality State of Residence

Telephone No.

Facsimile No.

E-mail address

[ the person [ the name

2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concermning:

[] the address

[J the nationality ] the residence

. Name and Address
SYNTHES GMBH
Eimattstrasse 3
CH-4436 Oberdorf
Switzerland

State of Nationality State ot Residence
CH CH

Telephone No.

Facsimile No.

E-mail address
D Notifications by e-mail authorized

3. Further observations, 1f necessary:

of America and Canada.

The person identified in Box 2 should be added to the record as applicant for all designated States except the United States

4. A copy of this notification has been sent to:
B the receiving Office
] the International Searching Authority

-

[0 the International Preliminary Examining Authority

B the designated Offices concerned
[0 the elected Offices concerned

[J other

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. +41 22 338 87 20

Authorized officer

Mazoillier Auguste

e-mail pt03.pct@wipo.int
Telephone No. +41 22 338 74 03

‘orm PCT7IB7306 (July 2008)

T/DOOIHLGCO
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102 aviso be NoTIFicacion Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

- CORREO CERTIFICADO

Radicacién: 9-8709- -9-0 Fecha: 2011-03-30 09:24:44
Tramite : 11 PATENTEIYIl

Evento : 378 FASENACIONALI

Actuacién: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : MONICA WOLF WASSERMAN Folios 1

Sefior (a) (es)

MONICA WOLF WASSERMAN
CALLE 83 A NO. 23-90
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 16937

Fecha: 29/03/2011

Expediente : 9-8709

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1Y II
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
Actuacién : 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 Bogota D.C., dentro del término de cinco (5) dias
habiles contados a partir del envio de la presente citacién, en horario de 8:00 a.m. a 4:30
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resoluciéon
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
Documentacién e Informacién.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion 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
numero de resolucién a través de la opcién tramites y servicios - de caracter general
transversal - consuita 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
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 56 int. 2 Tel 5880070
radicacién comsignado en el sticker Call Center 6513240 . Linea 018000-910165 =
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co

- -

Bogota D.C. Colombia
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T Industria y Comercio
SUPERINTENDENC|A

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
RESOLUCION N° &= 7= " == 7
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/09-008709

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 Resolucion 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 TALADRADO/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 1a 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 numero 09 008709 00007 0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, la doctora Moénica Wolf Wasserman, actuando en
calidad de apoderada del solicitante SYNTHES GMBH, interpuso recurso de
reposicion contra la citada resolucion, con fundamento en los argumentos que a
continuacién se sintetizan:

L a recurrente manifiesta, con relacion al nimero de solicitantes, que ‘(...) teniendo
en cuenta que sélo se allegé el poder otorgado por la sociedad Synthes GMBH, la .
Administracién debié haber entendido que sélo era una la sociedad peticionaria y
més atn cuando obra en el expediente a folios 158-173 documento de cesion 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 Administracion debio
haber entendido que el solicitante obedecia tnica y exclusivamente a una sola
persona juridica, es decir, a la sociedad Synthes GMBH, respecto de la cual se
allegaron los correspondientes documentos relativos al poder y certificacion de
existencia y representacion de la misma. ”

Por otro lado, la recurrente, agrega (...) es necesario advertir que al momento de
hacer el requerimiento la Direccion de Nuevas Creaciones hizo mencion 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 Administracién y por tal razén el mismo debe ser revocado a
efectos de adecuarlo a lo sefialado por la norma interna, es decir, que el mismoy%

Pagina 1 de 5 Sede Centro: Car. 13 No 27-00 Pisos 3, 4, 5y 10 Conm. 587000¢
Sede CAN: Tr. 40A No 38-50 Conm. 5880234
Fax: 5870284. Linea 018000-910165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogot4 D.C. -Colombia-
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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
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RESOLUCION N°® & | & & .3 (;
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/09-008709

sea hecho con toda precision, para que quede claro al interesado, si es un podery
un certificado el 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 caso omiso a la indicacién 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 sefala

la norma interna (articulo 12 del C.C.A.)"

En cuanto tiene que ver con la cesion de la invencién 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 trata de sucesiones paralelas porque tres (3) de los seis (6)
documentos de cesién aportados al expediente concretan cesiones hechas
por personas naturales a personas juridicas en su calidad de inventores de la
invencion en torno a la cual se solicita proteccion. 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 ultimo, al documento de cesién firmado entre Rudolph Bertagnoli -
y la sociedad Spine Solutions Inc. (folios 111 a 125). Todos estos
documentos, reitero, obedecen a documentos de cesion paralelos 0
simultaneos entre inventores y personas juridicas.

Por otro lado, en lo que podria denominarse como una segunda instancia en
el 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 poseia la sociedad
Spine Solution Inc. en virtud de la cesién ya comentada entre ésta 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

los derechos a ella 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 lleva a cabo una cesién entre la sociedad Synthes
GMBH, quien recordemos era titular de los derechos patrimoniales de{s

Pagina2de5 Sede Centro: Car. 13 No 27-00 Pisos 3,4, 5y 10 Conm. 5870000
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONN® £ 155757
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/09-008709

inventor David Gerber, y la sociedad Synthes USA LLC (folios 142 a 157),
teniendo como resultado final la titularidad en cabeza de esta dltima, es
decir, de Synthes USA LLC de la totalidad de los derechos sobre la patente

de invencion.

En tercer y dltimo lugar, se firma un documento de cesién entre la sociedad
Synthes USA LLC en su calidad de cedente y la sociedad Synthes GMBH
como cesionaria; documento que, como consecuencia, faculta a la
mencionada sociedad para actuar como unica solicitante del requerimiento
que se declara abandonada en la resolucién recurrida. En ese orden de
ideas, solicito... se tengan en cuenta los argumentos planteados para que
como consecuencia de ello se revoque el acto administrativo citado...y se
contintie con la correspondiente publicacién de la patente (...)"

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

El recurrente afirma que como solo se allegéd el poder otorgado por la sociedad
Synthes GMBH, “la Administracion debié haber entendido que solo era una la
sociedad peticionaria y mas aun cuando obra en el expediente a folios 158-173
documento de cesion en el que todos los derechos otorgados 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 seguin Oficio No.
3776 del 27 de marzo de 2009, la apoderada Jimena Escobar Uribe manifiesta
actuar en nombre de “las sociedades SYNTHES (U.S.A) y SYNTHES GMBH,...”

Con relacion al sefalamiento de que “(...) al momento de hacer el requerimiento la
Direccién de Nuevas Creaciones hizo mencién a la necesidad de aportar el poder
y el documento de existencia y representacioén 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 disposicién se habla especificamente de “cesion del derecho a la patente
del inventor al solicitante o 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.
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Sede CAN: Tr. 40A No 38-50 Conm. 5880234

Fax: 5870284. Linea 018000-910165

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

Bogota D.C. -Colombia-

oU



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
, by R
RESOLUCION N° -1 7~
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
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Otra cosa es que el apoderado en este tramite administrativo proponga una
modificacion de la solicitud en el sentido de tener como Unico titular de ésta a la
sociedad Synthes GMBH, puesto que la publicacion internacional consider6 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
sucedio (folio 185). Es preciso aclarar que tal modificacién 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
invencién que se estima es nueva y tiene nivel inventivo. Es una modificacion que
si se acepta, tiene como origen una cesion de derechos o cambio de nombre, y
bien puede darse con posterioridad al otorgamiento de la patente.

En este caso particular se trata en titimas de un cambio de nombre del solicitante,
lo que puede establecerse a partir de la presentacion 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 invencion realizada
por unos mismos inventores.

Con relacion a la cesién de la invencién 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
cesién 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 ninguno 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 naturaimente por SYNTHES USA, LLC como un
eslabén 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., compaiiia que a su vez hizo cesion

de derechos a Synthes USA, LLC quien finalmente cedio sus derechos a Synthe\h‘
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 compafiia Synthes GMBH (folios 159 y
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 decisiéon contenida en la Resolucion 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 publicacion de la solicitud.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la
doctora Monica Wolf Wasserman, o a quien haga sus veces, entregandole copiaN‘
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 2 9 yp ,,
Dada en Bogota D.C., a los S 20

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO, - ¢/

» '\/"\
JOSE MI B'&_}\DE A CALLE RESTREPO

Doctora

Ménica Wolf Wasserman
Calle 83 A No 23 -90
Bogota D.C.

202006
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2020
Bogota D.C.,

Doctor (a)

RODRIGUEZ D' ALEMAN DILIA MARIA
Apoderado{a) y/o Representante de
SYNTHES (U.S.A.)

SYNTHES GMBH

REFERENCIA Radicacién No. 09 8709
Solicitud internacional PCT/US2007/074717
Fecha inicio fase nacional 28/02/2009
Tramite i1
Evento 378
Actuacidn 416
Oficio No. 11304
Folios 1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el
expediente indicado en la referencia, retne los requisitos de forma establecidos en
la Decisidén 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 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,

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

129 Aso. 20M

jesanchl
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