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- CORREO CERTIFICADO SUPERINTENDENCIA

Radicacion : 9-8709- -9-0 Fecha: 2011-03-30 09:24:44
Tramite : 11 PATENTEIYII

Evento : 378 FASENACIONALL

Actuacién : 432 COMUNICACTOADM

Destinatario ; MONICA WOLF WASSERMAN Folios 1

Sefior (a) (es)

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

Referencia RESOLUCION : 16937

Fecha : 29/03/2011

Expediente : 9-8709

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y II
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 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 resolucion
de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacién
citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencién 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 la 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
namero de resolucion a través de la opcion 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
Al contestar favor indique el nimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion comsignado en el sticker Call Genter 6513240 . Linea 018000-910165 =
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia
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RESOLUCION N° -
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/09-008709

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'YY 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 invencién 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 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 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
continuaciéon se sintetizan:

La recurrente manifiesta, con relacion al nimero de solicitantes, que “(...) feniendo
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
mas aun cuando obra en el expediente a folios 158-173 documento de cesién en
el que todos los derechos oforgados a la sociedad Synthes USA LLC fueron
cedidos a favor de Synthes GMBH. Es por esta razén que la Administracion debid
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 correspondientes documentos relativos al poder y certificacion de
existencia y representacién de la misma.”

Por ofro lado, la recurrente, agrega (...} es necesario advertir que al momento de
hacer el requerimiento la Direcciéon 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 existio precision en cuanto al requerimiento hecho
por parte de la Administracion y por tal razén el mismo debe ser revocado a
efectos de adecuarlo a lo sefialado por la norma interna, es decir, que el mismo%&
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sea hecho con toda precision, para que quede claro al inferesado, 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 relaciéon con este punto, pido con todo
respeto a la Administracién se tenga 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, o0 que en su defecfo 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 invencidon 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 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 ditimo, 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 cesién paralelos ©
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 cesion entre la sociedad Synthes
GMBH, quien recordemos era titular de los derechos patrimoniales del;,
s
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inventor David Gerber, y la sociedad Synthes USA LLC (folios 142 a 157),
teniendo como resultado final la titularidad en cabeza de esta Ultima, es
decir, de Synthes USA LLC de la totalidad de los derechos sobre la patente
de invencion.

En tercer y Gltimo 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 resolucion 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 publicacion de la patente (...)”

TERCEROQ: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a
resolver el recurso de reposicion interpuesto en los siguientes terminos:

El recurrente afirma que como sélo se allegd el poder otorgado por la sociedad
Synthes GMBH, “la Administracién debié haber entendido que sdélo era una la
sociedad peticionaria y mas aln cuando obra en el expediente a folios 158-173
documento de cesién en el que todos los derechos oforgados 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 comoguiera que si en el petitorio se informa que los titulares de la
-solicitud son dos, no hay razdén 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, 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
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.”, cabe aclarar que esta parte del requerimiento se hizo con
sujecion a lo que enuncia el literal K) del articulo 26 de la Decisién 486. En efecto,
en esta disposicion 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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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 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, 10 que en efecto
sucedid (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 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 Gltimas de un cambio de nombre del solicitante,
lo que puede establecerse a partir de la 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 pasd 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 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 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 naturalmente por SYNTHES USA, LLC como un
eslabon mas de la misma .

Por otra parte, el inventor David Gerber hizo cesién de derechos a Synthes GmbH
y Rudolph Bertagnoli a Spine Solutions, Inc., compania que a su vez hizo cesion

de derechos a Synthes USA, LLC quien finalmente cedi6 sus derechos a Synthem

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 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 continuacidn 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 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 Direccidon 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 copia
de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno. T

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ~ 9 Mir o,
Dada en Bogota D.C., a los Ll

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY CO RCIO s

Doctora

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

202006

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

O L



o

c%){m’x”"
Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

2020
Bogota D.C.,

Doctor(a)

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

SYNTHES GMBH

REFERENCIA Radicacidn No.

Solicitud internacional

Folio 197

09 8709
PCT/US2007/074717

Fecha inicio fase nacional 28/02/2009

Tramite
Evento
Actuacidén
Oficio No.
Folios

11
378
416
11304
1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el
expedéynte indicado en la referencia, reGne los requisitos de forma establecidos en
la Detfisidn 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperacidn en
Macéria 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 Qficina de

Comunicaciones para efectc de su publicacidn en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cumplase
Dado en Bogotd DC,

i ,ﬂrw"‘"m-.qi R
JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

jesanchl

Al contestar favor indigue el namero
de radicacidn consignado en el rétulo
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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 09-08709

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 633 DE
FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2011 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 18 DE ENERO 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 soficitar 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.
Sl NO X




