o Nqontésia_r favor indique &l nimera de ©

e . AVISO DE NOTIFICACION Industria y Comercio
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(SN

Radicacién : = 9-55410- -9-0 Fecha: 2011-03-14 08:00:45
‘Trémite : 11 PATENTEIYIl

Evento : 378 FASENACIONALI

Actuaciéon: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA Folios 1

Sefior (a) (e8)
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA

. Calle 94 ANo 7A- 09
- BOGOTA D C

Referencia RESOLUCION-: 12721

‘Fecha : - 11/03/2011
Expediente : 9-55410 '
Tramite 1 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS 1 Y I
. 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 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 mencién se
notificard por -edicto, el cual se fi Jaré por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacuon e Informacion.

Para su -comodldad el texto completo de ia resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dfa. 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 resoluc:én a través de la opcion tramites y servicios - de caracter general

transversal - consulta actos admlmstratwos y providencias.

‘En caso_ de que se haya_'not:ﬁcac_lo, _haga caso omiso de este aviso.

Secretarfa General
SUPERINTENDENCIA DE !NDUSTRIA Y COMERCIO

Sede_ Centro: Carrera’ 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
: . s Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado 'en el sticker. - . ' Call Center 8513240 . Linea 018000-910165
) : R 3 . Web; www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
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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. 40984 del 06 de agosto de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio declaré abandonada la solicitud de
patente de invencion ftitulada: “ANTENA ACUSTICA SUBMARINA", con
fundamento en el articulo 39 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, al estimar que requerido el solicitante para completar los requisitos de
forma de la solicitud, vencido el plazo otorgado no atendi6é a las observaciones

formuladas por la Oficina.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 07 de septiembre
de 2010, con el nimero 09 055410 00006 0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, la doctora Margarita Castellanos Abondano, actuando
en calidad de apoderada del solicitante ATLAS ELEKTRONIK GMBH, interpuso
recurso de reposicién contra la citada resolucién, con fundamento en los
argumentos que a continuacion se sintetizan:

La recurrente manifiesta que, contrario a lo expuesto por este Despacho en la
resoluciébn que impugna, “...) el solicitante atendié de forma completa al
requerimiento No. 6781 de 2009 mediante la presentacién de un documento,
debidamente legalizado, firmado por el inventor Peter Hoffrmann en sefial de
aceptacion de la radicacion de sus derechos sobre la invencién en cabeza de la
sociedad solicitante ATLAS ELEKTRONIK GMBH. En dicho documento se
establece claramente que el Sr. Hoffmann acepté que todos los derechos sobre la
invencion quedan en propiedad del empleador y que él no puede disponer por su
parte de dicha invencién,”

Sefala a continuacién que ( .) de la lectura del literal k es claro que el mismo no
hace referencia a la cesién ‘expresa’ como lo afirma la resolucién en su artfculo
cuarto, No-obstante, si asf lo fuera, en el documento oportunamente presentado
ante ese Despacho consta la cesién expresa mediante la aceptacion del inventor a
renunciar a sus derechos sobre Ja invencion y aceptar que dichos derechos
pertenecen a la compafija ATLAS ELEKTRONIK GMBH.”

Luego de franscribir apartes del articulo 23 de la Decisibn 486 sefiala la
recurrente: o
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“Dicha disposicion significa que si bien los derechos sobre las invenciones
ocurridas bajo relacién laboral pertenecen al empleador, este puede ceder
parte de los beneficios. Por lo tanto, el artfculo 26 literal k no exige que se
presente una cesion expresa de la patente por parte del inventor, sino
simplemente copia del documento donde conste la cesion, que puede
derivarse de una relacién laboral.

En este caso particular, la ley alemana al igual que la normatividad de la
Decisién 486 regula expresamente y con mayor detalle como opera la
cesion de derechos de una invencién patentable ocurrida bajo relacion
laboral y establece términos y condiciones para que opere la cesion tal y
como se describe y prueba a continuacién con este memorial.”

Resalta la recurrente que “...) el documento que acredita la cesién de los
derechos sobre la invencion a la sociedad solicitante se presenté el dia 14 de
agosto de 2009, dentro del plazo otorgado por ese Despacho para atender al
requerimiento No. 6781 de 2009. Por lo tanto, a la expiraciéon del plazo, el
solicitante si completé los requisifos indicados en dicho requerimiento y, en
consecuencia, la solicitud no puede considerarse abandonada en los términos del

artfculo 39.”

Presenta la recurrente algunos comentarios con relacion a la legislaciéon alemana y
pone de presente que “de conformidad con el artfculo 7 numeral 1, de la ley
alemana vigente cuya copia se adjunta, (1) ‘Con la llegada de la declaracion de
reclamacién ilimitada del derecho pasan al patrono todos los derechos sobre la
invencién de servicio.” Ahora, en el caso particular de la presente invencion, el
inventor Peter Hoffmann presenté a la sociedad solicitante el escrito de
divulgacion inicial el 13 de julio de 2006 como consta en la copia auténtica y.
apostillada de éste documento que presenté como anexo. La sociedad solicitante
ATLAS ELEKTRONIK GMBH nolific6 por escrito al inventor su deseo de usar la
invencién dentro de los cuafro meses siguientes.a la recepcion del escrito de
divulgacion inicial, esto es el 16 de octubre de 2010 fecha en la que el inventor
Peter Hoffmann recibié la notificacién de ATLAS ELEKTRONIK GMBH...”

Reitera la recurrente que “(...) /a notificacion enviada por ATLAS ELEKTRONIK
GMBH al inventor corresponde al documento presentado oportunamente ante la
Divisién de Nuevas Creaciones. Entonces, dicho documento, notificado de
conformidad con la normatividad alemana en materia de invenciones vigentes en
el afio 2006, corresponde a la cesion de los derechos del inventor a la sociedad

solicitante.” ﬁ
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TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a
resolver el recurso de reposicién interpuesto en los siguientes términos:

El recurrente afirma que el solicitante atendié de forma completa al requerimiento
No. 6781 de 2009 mediante la presentacion de un documento, ‘debidamente
legalizado, firmado por el inventor Peter Hoffmann en sefial de aceptacion de la
radicacién de sus derechos sobre la invenciéon en cabeza de la sociedad
solicitante ATLAS ELEKTRONIK GMBH. En dicho documento se establece
claramente que el Sr. Hoffmann acepté que todos los derechos sobre la invencion
quedan en propiedad del empleador y que él no puede disponer por su parte de
dicha invencién.”

Revisado lo actuado en el expediente se encuentra que, en efecto, mediante
Oficio 6781 notificado el 12 de junio de 2009, se requiri6 del solicitante presentar
poder debidamente otorgado y la copia del documento en que consta la cesion del
derecho a la patente del inventor al solicitante (ver folios 85 y 86).

Con la respuesta dada al requerimiento el 14 de agosto de 2009 se present6 el
documento de poder requerido, debidamente apostillado; sin embargo, el
documento de cesion de derechos del inventor al solicitante allegado se estimé
incompleto comoquiera que no contiene ‘“la cesion expresa del derecho a la
patente...”, por lo que se declaré abandonada la solicitud.

En efecto, si bien obra en el expediente un documento de cesién, lo que en éste
se expresa, de acuerdo con la traduccién del aleman que aparece a folio 93, es
una ‘reclamacion ilimitada” de la propiedad de la invencién hecha por el sefior
Hoffmann y de la cual se le pide acuse el recibo, lo anterior de acuerdo con el
Articulo 6 ArbEG. A continuacion aparece la traduccién de documento por el cual
el sefior Hoffmann manifiesta que recibié el dia 16 de octubre de 2006 “ef escrito
de reclamaci6n de propiedad de la invencién.” (folio 94); sin embargo, no es clara
la manifestacién con respecto a la cesién de derechos sobre la invencion.

Cabe sefialar que invocandose una ley extranjera (alemana), no se aduce al
presente tramite administrativo copia auténtica de la misma como lo requiere la
normativa nacional aplicable (Art. 188 del C. de P.C.), por lo que la decisién de
declarar abandonada la solicitud estuvo en todo ajustada a derecho.

No obstante lo anterior; aclara ahora el recurrente que la cesién de derechos del
inventor al solicitante, allegada en su momento, se hizo de acuerdo con la ley
alemana relativa a las invenciones de los empleados, para lo cual anexa
debidamente apostillada copia de la Ley sobre invenciones de los empleados. TS
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Segln la mencionada ley las invenciones de los empleados pueden ser:
invenciones sujetas (invenciones de servicio) e invenciones libres, siendo las
primeras hechas “durante el perfodo de las relaciones laborales” (folio 128).

Respecto de estas invenciones existe, seglin el articulo 5 de dicha ley, la
obligacién del empleado de anunciar por escrito al patrono que ha hecho una
invencién. A su vez, el patrono puede reclamar el derecho de una invencion
limitada o ilimitadamente, tal reclamacién del derecho se efectia mediante

declaracion escrita ante el empleado (Art. 6).

Segtn el articulo 7 de la referida ley, “Con la reclamacién del derecho fodos los
derechos pecuniarios de la invencién de servicio pasan al patrono.”

Con fundamento en lo anterior y a la luz del procedimiento invocado, puede
entenderse que la cesion de derechos presentada por la apoderada del solicitante
se ajust6 a la ley del pais de origen del solicitante e inventor.

Resalta la recurrente que el documento que acredita la cesién de los derechos
sobre la invencion a la sociedad solicitante “se presento el dia 14 de agosto de
2009, dentro del plazo otorgado por ese Despacho para atender al requerimiento
No. 6781 de 2009. Por lo tanto, a la expiracién del plazo, el solicitante si completé
los requisitos indicados en dicho requerimiento y, en consecuencia, la solicitud no
puede considerarse abandonada en Jos términos del articulo 39.”

Al respecto considera la Oficina que, efectivamente, habiéndose hecho el
requerimiento el 12 de junio de 2009, la respuesta allegada el 14 de agosto de
2009, tras pedirse prérroga del plazo inicial, se dio dentro del término legalmente
concedido habida cuenta del plazo de prérroga solicitado por el interesado.

Cabe agregar que a la respuesta dada en su momento al requerimiento, se
sumaron con posterioridad otros documentos que clarifican la cesion de derechos
del inventor al solicitante, conforme a la legislacién alemana, como se puede ver
de folios 117 a 145 del expediente, y que se encuentra acorde a la normativa
nacional aplicable.

En ese orden de ideas, admite la Oficina que en este caso particular se ajusté la
solicitud a lo actuado por el procedimiento vigente, tratindose de una solicitud
internacional que entra en fase nacional, de manera que es posible la continuacién
del tramite administrativo.«7S

w5
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En consecuenciaf,;.encuentra ‘este Despacho procedente acceder a la revocatoria
invocada.

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

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decisién contenida en la Resolucion No.
40984 del 08 de agosto de 2010, por medio de la cual se declarb abandonada una

solicitud de patente.

ARTICULO SEGUNDO: 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.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucién a la doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de
apoderada del solicitante: ATLAS ELEKTRONIK GMBH, o a quien haga sus
veces, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede

recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE: = .. .
Dada en Bogota D.C.,alos " * """

#

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y GMERCIO,

ELA/CALLE RESTREPO

Doctora” R
Margatrita Casteﬂanos Abondano
Calle 94 A No. 7 A~ 09 B .
Bogoté D.C. e

302006
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Bogotéd D.C.,

Doctor{a) ‘

MARGARITA CASTELLANOS- ABONDANO
Apoderado (a). y/o Representante de
ATLAS ELEKTRONIC GMBH

REFERENCTA . Radicacidn No. 9 55410
Solicitud internacional "PCT/EP2007/008882
Fecha inicio fase nacional 03/06/2009

Tramite 11

’ Evento 378

* Actuacidn 416
Oficio No. 13778

Folios 1

Teniendo en.cuentafqueyla solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el
expediente 1ndlcadc’en la referencia, relne los requisitos de forma establecidos en
la Decigifn 486 de la’Comigién de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperacidn en
Materia de Patentes (PCT), el ‘Reglamento y la Circular Onica de la Superintendencia
de Industria y Comer01o, ge envia el extracto de la solicitud a 1la Oficina de
Comunlcac1ones para efecto de su publlcac16n en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Cimplase

Dado en Boéoté Dé;¥i o ? 9 ﬁ%@,?@ﬂ

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creac1ones (c)

jesanchl
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