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CORREO CERTIFICADO
Radicaclén :  9-70527- -11-0 Fecha: 2011-06-28 10:46:01
Tramite : 11 PATENTEIYII
Evenfo: 378 FASENACIONAL)

Actuacién : - 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : DILIA MARIA RODRIGUEZ D" ALEMAN Folios 1

Sefior (a) (es)

DILIA MARIA RODRIGUEZ D* ALEMAN
CARRERA 11 NO. 86-53 PISO 6
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 34554

Fecha : 24/06/2011

Expediente : 9-705627

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I
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
héabiles contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 am. a 4:30
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personaimente 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 la resolucién 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 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
4 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique ef nimero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Te! 5880070
radicacién consignado en el sticker Call Center 6513240 . Linea 018000-810165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogot4 D.C. Colombia
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RESOLUCIONN® £3 4554

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

‘Rad. PCT/09-070527

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 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 55117 del 12 de octubre de 2010, la
Superintendencia de Industria y Comercio declaré abandonada la solicitud de
patente de invencion titulada "COMPUESTOS NOVEDOSOS CON ACTIVIDAD
ANTAGONISTA DEL RECEPTOR a 7 NICOTINICO DE ACETILCOLINA", con
fundamento en el articulo 39 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, al estimar que la respuesta dada al requerimiento para adecuar la soficitud .
es incompleta.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de noviembre de
2010 con el nimero 09 070527 00007 0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, fa doctora Dilia Rodriguez D’Aleman, invocando la
calidad de agente oficiosa del solicitante WYETH LLC, interpuso recurso de
reposicion contra la” decisién contenida en la Resolucion No. 55117, con
fundamento en los argumentos que a continuacién se sintetizan:

La recurrente manifiesta que debido a un error el solicitante no informé que “a
sociedad Wyeth habia cambiado su denominacion social por Limited Liability
Company, motivo por el cual se presenté el documento de cesién de los
inventores Simon Hydar y Boyd Harrison a favor de la sociedad Wyeth LLC. Al
respecto quiero aclarar a ese despacho que la cesién no se otorgd a sociedad
diferente, como bien I sostiene en la resolucién acusada al decir que se otorgé
una de Jas cesiones a persona juridica distinta de las que figuran como
relacionadas en el petitorio.”

Agrega la recurrente que en este caso “En efecto, presento copia simple del
Certificado de Conversién de una sociedad a una sociedad de responsabilidad
limitada, en el cual se clarifican los siguientes hechos:

. El nombre tle la sociedad inmediatamente antes de la presentacion de
este certificado de conversion es Wyeth.

. La sociedad fue originalmente constituida el dia 4 de febrero de 1926
bajo las leyas del Estado de Delaware.

. El nombre de la sociedad de responsabilidad limitada en la cual Ia

sociedad ssra convertida, tal como es indicado en su certificado de

Pagina1deb Sede Centro: Car. 13 No 2700 Pisos 3, 4, 5y 10 Conm. 5870000
Sede CAN: Tr. 40A No 38-50 Conm. 5880234
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constitucion, es Wyeth LLC. :
. La conversién fue aprobada de acuerdo con las disposiciones de la
seccibn 266 de la ley general de sociedades del estado de Delaware.

Dicho certificado prueba que la sociedad Wyeth LLC es la misma
sociedad Wyeth titular de la solicitud al momento de contestar el auto y
que lo que sucedié es que dicha sociedad cambié su forma societaria
siendo ahora una LIMITED LIABILITY COMPANY o de responsabilidad
limitada, motivo por el cual dicha sociedad conservé fodo su patrimonio
entre ellos la presente solicitud y nunca le traspasé los derechos a
persona juridica distinta. Desafortunadamente, por un error involuntario
de mi mandante no se informé que la particula LLC habfa sido agregada
en razén al cambio societario.”

Aclara a continuacién la recurrente que ‘para los efectos de la fitularidad de la

solicitud de patente en cuestion el cambio de forma de responsabilidad de la
sociedad a LLC no indica cambio de persona juridica, sino que por el contrario,
solo indica transformacion en la forma como dicha sociedad asume
responsabilidad. En efecto, con el fin de dar a conocer a terceras personas sobre
dicha forma de asuncion de la responsabilidad se inscribié el cambio en su
nombre ahora laméndose Wyeth LLC.”

Concluye esta parte del recurso la apoderada, sefialando que “Desde esfe punto
de vista se podria afirmar que el objefo del anélisis que debe realizar ese
despacho es el de establecer que efectivamente hay una identidad entre la
sociedad ftitular de la invencion, esto es Wyeth y Wyeth LLC y la sociedad
solicitante de la patente, y que la abreviatura puede acompariar o no al nombre o
razon social.:

Manifiesta por otra parte que °si se mira detenidamente el certificado de
conversién de una sociedad a una sociedad de responsabilidad limitada es claro
que la inscripcién del cambio de responsabilidad de la sociedad fue hecho el 09 de
noviembre de 2009 fecha en la cual ya habfia nacido el acto juridico y ia voluntad
de la sociedad Wyeth LLC de cambiar su forma societaria y dicho acto también
tuvo lugar dentro del término legal para confestar el aufo. Este hecho es
plenamente subsanable motivo por el cual presento dicho -certificado con su
traduccion que seréd presentado debidamente apostillado denfro de los siguientes
dias para subsanar completamente este error formal y para que esa
Superintendencia tenga todos los elementos al fallar nuevamente este recurso.”

Finalmente, pide la recurrente tener en cuenta que “el escenario bajo el cual se
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cometié ese error involuntario se obré de buena fe, ... La buena fe de mi
mandante se observa en todo momento al dar respuesta oportuna al requerimiento
presentando el documento de cesion actuando de forma desprevenida y honesta.”

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

La recurrente afirma que debido a un error el solicitante no informé que la
sociedad Wyeth habfa cambiado su denominacién social por Limited Liability
Company, ‘motivo por el cual se presenté el documento de cesién de los
inventores Simon Hydar y Boyd Harrison a favor de la sociedad Wyeth LLC. Al
respecto quiero aclarar a ese despacho que la cesién no se otorgé a sociedad
diferente, como bien lo sostiene en la resolucién acusada al decir que se otorgo
una de las cesiones a persona juridica distinta de las que figuran como
relacionadas en el petitorio.” '

Sea lo primero sefialar que la abogada Dilia Maria Rodriguez D'Aleman, presentd
ante esta Superintendencia el 26 de enero de 2011, poder otorgado por la
sociedad Wyeth LLC, actual solicitante, de manera que estd facultada para
interponer el recurso que ahora se entra a resolver,

Argumenta la recurrente, en relacidon con la decisiéon de declarar abandonada la
solicitud, que el documento de cesion de los inventores Simon Haydar y Boyd
Harrison, firmado el 10 de noviembre de 2009, no se otorgé a una sociedad
diferente de Wyeth LLC.

Al respecto esta Oficina considera pertinente precisar que, en efecto, el 19 de
enero de 2010 se allegé documento de cesion de derechos de Simon Haydar y
Boyd Harrison a Wyeth |LLC. '

Ahora bien, a folio 256 puede encontrarse que tras la presentacion del escrito de
correcciones y modificaciones los solicitantes en este tramite son: Siena Biotech

S.P.A. y Wyeth, por lo que resulta pertinente establecer si las sociedades Wyeth 'y

Wyeth LLC son la misma persona juridica y, por tanto, la cesién de derechos
hecha a la primera puede considerarse valida.

Considera la recurrente que en este caso operé la conversién de una sociedad a
una sociedad de responsabilidad limitada y que "El nombre de la sociedad
inmediatamente antes de la presentacién de esfe certificado de conversion es
Wyeth. La sociedad fue originalmente constituida el dia 4 de febrero de 1926 bajo
las leyes del Estado de Delaware. El nombre de la sociedad de responsabilidad
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limitada en la cual la sociedad sera convertida, tal como es indicado en su
certificado de constitucion, es Wyeth LLC. La conversién fue aprobada de
acuerdo con las disposiciones de la seccién 266 de la ley general de sociedades
del estado de Delaware.”

Revisados los documentos que soportan la solicitud se advierte que frente a la
sociedad Siena Biotech S.P.A. no hay objecidn alguna por parte de esta Oficina,
de manera que las cesiones de derechos efectuadas a esta compafifa estan
acordes por lo requerido por la normativa aplicable.

Por otra parte, la solicitud internacional PCT/IB08/00090 fue presentada el 16 de
enero de 2008 teniendo como solicitantes a: SIENA BIOTECH S.p.A. y WYETH
PHARMACEUTICALS .

Aunque no hay constancia en el expediente de la transformacién o conversion de
la sociedad mencionada en la solicitud internacional en la sociedad Wyeth, por lo
que esta Oficina no hizo reparo alguno, si hay un “Certificado de Conversion de
una Sociedad a Compafifa de Responsabilidad Limitada”, y en el cual se indica
textuaimente que “El nombre de la . sociedad inmediatamente anterior a la
radicacién de este Certificado de Conversion es Wyeth. El nombre bajo el cual se
constituyé originalmente la sociedad es American Home Products Corporation... El
nombre de la compafiia de responsabilidad limitada en Ja cual se convertira la
sociedad conforme se presenta en este Certificado de Constitucion, es Wyeth
LLC.” (Folios 324 a 334) .

Ahora bien, aunque este documento fue allegado con posterioridad al vencimiento
del plazo para responder al requerimiento (01 de diciembre de 2010), también lo
es que tal modificacién en el nombre del solicitante habia operado desde el 09 de
noviembre de 2009, y sélo por descuido del solicitante no fue allegado
oportunamente al expediente para acreditar dicha circunstancia, como ahora se
reconoce. Adicionalmente, a la fecha de hoy ya se encuentra completa la
solicitud, de manera que en aras de dar aplicacién a los principios que rigen las
actuaciones administrativas esta Oficina encuentra satisfecho el mencionado
requisito. ;

De lo antes expuesto se puede concluir que, dado que se trata de una misma
sociedad, la cesion de derechos efectuada por los inventores Simon Haydar y
Boyd Harrison a Wyeth LLC es acorde con lo previsto en la legislacion aplicable.
Cabe advertir, ademas, que la sociedad a la cual se hace la cesion es la misma
que figura como solicitante, ademés de Siena Biotech S.p.A.
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En ese orden de ldeas puede concluirse que la solicitud en cuestién cumple con
{os requisitos de forma que hacen posible la continuacién del tramite; por lo tanto,
encuentra este Despacho procedente acceder a Ja revocatoria invocada.

_Con fundamento en las anterlores consideraciones, el Superintendente de
lndus’ma y Comercio

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decisién contenida en la Resolucién No.
55117 del 12 de octubre de 2010, por medio de ia cual se declaré 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
publicacidn de la solicitud, si fuere del caso.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucién a la doctora Dilia Rodriguez D’Aleman, en su calidad de apoderada de
Wyeth LLC, 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., a los 2 4 JUN, 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

\
\

\

JOSE MIGYEL DE DA CALLE RESTREPO

/
Doctora
Dilia Rodriguez D’Aleman
Carrera 11 No 86 — 53, piso 6
Bogota D.C.

Elaboré: Jesus Fernel Garcla f F 2

Revisé: Doris Polo Cérdoba g
Revisé: José Luis Salaza =

Aprobé: José Luis Londofio g\
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Doctor (a)

RODRIGUEZ D" ALEMAN DILIA MARIA
Apoderado (a) y/o Representante de
SIENA BIOTECH S.P.A.

WYETH PHARMACEUTICALS

REFERENCIA Radicacién No. 9 70527
Solicitud internacional PCT/IB2008/000090
Fecha inicio fase nacional 16/08/2009

Tramite 11
Evento 378
Actuacidn 416
Oficic No. 14399
Folios 1

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el
expediente indicado en la referencia, refine los requisitos de forma establecidos en
la Decisidén 486 de la Comisién 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 publicacién en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Ctmplase 1( 0 @tT,Zﬂli
Dado en Bogotd DC,

:JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

jesanchl
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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 09 070527

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 635 DE
FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2011 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 14 DE MARZO DE 2012

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera 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.
Sl NO ' X




