Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIHA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION K6 1043
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT 09 68496

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del articulo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién N° 02419 del 27 de enero de 2011, la
Superintendencia de Industria y Comercio declaré abandonada la solicitud de
patente de invencion para la creacién denominada “DERIVADC DE IMIDAZOL
COMO INHIBIDORES DE PROTEINA DE HUSO DE CINASA (EG-5)°, con
fundamento en el articulo 39 de la Decisidén 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, al estimar que la respuesta dada por parte de la solicitante fue incompleta
en razén a que el documento de cesidn no fue allegado conforme lo requerido.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de febrero de
2011, con el numero 09 68496 00007 - 0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, el doctor Carlos R. Olarte, en su calidad de apoderado
de la sociedad NOVARTIS AG, interpuso recurso de reposicién contra la citada
Resolucion, con fundamento en los argumentos que a continuacién se sintetizan:

El recurrente afirma que basa su argumentacion en la posicién que ha expresado
Colombia ante la Oficina Internacional de la OMPI para solicitudes PCT en fase
nacional. Para tal fin, allega copia de la parte correspondiente a Colombia incluida
en la Guia para Solicitantes PCT.

Asi mismo, argumenta que “en esta guia se observa como, claramente, al referirse
a los requerimientos especiales de la Oficina (colombiana) de conformidad con la
Regla 51 bis del PCT, ésta solo solicitara una copia del documento de traspaso de

la solicifud internacional si el solicitante ha cambiado después de la fecha de
solicitud internacional” — subrayado y negrilla originai —.

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

)

Frente a los argumentos del recurrente acerca de que en la Guia para Solicitantes
PCT en el capitulo correspondiente a Colombia se determina que la posicion de
Colombia es solicitar copia del documento de traspaso solamente si el solicitante
ha cambiado después de ia fecha de solicitud internacional, esta Oficina aclara al
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recurrente que el articulo 27 del Tratado PCT y la regla 51bis1 numeral (i) del
reglamente de dicho tratado permiten a esta Oficina, una vez la solicitud PCT
entre en fase nacional, la exigencia de ciertos requisitos nacionales, en este caso,
la cesion de derechos (Art. 26 literal k de la Decision 486). En este orden de ideas,
esta Oficina determina que si bien es cierto que en este caso en particular no se
presentd un cambio de solicitante después de la fecha de solicitud internacional,
también lo es que la Oficina tiene la potestad, como ya se menciond, en virtud del
tratado PCT y su reglamento, de exigir el documento de cesién, como quiera que
en fase internacional no realizé la declaracién de la que habla la regla 4.17 del
reglamento del tratado PCT'.

Ahora bien, revisado nuevamente el expediente en estudio se evidencia que en el
folio 294, antes de declarar el abandono de la solicitud, ya obraba dentro del
expediente una cesion de derechos, debidamente legalizada y apostillada, del
inventor Paul Barsanti a la sociedad NOVARTIS AG. (sociedad solicitante).
Posteriormente, en el folio 300, se observa un documento de cesiéon de derechos
de los inventores Rustum Boyce, Eric Martin, Weibo Wang, Hong Yang a la
sociedad NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS INC., dicho documento se
encuentra debidamente legalizado.

De tal suerte, para el momento de expedicidn de la Resolucién recurrida quedaba
pendiente el documento de cesion de la sociedad NOVARTIS VACCINES AND
DIAGNOSTICS INC. a la sociedad solicitante. No obstante lo anterior, se observa
que con el recurso interpuesto el dia 28 de febrero de 2011, bajo el nUmero 09 —
068496 — 00007, se allegd el documento de cesidén de derechos faltante, es decir,
la cesion de derechos de la sociedad NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS
INC. a la sociedad NOVARTIS AG. (FI. 294), lo cual, para esta Oficina y en este
caso en particular, constituye un complemento de los documentos inicialmente
presentados y, por tal razén, esta Oficina considera que el requisito contenido en
el articulo 26 literal k de la Decision 486 se encuentra cumplido y, por lo tanto,
procede la revocatoria solicitada.

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

' “4,17 Declaraciones relativas a las exigencias nacionales mencionadas en la Regla 51bis.1.8)i) a
v): A los efectos de la legislacién nacional aplicable en unoc o més Estados designados, el petitorio
podra contener una o mas de fas siguientes declaraciones, redactadas en la forma establecida en
las Instrucciones Administrativas: {...] ii) una declaracién sobre el derecho del solicitante, en la
fecha de resentacidn internacional, para solicitar y que se fe conceda una palente, como se
menciona en la Regla 51bis.1.a)i) {...]".
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RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decision contenida en la Resolucion No.
02419 del 27 de enero de 2011, por medio de la cual se declaré el abandono de
una solicitud de patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la continuacién del tramite, para tal efecto se
envia el expediente a la Direccién de Nuevas Creaciones con el fin de disponer la
publicacion de la solicitud, si fuere el caso.

ARTICULO TERCERO: Notificar personalmente el contenido de la presente
Resolucion al doctor Carlos R. Olarte Garcia en su calidad de apoderado de la
sociedad NOVARTIS AG, o a quien haga sus veces, entregandole copia de la
misma y advirtiendole que contra ella no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 3. OCT Xy

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor

CARLCS R. OLARTE
Diagonal 34 No. 5 - 28
Bogota D.C.

Oy

Etabord: Andrés Casas Santofimio.
Revisé: Doris Polo Cérdoba.
Reviso: José Luis Salazar Lépg"ﬂ

Aprobé: Jose Luis Londofo Fernandez. y \{
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