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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 9065

Ref. Expediente N° NC2017/0010890

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion N° 27418 del 24 de abril de 2018, la Direccién de
Nuevas Creaciones declaré abandonada la solicitud de patente de invencion titulada
“DERIVADOS DE MAITANSINOIDE, CONJUGADOS DEL MISMO, Y METODOS DE
USQO”, con fundamento en el articulo 39 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, al estimar que la sociedad solicitante no present6é respuesta al
requerimiento contenido en el Oficio N°17583 notificado por fijacion en lista de fecha 18
de diciembre de 2017.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de mayo de 2018, con
el numero NC2018/0005708, la sociedad solicitante, a través de su apoderado,
interpuso recurso de reposicion contra la Resolucion N° 27418 del 24 de abril de 2018,
con los siguientes argumentos:

2.1 Frente a la respuesta al requerimiento.

Sefala el apoderado de la sociedad recurrente: “Con el debido respeto, manifiesto ante
su Despacho que REGENERON PHARMACEUTICALS, INC., no esta de acuerdo con
la decision tomada, dado que como se puede evidenciar con la copia del radicado que
se anexa al presente escrito, el requerimiento realizado a través del Oficio N° 17583 del
18 de diciembre de 2018, si fue respondido dentro del término legal (el dia 13 de abril
de 2018) y en cumplimiento de las demas disposiciones legales.

Por un error de digitacion en el encabezado del memorial presentado se digité el N°
SD2017/0010890 y no, N° NC2017/0010890, sin embargo, tal y como se puede verificar
en el documento anexado, el contenido adicional que acompariaba el encabezado del
memorial indicaba “Fase nacional de Solicitud de Patente PCT, REGENERON
PHARMACEUTICALS, INC.” y el contenido del escrito presentado, claramente permitia
observar que se trataba de un tramite de solicitud de Patente y no de Signos Distintivos,
de manera que el funcionario de turno que recibié el memorial para radicarlo no tuvo la
diligencia de observar la informacion adicional del encabezado ni la informacion
contenida en el escrito y procedio a radicarlo como un documento independiente en el
expediente N° SD2017/0010890, razén por la cual la respuesta al requerimiento no
figura en el expediente de la referencia y se concluyé que ésta no habia sido
presentada. Su despacho puede verificar facilimente este hecho en el Sistema de
Informacion de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio
(SIPI).

En virtud del articulo 41 del Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, y ademas, en virtud del principio de legalidad, del debido proceso y de
responsabilidad en la actuacion administrativa, le solicito amablemente se revoque la
decision que declara abandonada la presente solicitud, dado que carece absolutamente
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de sustento juridico, y se continte con el correspondiente tramite, publicando la solicitud
de Patente de Invencion titulada “DERIVADOS DE MAITANSINOIDE, CONJUGADOS
DEL MISMO, Y METODOS DE USO” EN LA Gaceta de Propiedad Industrial.

Es preciso mencionar que la solicitante, como administrada confia en que la informacion
suministrada para realizar los procedimientos establecidos en la ley, sera revisada y
usada de manera correcta y diligente por la administracion a la hora de realizar los
tramites encomendados y de tomar las decisiones correspondientes...”

Finalmente sefiala el apoderado: “En el caso concreto, la solicitante confié plenamente
en que su Entidad tendria en cuenta la respuesta presentada al requerimiento realizado
en el Oficio N° 17583, sin embargo, la decision tomada se vio afectada por un error de
su Entidad al hacer caso omiso de la informaciéon y documentacion suministrada en
dicha respuesta, lo que afecta el principio de confianza legitima y de seguridad juridica
que mi representada tiene en la administracion.”

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

3.1. Antecedentes administrativos.

Para verificar las razones que fundamentan la impugnacion del acto administrativo por
medio del cual se declaré6 abandonada la solicitud radicada bajo el expediente de la
referencia, se hizo una nueva revision de las actuaciones surtidas en este tramite
encontrandose que con fecha 26 de octubre de 2017 se presento solicitud de patente
para la invencion titulada “DERIVADOS DE MAITANSINOIDE, CONJUGADOS DEL
MISMO, Y METODOS DE USOQ’.

De igual manera encuentra este Despacho que mediante Oficio N° 17583 notificado el
18 de diciembre de 2017, la Direccion de Nuevas Creaciones con fundamento en lo
dispuesto por el articulo 38 de la Decisidon 486 de 2000, requirio al solicitante por la falta
de claridad y concision del capitulo reivindicatorio presentado, acorde con lo dispuesto
por el articulo 30 de la Decisidon 486 de 2000. Asi mismo expreso que, para efectos del
examen de patentabilidad, unicamente se tendrian en cuenta las primeras diez (10)
reivindicaciones, de acuerdo con la tasa cancelada con la presentacion de la solicitud.

Finalmente se encuentra que mediante Resoluciéon N° 27418 del 24 de abril de 2018,
se declaré el abandono de la solicitud con fundamento en lo establecido por el articulo
39 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, al estimar que el
solicitante no presentoé respuesta al mencionado requerimiento.

3.2 Sobre la norma aplicable.

Es oportuno mencionar que, el procedimiento que se despliega para el tramite de las
patentes de invencion, modelos de utilidad, disefios industriales y esquemas de trazado
de circuitos integrados, se encuentra establecido en la Decision 486 de la Comisién de
la Comunidad Andina, Circular Unica expedida por la Superintendencia de Industria y
Comercio y demas normas que la reglamentan.

Para el caso de las patentes de invencion, el Titulo Il, capitulo Il de la Decisidén 486, al
referirse a los requisitos que debe contener la solicitud de una patente establece en su
articulo 26, entre otros, los siguientes:
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“Articulo 26.- La solicitud para obtener una patente de invencion se presentara
ante la oficina nacional competente y debera contener lo siguiente:

(..

¢) una o mas reivindicaciones;

(..)

g) el comprobante de pago de las tasas establecidas;

(...)
Por su parte, el articulo 39 de la mencionada Decision 486 establece:

“Articulo 39.- Si del examen de forma resulta que la solicitud no contiene los
requisitos establecidos en los articulos 26 y 27, la oficina nacional competente
notificara al solicitante para que complete dichos requisitos dentro del plazo de
dos meses siguientes a la fecha de notificacion. A solicitud de parte dicho plazo
sera prorrogable por una sola vez, por un periodo igual, sin que pierda su prioridad.

Si a la expiracion del término senalado, el solicitante no completa los requisitos
indicados, la solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacion. Sin
perjuicio de ello, la oficina nacional competente guardara la confidencialidad de la
solicitud.” (Subrayado fuera de texto).

3.3. El caso bajo examen.

En el presente tramite administrativo se requirié al solicitante mediante Oficio N° 17583
notificado el 18 de diciembre de 2017, para que presentara respuesta a las
observaciones formuladas por la Direccion de nuevas Creaciones, relacionadas con
aspectos formales de la solicitud, concretamente, se sugiri6 modificar las
reivindicaciones 1y 2 por la falta de claridad y concision, acorde con lo dispuesto por el
articulo 30 de la Decision 486 de 2000. Asi mismo se indicé al solicitante que para
efectos del examen de patentabilidad, unicamente se tendrian en cuenta las primeras
diez (10) reivindicaciones, de acuerdo con la tasa cancelada con la presentacién de la
solicitud.

Ahora bien, los argumentos expuestos por el apoderado se centran en dos puntos
esenciales: El primero de ellos, referido al hecho de que se esté declarando el abandono
de la solicitud por no haberse presentado respuesta al mencionado requerimiento,
cuando en realidad si hubo una respuesta que fue radicada de forma errada el dia 13
de abril de 2018 en el radicado N° SD2017/0010890 y no en el radicado
NC2017/0010890 como debid corresponder.

El segundo de ellos, relacionado con la confianza de los administrados en la Entidad,
pues pese a que se cometid un error al momento de radicar la respuesta, la
administracion debid revisar y usar la informaciéon de manera correcta y diligente dentro
del tramite encomendado, para no afectar el principio de la confianza legitima y
seguridad juridica.

Una vez revisada la base de datos con que cuenta esta Superintendencia, se evidencia
que notificado el requerimiento de forma el dia 18 de diciembre de 2017, el plazo inicial
de dos meses contados a partir del dia siguiente de la notificacion, se extendié hasta el
dia 19 de febrero de 2018, plazo fue prorrogado por dos meses mas a solicitud de parte,

Pagina 3 de 5

Sefior cludadano, para hacer seguimlento a su solicitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
www.slc.gov.co ~ Teléfono en Bogota: 5920400 -~ Linea gratuita a nivel naclonal: 018000910165
Direcclén: Cra. 13 # 27 - 00 plsos 1, 3, 4, 5,6, 7 Y 10, Bogota D.C.- Colombla

Teléfono: (571) 5870000 ~ e-mall: contactenos@sic.gov.co

| 5 es de todos de Colombia

9 Nuestro aporte es fundamental,
= al usar menos papel contribulmos con el medio amblente

El futuro Gobierno




7

|

»
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

>

Resolucion N° 9065
Ref. Expediente N° NC2017/0010890

acorde con lo dispuesto por el articulo 39 de la decision 486, en este caso la fecha de
vencimiento para atender el requerimiento, se extendio hasta el dia 22 de abril de 2018.

Ciertamente, como lo expresa el recurrente, aparece un archivo radicado como
documento independiente el 13 de abril de 2018 en el tramite distinguido con el N°
SD2017/0010890, cuyo contenido hace referencia a un tramite de solicitud PCT donde
el titular de la solicitud es la sociedad Regeneron Pharmaceuticals, Inc., al revisar su
contenido se evidencia que con él se presenta respuesta al requerimiento de forma
contenido en el Oficio N° 17583 y se adjunta un nuevo capitulo reivindicatorio
conformado por 111 reivindicaciones, respuesta que sin lugar a dudas no puede
corresponder al tramite de signos distintivos distinguido con el N° SD2017/0010890, de
la solicitud de extension territorial de la marca ADIATEK.

En cuanto al argumento referido a que la administraciéon debié revisar y usar la
informacion de manera correcta y diligente dentro del tramite encomendado, no es de
recibo por parte de este Despacho, pues la obligacion de atender los requerimientos en
debida forma como corresponde, radica en cabeza del solicitante y no de la
administracion. En este caso en particular, tratandose de una radicacion como
documento independiente, la cual no suministraba informacién distinta al nombre del
solicitante, no fue posible asociarlo como la respuesta presentada al requerimiento de
forma expedido dentro del tramite administrativo NC2017/0010890.

Asi las cosas, pese a que las aclaraciones en este sentido se presentan en esta
instancia del tramite, es evidente que dentro del término de ley si se presenté una
respuesta al requerimiento de forma contenido en el Oficio N° 17583 que no se puede
desconocer, la cual reposa dentro de la administracidon y debe ser objeto de valoracion
por parte de la Direccién de Nuevas Creaciones de esta Superintendencia.

Por lo tanto, en aplicaciéon de los principios que rigen la actuacién administrativa y
presumiendo la buena fe de que trata el articulo 83 de nuestra Constitucion Politica,
accede este Despacho, en este caso en particular, a revocar la decision contenida en la
Resolucion N° 27418 del 24 de abril de 2018, por medio de la cual se declaré abandonada
la solicitud de patente de invencidn de la referencia.

En consecuencia, se devuelve el expediente a la Direccion de Nuevas Creaciones, para
que internamente proceda al desglose y traslado del documento radicado como
independiente el dia 13 de abril de 2018 en el tramite distinguido con el N°
SD2017/0010890 y sea incorporado al tramite distinguido con el N° NC2017/0010890,
como respuesta a requerimiento, de acuerdo con las razones expuestas anteriormente.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucion N° 27418 del
24 de abril de 2018, por medio de la cual se declar6 abandonada la solicitud de patente
de invencion titulada “DERIVADOS DE MAITANSINOIDE, CONJUGADOS DEL
MISMO, Y METODOS DE USO”.

ARTICULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Direccién de Nuevas Creaciones de
esta Superintendencia, para que internamente proceda con el desglose y traslado del
documento radicado como independiente el dia 13 de abril de 2018 en el tramite
distinguido con el N° SD2017/0010890 y sea incorporado al tramite distinguido con el
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N° NC2017/0010890 como respuesta a requerimiento, de acuerdo con las razones
expuestas anteriormente.

ARTICULO TERCERO: Disponer la continuacion del tramite, que para todos los efectos
legales es el estudio de la respuesta radicada el dia 13 de abril de 2018, frente al
requerimiento de forma contenido en el Oficio N° 17583 notificado el 18 de diciembre
de 2017.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
solicitante Regeneron Pharmaceuticals, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede
recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 28 de febrero de 2020
Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO

M W % GONZALEZ
Fecha: 2020.02.28

SHPEIiIN#‘I?SE:TI:AI;:ERIEITI;]HEEI:?YLEEMEREII] 230400 COT
Razon: Validez juridica.
Ubicacion: Bogota,
Colombia.
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