- r_/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resoluciéon N° 15905

Ref. Expediente N° NC2018/0007096

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° 16132 del 23 de mayo de 2019 la
Superintendencia de Industria y Comercio declar6 abandonada la solicitud de Patente
de Invencion correspondiente a la creacion titulada “TOXINA BOTULINICA PARA
TRASTORNOS PRIMARIOS DEL ESTADO DE ANIMO Y AFECTO UTILIZANDO UN
NEUROTRANSMISOR”, con fundamento en el articulo 44 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, al considerar que dentro del plazo de seis meses
contados desde la publicacién de la solicitud, el solicitante no presentd peticién para
gue se examinara si la invencion es patentable.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 09 de julio de 2019 con
el No. NC2019/0007342, encontrandose dentro del término establecido para el efecto,
la sociedad solicitante Revance Therapeutics, Inc., por conducto de apoderado,
interpuso recurso de apelacién el cual sustento, en sintesis, de la siguiente manera:

2.1 Fundamento del recurso.

Sefala el apoderado de la sociedad solicitante, que con fundamento en lo dispuesto
por los articulos 34 y 36 de la Decision 486 de 2000, modifica voluntariamente el actual
capitulo reivindicatorio de 20 a 37 reivindicaciones y presenta division de la solicitud,
sin que ello constituya una ampliacion del alcance de la solicitud como fue
originalmente presentada.

2.2 Acerca de la peticion del examen de patentabilidad

Sefala el apoderado que “(...) la inconformidad del solicitante se centra en que,
contrario a lo alli concluido, este Si realizé solicitud de examen de patentabilidad y
pago la tasa correspondiente, pero por un error cometido de buena fe, lo hizo mucho
antes dentro de otro expediente administrativo que no requeria todavia de dicho pago.”

Procede el recurrente a explicar su afirmacién, sefialando que: “(...) aparentemente,
dentro de los seis (6) meses siguientes a la publicacion de su solicitud en la Gaceta de
la Propiedad Industrial 845 de 22 de noviembre de 2018, y de acuerdo con lo previsto
en el articulo 44 de la Decision 486, no se presentd peticion para que efectuara el
correspondiente examen de fondo.”

A renglon seguido agrega: “En efecto, la fecha limite para solicitar el examen de

patentabilidad de la solicitud de REVANCE THERAPEUTICS expiraba el 22 de mayo

de 2019. Por esto, estando dentro del término legal antes mencionado, el dia 14 de

mayo de 2019 se radicé en SIPI la solicitud de examen de patentabilidad y se pago la
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tasa legal respectiva, de acuerdo con lo previsto en el articulo 44 de la Decision 486 de
2000. De esta forma, el sistema arrojo la correspondiente “discusion”, la cual genero la
conviccion errada e invencible que la peticion habia quedado debidamente realizada.”

Menciona el apoderado que luego de una revision de rutina de los casos publicados en
el sistema de tramites, el dia 23 de mayo de 2019 se percataron de que el pago
realizado no habia sido tenido en cuenta en este expediente y en consecuencia
procedieron a realizarlo nuevamente por pagos independientes, como consta en el
recibo que adjuntan con el escrito del recurso.

Agrega el recurrente que “Solo hasta la expedicion de la Resolucion N° 16132 de 23
de mayo de 2019, y luego de una verificacion exhaustiva de la situaciéon, se pudo
advertir que el pago y la correspondiente solicitud de examen efectivamente se hizo,
pero en un expediente diferente, identificado con el nimero NC2018/0009969.

Como se evidencia, la solicitud y pago del correspondiente examen de patentabilidad
si se hicieron, solo que, debido a un error involuntario generado en el uso de SIPI, se
generd la conviccion equivocada e insuperable que se habia cumplido con la
obligacion prevista en el articulo 44 de la Decision 486 de 2000 dentro del término
legal, sélo percatandose de que se hizo en un expediente diferente cuando se expidio
la decision de abandono de su solicitud. Este error es aun mas evidente si se tiene en
consideracion que el pago que se realizé en el expediente NC2018/0009969, se hizo
casi tres meses antes del vencimiento del término legal para solicitar patentabilidad de
la solicitud, término que solo vence el 8 de agosto de 2019.”

Finalmente sefala el apoderado, que el error cometido obedece a una actuacién de
buena fe, la cual se presume en todas las actuaciones que se adelantan ante la
administracion, de acuerdo con lo estipulado por el articulo 83 de la Constitucion
Politica.

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

3.1. Sobre la normativa andina aplicable a las Patentes de Invencion

En primer lugar es oportuno mencionar que el tramite para el otorgamiento de una
patente de invencion se encuentra establecido en el Titulo Il de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina y demas normas complementarias.

En este orden de ideas, resulta aplicable al caso el articulo 40 de dicha Decision 486,
el cual establece, en cuanto a la publicacion de la solicitud en tramite, lo siguiente:

“Articulo 40.- Transcurridos dieciocho meses contados a partir de la fecha de
presentacion de la solicitud en el Pais Miembro o cuando fuese el caso desde la
fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente tendra caracter publico
y podra ser consultado, y la oficina nacional competente ordenara la publicacion
de la solicitud de conformidad con las disposiciones nacionales.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior, el solicitante podra pedir que se
publique la solicitud en cualquier momento siempre que se haya concluido el
examen de forma. En tal caso, la oficina nacional competente ordenara su
publicacion.”
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Vale anotar que la publicacion tiene los siguientes objetivos: (i) la informacion
contenida en la solicitud se vuelva publica y, por ende, de manera explicita entre al
estado de la técnica; (ii) el inicio del plazo con que cuentan los terceros para intervenir
en calidad de opositores con el propdsito de desvirtuar la patentabilidad de la
invencion; vy, (iii) el inicio del plazo con que cuenta el solicitante para pedir a la Oficina
Nacional Competente la practica del examen de patentabilidad, que para las
invenciones es de seis meses y para los modelos de utilidad es de solo tres meses.

De otra parte, el articulo 44 establece el plazo para solicitar el examen de
patentabilidad de la solicitud, en los siguientes términos:

“Articulo 44.- Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacién de
la solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el
solicitante debera pedir que se examine si la invencion es patentable. Los paises
Miembros podran cobrar una tasa para la realizacion de este examen. Si
transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que se realice el
examen, la solicitud caera en abandono.”

Como se observa, y lo ha ratificado la jurisprudencia comunitaria, del mencionado
articulo 44 “se desprende el establecimiento de una carga adicional para el solicitante
de la patente, que es la iniciativa de un procedimiento dirigido al examen de
patentabilidad de la invencion, toda vez que se le exige, que dentro del plazo fijado por
la disposicion citada, es decir 6 meses contados desde la publicacion de la solicitud, la
formulacion de una solicitud expresa al efecto.”

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina también ha sostenido: “La satisfaccion
de esta exigencia abre un procedimiento intermedio que da lugar a que la oficina
nacional competente pronuncie un primer juicio acerca de la patentabilidad de la
invencion y sobre el cumplimiento de los requisitos para la concesion de la patente. De
ser negativo este juicio, y una vez notificado, el procedimiento ofrece al solicitante la
posibilidad de subsanar, en el plazo fijado por la Decision, los defectos advertidos por
la oficina nacional, con el objeto de obtener una decision definitiva favorable, sin
perjuicio de su facultad de pedir, en cualquier momento del tramite, la modificacion de
la solicitud (...), su conversion (...), division (...) o fusién (...), en los términos alli
previstos, y hasta de retirarla”. (Proceso 151-IP-2005).

De la revision del procedimiento adelantado en este caso se advierte que,
efectivamente, publicada la solicitud el 22 de noviembre de 2018 en la Gaceta No. 845,
correspondia al solicitante pedir el examen de patentabilidad de la solicitud,
acreditando el pago de la tasa correspondiente dentro de los seis meses siguientes a
la publicacion por tratarse de una patente de invencion.

3.2. Acerca de la peticidon del examen de patentabilidad

Del articulo 44 citado, procede establecer que la peticion oportuna del examen sobre la
patentabilidad de la invencidn, dentro del plazo de 6 meses desde la publicacién de la
solicitud, constituye una exigencia obligatoria para el solicitante, cuyo incumplimiento
dara lugar a que se tenga por abandonada la solicitud inicial.

Dicha norma comunitaria deja a discrecion de los Paises Miembros la posibilidad de
cobrar una tasa por la realizacién del examen de patentabilidad de la invencién, de
modo que es de su competencia la fijacion del monto de la tasa y su acreditacion.
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Segun se observa dentro del tramite en estudio, la publicacién del extracto se realizo el
22 de noviembre de 2018, por lo que el plazo para solicitar dicho examen y cancelar la
tasa respectiva se extendia hasta el dia 22 de mayo de 2019, sin embargo, dentro del
plazo establecido no se presentd peticion en tal sentido por parte de la sociedad
REVANCE THERAPEUTICS, razén por la cual se declar6 su abandono con
fundamento en lo dispuesto por el articulo 44 de la Decision 486 de 2000.

3.3 El caso concreto.

Senfala el recurrente que “(...) contrario a lo concluido en la resolucién recurrida, este
S/ realizé solicitud de examen de patentabilidad y pagé la tasa correspondiente, pero
por un error cometido de buena fe, lo hizo mucho antes dentro de otro expediente
administrativo que no requeria todavia de dicho pago.”

Sobre este punto es oportuno aclarar que, una vez fue revisada la informacién que
arroja el sistema de tramites relacionada con el expediente administrativo citado por el
recurrente y distinguido con el N° NC2018/0009969, encuentra este Despacho que la
solicitud correspondiente a “SISTEMA MODULADOR DE PLANEO Y METODO PARA
UN PARACAIDAS RAM-AIR”, fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N°
851 del 08 de febrero de 2019, también se ha verificado que mediante memorial de
fecha 14 de mayo de 2019 radicado bajo el N° NC2018/0009969 se solicito la practica
del examen de patentabilidad de dicha solicitud y se aportd el respectivo recibo de
pago distinguido con el N° 1937748 por valor de $1.097.600.

Ahora bien, contrario a lo mencionado por el recurrente, no se advierte ningun error en
dicha solicitud, pues los datos alli contenidos, como son el numero de radicado, el
titulo de la invencion, el nombre del solicitante y la peticion de examen de
patentabilidad, corresponden al referido tramite, por lo tanto, la equivocacion o el error
a que se refiere el recurrente no se evidencia, no existe prueba alguna que asi lo
permita inferir, en consecuencia, los argumentos expuestos en este sentido no son de
recibo por parte de este Despacho para que prospere la revocatoria solicitada.

Agrega el apoderado: “(...) aparentemente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la
publicacion de su solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 845 de 22 de
noviembre de 2018, y de acuerdo con lo previsto en el articulo 44 de la Decision 486,
no se presento peticion para que efectuara el correspondiente examen de fondo.”

Es del caso mencionar que, una vez se publica la solicitud en la Gaceta de la
Propiedad Industrial el solicitante cuenta con un plazo de seis meses para pedir a la
Administracion que examine si la solicitud es patentable, lo importante es que esta
peticion se realice dentro del plazo otorgado, por lo tanto, la intencion del solicitante
para que se realice el examen de patentabilidad se determina unicamente por la
peticion escrita y expresa en tal sentido, con el respectivo soporte del pago de la tasa
establecida.

La Oficina en esta etapa del tramite verifica que se cumpla con la obligaciéon contenida
en el articulo 44 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, para asi
determinar si el expediente pasa a estudio de fondo, o si por el contrario es declarado
en abandono como ocurrid en este caso en particular, cualquier otra consideracion
como la que se menciona, referida a un aparente error al presentar la solicitud en otro
tramite para el pago del examen de patentabilidad, es ajena a las razones que han
determinado la declaratoria de abandono.
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Sefala el apoderado que: “(...) se radic6 en SIPIl la solicitud de examen de
patentabilidad y se pago la tasa legal respectiva, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 44 de la Decision 486 de 2000. De esta forma, el sistema arrojo la
correspondiente “discusion”, la cual generd la conviccion errada e invencible que la
peticion habia quedado debidamente realizada.”

Sobre el particular es oportuno mencionar, que las discusiones que aparecen en el
Sistema de Informacién de Propiedad Industrial, constituyen una herramienta informal
de comunicacion que tiene la oficina con el solicitante, pero que de ninguna manera
hacen parte del proceso de notificacién formal de los requerimientos o decisiones que
expide la administracion.

Precisamente, en este caso, una vez fue publicada la solicitud, aparte de crearse la
tarea al solicitante para que dentro del plazo de seis meses elevara su peticion de
examen de patentabilidad y efectuara el pago a que habia lugar, en las discusiones del
SIPI también aparecié reflejada esta informacion, igual ocurri6 cuando se vencio el
plazo y se cerrd la discusion frente a este tema.

El recurrente asegura que el error cometido obedece a una actuacién de buena fe, la
cual se presume en todas las actuaciones que se adelantan ante la administracion, de
acuerdo con lo estipulado por el articulo 83 de la Constitucion Politica.

En cuanto tiene que ver con el principio constitucional de la buena fe, en reiterados
fallos la Corte Constitucional ha sefialado lo siguiente: “La jurisprudencia constitucional
ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las
autoridades publicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y
conforme con las actuaciones que podrian esperarse de una ‘persona correcta (vir
bonus)”. Asi la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia juridica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga
la palabra dada”.

Agrega la alta corporacion: “La Corte ha sefnalado que la buena fe es un principio
que de conformidad con el articulo 83 de la Carta Politica se presume y conforme con
este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades publicas deben estar
gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que
los particulares adelanten ante las autoridades publicas, es decir en las relaciones
juridico administrativas, pero dicha presuncion solamente se desvirtua con los
mecanismos consagrados por el ordenamiento juridico vigente, luego es simplemente
legal y por tanto admite prueba en contrario.” (Corte Constitucional. Sentencia C-
1194/08).

Es del caso mencionar que, si bien se presume la buena fe de un solicitante en todas
sus actuaciones ante la Administracién, también lo es que bajo este postulado los
administrados pretendan abstraerse al cumplimiento de los términos y etapas
procesales establecidas por la norma comunitaria. No puede constituir justificacion
valida para no atender una obligacion o cumplir con el deber de responder un
requerimiento, ni el desconocimiento del procedimiento aplicable, ni la falta de
herramientas adecuadas para su seguimiento, puesto que no se trata simplemente de
que se mantenga algun interés frente a la solicitud, sino que es menester estar atento
a satisfacer las demandas que con relaciéon a ella haga la Administracion para cada
momento del tramite, de acuerdo con el procedimiento consagrado en la Decision 486
y demas normas reglamentarias.
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Finalmente, cabe agregar que el pago realizado por el recurrente el dia 23 de mayo de
2019 y que se acredita con el recibo de caja N° 19-41123 por valor de $1.097.600, no
surte efecto legal alguno, debido a que no se presentd dentro de la oportunidad legal
establecida, por lo tanto, la sociedad solicitante si asi lo estima pertinente podra
realizar el tramite de la devolucion del valor consignado por el concepto del examen
ante la Direccion Financiera de esta Entidad.

En conclusién, este Despacho corrobora que el solicitante no adecud el tramite en
términos que hicieran posible su continuacion, por lo tanto ciertamente la
consecuencia a darse es la que fija el articulo 44 citado, sustento legal de la
declaraciéon de abandono de la solicitud. Por lo demas, este Despacho no encuentra
violacion de la ley, vicios de procedimiento, o irregularidades en la expedicion del acto
administrativo que hagan imperiosa la revocatoria invocada, por lo que es del caso
mantener la decisién que aqui se solicita revocar.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion N° 16132 del
23 de mayo de 2019, por medio de la cual se declar6 abandonada la solicitud de
Patente de Invencién correspondiente a la creacion titulada “TOXINA BOTULINICA
PARA TRASTORNOS PRIMARIOS DEL ESTADO DE ANIMO Y AFECTO
UTILIZANDO UN NEUROTRANSMISOR?”, de acuerdo con las razones expuestas en la
parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente Resolucién a la
solicitante Revance Therapeutics, Inc., advirtiéndole que contra ella no procede
recurso alguno, por encontrarse finalizado el procedimiento administrativo.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 13 de abril de 2020
Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO

M W 9 GONZALEZ
Fecha: 2020.04.13

SUPERIN#:EE:TIEAJERIEIT&]U%?#EEI]HERIZII] 23 02 34 COT
Razoén: Validez juridica.
Ubicacién: Bogota,
Colombia.
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