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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 38957

Ref. Expediente N° NC2019/0007787

“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa de un acto de tramite”

LA DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 1 del
articulo 20° del Decreto 4886 de 2011, el articulo 93 de la Ley 1437 de 2011y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante documento presentado ante esta Superintendencia por
BAXTER HEALTHCARE S.A.y BAXTER INTERNATIONAL INC., el 19 de julio de 2019
bajo el radicado N° NC2019/0007787 hizo entrada en fase nacional en el marco del
Tratado de Cooperacion de Patentes “PCT” respecto de la solicitud internacional con
radicado N° PCT/US2017/068554 para la invencién denominada “BOMBA Y CARCASA
PARA PUERTO DE TUBO INTRAVENOSO ANTI OCLUSION”.

SEGUNDO: Que en el curso del tramite de estudio de la solicitud referida en el anterior
considerando, se emiti6 con fundamento en el articulo 45 de la Decisién 486 de la
Comunidad Andina el Oficio N° 2339 del 24 de febrero de 2021, por medio del cual se le
notific6 a las solicitante el resultado del examen de patentabilidad, asi como, las
objeciones planteadas respecto del cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de
la misma.

TERCERO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 5 de marzo de 2021, con
el No. NC2021/0003015, el apoderado de las solicitantes presentd una solicitud de
revocatoria directa respecto del acto de tramite referido en el considerando anterior, con
fundamento en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

Manifesto el apoderado que dentro del tramite de la solicitud de patente de invencion
contenida en el radicado de la referencia se emitié el Oficio N° 8026 del 6 de julio de 2020
por medio del cual se le notificd los resultados del primer examen de patentabilidad, en
donde se expresaron objeciones a la novedad de las reivindicaciones 1,4 a6y 9y 16,
para lo cual presentd el 30 de setiembre de 2020 un nuevo capitulo reivindicatorio
modificado compuesto por 20 reivindicaciones.

De igual forma, indicé que si bien es cierto, el dia 25 de septiembre de 2020 se expidioé
la Resolucion N° 59669 por medio de la cual se modifico el numeral 1.2.2.8 del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio
estableciendo la obligatoriedad del pago de la tasa por concepto de modificacion, aquella
no establecio un término legal para realizar o acreditar dicho pago.

Asi mismo, indic6 que mediante una discusion abierta el 29 de octubre de 2020 por medio
del Sistema de Informacion para la Propiedad Industrial -SIPI-, se le requirio para realizar
el pago de la tasa correspondiente a la modificacion antes indicada, en un plazo de 15
dias posteriores a la fecha de la apertura de la modificacion, por lo que, al no tener una
notificacion oficial de aquello, el pago no fue realizado dentro del término.

Por lo anterior procedio en aplicacion al articulo 34 de la Decision 486 de 2000 a presentar
mediante un radicado N° NC2020/0015439 del 10 de diciembre de 2020 a presentar
nuevamente las modificaciones al capitulo reivindicatorio, las cuales, se corresponden a
aquellas presentadas con la respuesta al primer examen de patentabilidad; sin embargo,
mediante el Oficio N° 2330 del 23 de febrero 2021 se le notifico los resultados del segundo
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examen de patentabilidad, en donde no se hizo mencion a las modificaciones
presentadas desde el 30 de septiembre de 2020 y nuevamente allegadas con el lleno de
los requisitos el dia 10 de diciembre de 2020, con las cuales, se pretendia superar las
objeciones a la patentabilidad formuladas por esta Direccion.

Por lo anterior consideré que el Oficio N° 2339 del 23 de febrero de 2021 al ser un acto
de trdmite puede ser objeto de revocatoria directa en los términos de los numerales 1y 3
del articulo 93 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto aquel no tuvo en cuenta la modificacion
de las reivindicaciones presentada el 10 de diciembre de 2020 bajo el radicado N°
NC2020/0015439, lo cual, resulta contrario a los articulos 13 y 42 de la misma
normatividad.

De igual forma indicé que en el citado oficio esta Direccion se limitd a indicar que la no
aceptacion de la modificacién al pliego reivindicatorio presentado el 30 de septiembre de
2020 obedece a la omisién del pago de la tasa, sin que se le haya formulado un
requerimiento sobre el particular en los términos del articulo 17 de la Ley 1437 de 2011,
pues en su entender aquello resulta en un deber de la Administracion para requerir al
peticionario cuando evidencie que la solicitud se encuentra incompleta, en este caso, la
ausencia del pago de la tasa por concepto de la solicitud de modificacién de las
reivindicaciones.

En atencion a los argumentos expuestos, el apoderado solicitd que se proceda a revocar
el requerimiento contenido en el Oficio N° 2339 del 23 de febrero de 2021, aceptar las
modificaciones a las reivindicaciones presentadas el dia 10 de diciembre de 2021 y en
consecuencia otorgar el privilegio del derecho de patente de invencion o en su defecto
emitir un nuevo requerimiento por no patentabilidad.

CUARTO: Consideraciones de la Direccién de Nuevas Creaciones respecto de la
solicitud de revocatoria directa del Oficio N° 2339 del 23 de febrero de 2021.

A patrtir de la considerandos precedentes, asi como, los argumentos expuestos por la
apoderada de la sociedad solicitante, procede esta Direccion al estudio de la revocatoria
directa promovida respecto de la Oficio N° 2339 de 2021, para lo cual, en primer lugar se
establecera el marco juridico aplicable, seguido se decidir4 sobre la procedencia de la
revocatoria directa en los términos del articulo 94 de la Ley 1437 de 2011, y de forma
posterior entrar al estudio de los argumentos expuestos por el apoderado en los que se
sustenta la presente solicitud de revocacion directa.

4.1. Del marco juridico.

Que de acuerdo con lo establecido por el articulo 93 del Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011-, se dispone lo
siguiente:

“Los actos administrativos deberan ser revocados por las mismas autoridades
gue los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o0
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes
casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposicion a la Constitucion Politica o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés publico o social, o atenten contra
él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.
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Asimismo, el articulo 94 ibidem prevé lo siguiente:

“La revocacion directa de los actos administrativos a solicitud de parte no
procedera por la causal del numeral 1 del articulo anterior, cuando el
peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean
susceptibles, ni en relacién con los cuales haya operado la caducidad para su
control judicial”.

En los anteriores términos queda expuesto el marco juridico aplicable a las revocatorias
directas y sobre el cual este Despacho entrard a tomar una decisién en lo que respecto
de aquella corresponda.

4.2. De la procedencia de la solicitud de revocatoria directa.

Sea lo primero indicar que la finalidad de la revocatoria directa dentro del ordenamiento
juridico colombiano no comporta la suerte de ser un recurso extraordinario en sede
administrativa, pues aquella tiene por finalidad, en caso de ser procedente por algunas
de las causales contempladas de manera expresa por el articulo 93 de la Ley 1437 de
2011, generar la pérdida de vigencia de un acto administrativo por decisibn o
determinacién de la misma Autoridad que lo ha expedido o su superior jerarquico o
funcional.

Asi mismo, conviene indicar que de conformidad con el articulo 94 de la Ley 1437 de
2011, la oportunidad para el ejercicio de la revocatoria directa se entiende ilimitado en el
tiempo por parte de la Autoridad, salvo que el auto admisorio de la demanda del medio
de control correspondiente le haya sido debidamente notificado, sin embargo, en el caso
de las revocatorias solicitadas a peticibn de parte, aquellas deberan observar la
restriccion contemplada por la citada norma cuando la solicitud se sustenta en la causal
primera del articulo 93 de la Ley 1437 de 2011, es decir, la no procedencia cuando se
han presentado los recursos de la via administrativa u operado la caducidad del medio
de control de la actuacion administrativa correspondiente.

En este sentido, es preciso indicar que en la solicitud de revocatoria directa se formula
contra un acto administrativo de tramite el cual, no es objeto de los recursos de la via
administrativa, asi como, tampoco demandable ante la Jurisdiccién de lo Contencioso
Administrativo en atencion a su naturaleza, como quiera que aquellos no comportan una
decision final de la Administracion, sino, en los diferentes actos preparativos de la
voluntad de aquella. Por lo tanto, en el presente caso no es necesario verificar los
supuestos del articulo 94 del Cdodigo de Procedimiento Administrativo, sin perjuicio de
gue se haya invocado como causales de revocatoria las establecidas por los numerales
1y 3 del articulo 93 de la ya citada disposicion procedimental, motivo por el cual resulta
procedente entrar a resolver de fondo los diferentes argumentos sobre los cuales ha sido
formulada la solicitud de revocatoria directo objeto del presente pronunciamiento
administrativo.

4.3. Consideraciones de fondo de la Oficina

Sea lo primero indicar que esta Direccidon es competente para resolver la revocatoria
directa presentada por la apoderada de la solicitante contra el oficio de requerimiento que
fue expedido con ocasion del articulo 45 de la Decision 486 de 2000, en la medida que

el mismo fue expedido en el marco de las competencias del numeral 1 del articulo 20 del
Decreto 4886 de 2011.
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Dicho lo anterior, esta Oficina encuentra que la solicitud de revocatoria respecto del Oficio
N° 2339 del 23 de febrero de 2021 se fundamenta en que en el mismo no se tuvo en
cuenta la modificacién de las reivindicaciones presentadas el 10 de diciembre de 2020
bajo el radicado N° NC2020/0015439, a pesar de que aquella fue presentada en los
términos del articulo 34 de la Decision 486 de 2000.

Con fundamento en lo anterior se procedio a la verificacién de las diferentes actuaciones
surtidas dentro del tramite de la referencia, evidenciado que en efecto el dia 10 de
diciembre de 2020 fue presentada una solicitud de modificaciones a las reivindicaciones
de la solicitud de patente de invencién contenidas en el radicado de la referencia, el cual,
no fue objeto de estudio o rechazo con ocasion Oficio N° 2339 del 23 de febrero de 2021,
lo cual, en efecto implica que frente a dicho acto de tramite no hubiesen estudiado todas
las solicitudes y puntos propuestos por los solicitantes.

Siendo asi, es claro que con dicho acto de tramite, se afectd el debido proceso de las
solicitantes al no estudiarse o determinar de manera concreta si la solicitud de
modificaciones a las reivindicaciones presentadas el 10 de diciembre de 2020 bajo el
radicado N° NC2020/0015439 pueden ser tenidas en cuenta o0 no dentro del presente
tramite en los términos del articulo 34 de la Decision 486 de 2000 y en consecuencia ser
el referente sobre el cual se pueda continuar con el examen de patentabilidad de la
solicitud contenida en el radicado de la referencia de este acto administrativo.

Por lo tanto, esta Oficina encuentra que existe mérito para acceder a la revocatoria directa
del acto de tramite contenido en el Oficio N° 2339 del 23 de febrero de 2021 y asi se
declarara en la parte resolutiva de esta decision.

QUINTO: Etapaen la que continuara el trAmite de solicitud de patente con radicado
N° NC2019/0007787

En atencién a la revocatoria directa decidida en el considerando anterior respecto del
Oficio N° 2339 de 2021, resulta pertinente determinar cual sera el estado o etapa en la
gue continuara el trdmite de la solicitud de patente de invencion con radicado N°
NC2019/0007787.

Al respecto, es necesario indicar que previo a la expedicion del acto de tramite ya citado
a lo largo de esta resolucion, el estado de la solicitud de marras era precisamente el de
“examen de fondo tras requerimiento”; por lo cual, serd a dicho estado en el que
continuara el tramite de la referencia, a fin de que esta Direccion pueda estudiar la
viabilidad o no de la solicitud de modificacidn a las reivindicaciones presentadas el dia 10
de diciembre de 2020 bajo el radicado N° NC2020/0015439 y en consecuencia adoptar
la determinacion que conforme al articulo 45 o 48 de la Decision 486 de 2000
corresponda.

En mérito de lo expuesto esta Direccion,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR en todas y cada una de sus partes el Oficio N° 2339
de 2021, de conformidad con las razones expuestas en el presente acto adminsitrativo.

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER la continuacion del tramite, para tal fin se ordena
regresar el mismo a la etapa del examen de fondo una vez ejecutoriada la presente
resolucion, a fin de que se proceda a la validacion de la solicitud de modificaciones al
pliego reivindicatorio presentado el 10 de diciembre de 2020 bajo el radicado N°
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NC2020/0015439 y posteriormente se adopte la determinacion que conforme a los
articulo 45 o 48 de la Decision 486 de 2000 corresponda, de conformidad con las
consideraciones expuestas en el presente acto administrativo.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolucion a BAXTER
HEALTHCARE S.A.,y BAXTER INTERNATIONAL INC. advirtiéndole que contra ella no
procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 24 de junio de 2021

%Mﬁ,

EDNA MARCELA RAMIREZ OROZCO
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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