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Doctori(a)

CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA
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BOGOTA! D.C. COLOMBIA

REFERENCIA Radicacidn No. 0 7997
Tramite 2
Evento 323
Actuacidn 440
Folios 2

Estimado (a) Doctor(a)

En atencidn al contenide de las comunicaciones relacionadas con el expediente
citado| en el asunto, adjunto le remito la certificacién con la informacién de los

pagos |de la(s) tasa(s) de mantenimiento del certificado de Patente de Invencién
nimero |28589. '
|

Es de | anotar que la aplicacién de los pagos se hace de acuerdo a la fecha de
presentlacién y al periodo solicitado en tal escrito. En el caso de presentar en la
casilla periodo/estado: PENDIENTE APLICACION O DESGLO%E; se solicita informe a esta
oficin s1 desea que sea aplicado para el siguiente periodo, de ser asi, debera
manifesgtarlo por escrito como complemento de informacién a -la anualidad. Lo

anterior debe hacerse de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 80 de la Decisién
486/00 y la resolucidn de tarifas vigente.

En el 'evento de no aceptar la aplicacién indicada en el parrafo anterior, si lo

estima | conveniente podrd solicitar por escrito el desglose del(los) mencionado(s)
pago(s).

i

Atentame

MARIA CONSUELO CASIJ REY
Secretrdria General Ad Hoc

KON



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
I

RAD.:0 7997

|

Secretraria General Ad Hoc

CERTIFICA

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 80 de la Decisién 486 de la

Comisidén de 1la Comunidad Andina y las resoluciones de las tasas aplicables; se
allegaron los siguientes recibos oficiales de caja, ?orrespondientes a las tasas de
manteiimiento del certificado de Patente de Invencidén ntmero 28589:

Sa— -

Recibo Fecha Radicado |Presentado Por Periodo o Estado (AAAA/MM/DD)

7-4222 2007/02/08 GONZALEZ GONZALEZ JULIANA

2007/02/08 al 2008/02/08

8-40881 2008/05/22 CASTELLANOS ABONDANC MARGARITA

2008/02/08 al 2009/02/08

1

Se expide en Bogotd D.C., a log 17 dias del mes de Ocﬁubre de 2008

{
MARIA CONSUELO CASIJ REY
{

mbuitrag

!
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HONORABLES CONSEJEROS |

\
CONSEJO DE ESTADO |

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. W

SECCION PRIMERA &WJ {

: s . WWWWIM

Referencia : Accién de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de las Resoluciones N°
28157 de 26 de octubre de 2006 y N° 1465
de 30 de enero de 2007, expedidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio.
|
1
i

Demandante : ALZA CORPORATION

Demandada : LA NACION = SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO

Yo, Germdn MARIN RUALES, mayor He edad, domiciliado en
Bogota, D.C., identificado con l& Cédula de ciudadania
N° 79.155.665 de Usaquén, portador de la tarjeta
profesional de abogado N° 64.239 del Consejo Superior de

la Judicatura, obrando como apoderado de ALZA CORPORATION,

- sociedad domiciliada en S50, Page? Mill Road, Palo Alto,

California, Estados Unidos de Amér

I
1

poder que me ha sido otorgadoc por el Doctor Emilio FERRERO,

ica, de acuerdo con el

representante principal en Colombia para la Propiedad

Industrial de ALZA CORPORATION, respetuosamente manifiesto

que, en ejercicio de la accién de nulidad y restablecimiento

del derecho, consagrada en el articulo 85 del Cédigo

Contencioso Administrativo, y mediante el tramite del proceso

ordinario de la jurisdiccién  de lo contencioso

administrativo, demando 1la nulidad de las Resoluciones N°
28157 de 26 de octubre de 2006 vy N° 1465 de 30 de enero de
2007, proferidas por el Superintendente de Industria vy
Comercio, vy solicito se restablegca el Derecho de mi

N 1T 860.041.367-3

A
A\

7)(1) 347-3611
7){1) 547-3170
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representada, en los términos de las peticiones gque mas

adelante formulo.

I. PETICION INICIAL

Previamente a que el Honorable Consejo de Estado

decida sobre la admisién de la deménda Yy a efecto de dar

cumplimiento con el inciso primero: del articulo 139 del

Cédigo Contencioso Administrativo, solicito respetuosamente a

este Despacho se oficie a la Superintendencia de Industria y

Comercio a efecto de que expida copia auténtica de los actos

administrativos aqui impugnados (No. 28157 del 26 de octubre

de 2006 y No. 1465 del 30 de enero de 2007,

Superintendente de Industria

proferidas por el

y Comercio) asi como la

certificacién de ejecutoria de la resolucidn No. 1465 del 30

de enero de 2007, toda vez que la misma puso fin a la via

gubernativa.

|
La. anterior peticién 1la fundamento en el hecho de que

la Secretaria de 1a Superintendencia de Industria y Comercio

no ha expedido dichas copias ni dicha‘certificacién, a pesar

de haber sido oportunamente solicitadas, como 1o demuestran

los memoriales aportados a 1la presente demanda como anexo de
la misma.

IT. PARTES.

2.1 Parte demandante.

La parte demandante es 11 sociedad ALZA CORPORATION,

ociedad legalmente constituida de conformidad con las

leyes
del estado de Delaware, con domicilio principal de sus
1]

egocios en 950 Page Mill Road, Palo Al;o California,
l
U

| ‘ ;
Emilio FERRERO, domiciliado en 1a ciudad de Bogot4§,

Estados
nidos de América Y representada en Cdlombia por el Doctor

Repiblica

|
t

et e e
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de Colombia, en su calidad de representante para la Propiedaq

Industrial de la misma. | ;

i

2.2 Parte demandada.

Lo es La Nacidén - Superintendencia de Industria Y
Comercio, representada por el Supéerintendente de Industria ¥
comercio, el Doctor Jairo RUBIO . ESCOBAR o quien haga sué

veces, domiciliado en Bogota, D.C.

IIT. PETICIONES ; '

Solicito al Honorable Consejo de Estado que en la

sentencia se hagan las siguilentes declaraciones: t

3.1. Que se decrete la nulidad de 1las siguienteé

decisiones de la Superintendencia de Industria Yy

i
Comexrcio:

3.1.1.Articulo Segundo de la Resolucidén N° 28157 de 26 de
octubre de 2006, mediante la cual el Superintendenté

de Industria y Comercio decidid Negar el privilegio

de patente a las reivindicaciones 7 a 20 de la
“invencién DENOMINADA “VEHICULOS VISCOSOS DE FASE
SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE

UTILIZAN DICHOS VEHICULOS”.

3.1.2.Resolucién N° 1465 de 30 de enero de 2007, mediante’

la cual se resolvid desfavorablemente el recurso de

i [d . ) . ‘
reposicidén interpuesto pox mi representada, contra,

la Resolucidén N° 28157 de 2006, confirmando 1lo

decidideo en su ARTICULO SEGUNDO v declarandd

agotada la via gubernativa.
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3.2. Que como consecu@ncia de las anteriores:
declaraciones, a titﬁlo de restablecimiento del:
derecho, se ordene ' 3 la Superintendencia dei

a la invencidn denominada “WEHICULOS VISCOSOS DE FASE

SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN

DICHOS VEHICULOg” solicitada el g de febrero deg 2000
|

bajo el exXpediente admﬂnistrativo No. O0.007.997,§ por

' |
cuanto la misma cumple con todosg los requisitos rara ser
1

objéto del pPrivilegio de'patente.

S€ ordene a 14 Superintendencia de Industrig y
Comercio efectuar 13 ‘inscripcién del tituloe de
‘patente @ nombre de la{sociedad ALZA CORPORATION,

el Registro de la Propiehad Industrial.
\

en

Comercio, bPublicar ep la Gacetg de 1a
Industrialh la Ssentencia

de la referencia,

IV. HECHOos '

:Los  hechos que dan origen a esta accidén son log

Siguientes:

4.1, El Doctor Emilio FERRERO, obrando g nombre de la

beticionaria ALZA CORPORATION, Presentd e1 g de

febrero de 2099 ante la Divigigp de Nuevasg Creacioneg :

de 1la Superintendencia de Indus

tria vy Comercio ung

I
solicitud de Patente | de invencién, denominada
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de expediente ndmero 00.007.997.

Mediante concepto técnico; No. 322, 1la Divisidn de
Nuevas Creaciones, solidité a la sociedad ALZA

i
'
i

CORPORATION diera respuesta al Examen de Forma,

sollc1tando los 81gu1entes documentos: 1i)Copia de 1a
sol;c1tud de la cual seé reivindica prioridad; iig
Traduccién del capitulq reivindicatorio de l?
solicitud'de la cual se reivindica prioridad.

El .14 de abril de 2000,' el Doctor Emilio FERRERD

4 P ; : T :
presentd un memorial ante la Divisién de Nuevag

¥

. A i
observaciones

t

formuladas por esta of1c1na a la solicitud de patente

Creaciones, dando respuesta a las

presentada el 8 de febrero de 2000 a nombre de ALZA
CORPORATION

La solicitud se publicé en la Gaceta de la Propiedad

Industrial No. 514 del 22 de marzo de 2002.

: )
: 1
[ - 5

i
El 06 de septiembre de 200?, el Doctor Emilio FERRERO

solicitdé a la Divisidn dé Nuevas Creaciones que s$

efectuara el examen de patentabllldad de 1la sollc1tud
de patente :

R

kY

Mediante el Oficio No. 12119 notificado por f13a01on

en lista el 17 de febrero de 2005, para que dentro del

término de sesenta (60) dlas contados a partir de 1a

fecha de notificacién del mismo, la solicitante

i
h1c1era valer los argumentos vy las aclaraciones que

con81derara pertinentes § con respecto a las
: {

obsérvaciones planteadas en el mismo frente a 14

patentabllldad de la 1nven01on reivindicada. @

i

Mediante Memorial radicado El dia 17 de mayo de 2005,
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el Doctor Emilio Ferrerb, en su condicidén de apodérado
de la compafiia ALZA CORPORATION, solicitd un plazo de
30 dias para dar re%puesta al Oficio No. 12119,
notificado por fijaciéﬁ en lista del 17 de febrero de
2005. : |

Mediante memorial radicado el 27 de junio 2005, el
Doctor Emilio FERRERO,len su calidad de apoderado de
la compafiia ALZA CORPORATION, dio respuesta al Of%cio
No. 12119, notificado pér fijacidén en lista del 17 de
febrero de 2005 Y se presentd un nuevo pliego

reivindicatorio.

Mediante el Oficio No. §176 notificado por fijaciéﬁ en
lista el 6 de octubre de 2005, para gue dentro del
término de sesenta (60)| dias contados a partir de 1la
fecha de notificacién del mismo, la solicitante

. 1
hiciera wvaler 1los argumentos y las aclaraciones lque

considerara pertinentes con respecto a las
observaciones planteadag en el mismo frente a 1la
|

Patentabilidad de 1a invéncién reivindicada.

Mediante memorial radicado el 13 de febrero 2006, el

Doctor Emilio FERRERO, e€n su calidad de apoderado de
o | : -

la compafiia aLza CORPORATION, dio respuesta al Oficio

No. 9176, notificado por fijacidén en lista del 6ide

octubre de 2005, junto don el cual presentd un nuevo

pliego reivindicatorio.

Mediante el Oficio No. 5547 notificado por fijaciénien
. |

lista el 25 de mayo de 2006, para que dentro del

término de sesenta (60) dias contados a partir de 1a

fecha de notificacidn ;del mismo, la solicitante

hiciera valer 1los argumentos y las aclaraciones que

considerara pertinentes con respecto a las

observaciones planteadas en e] mismo frente a la



4.13.

4.14.

4

ndlcada |

|
sto 2006, el

ante memorial radicado o1 24 de 33°
derado de

Medi
Doctor Emilio FERRERO, en su calidad de 2apP®
#ia ALZA CORPORATION, jio respuestd al oficio
lista del 25 de

1a compal
r fljacién en

notificado jole)
ntd un nuevo

NO . 5547,
mayo A4e 2006, junto con el cual prese
pliego reivindicatorio.
Mediante Resolucién. N° 58157 del 26 de octuble de
2006, el Superintendente de Industria Yy Comercio,
decidid nedgar parc1almente el pr1V1leglo de patente de?
invencién a 1ia creacidn denomlnada wyEHICULOS
VISCOSOS DE FASQ SIMPLE NO ACUOSO0S ESTABLES X
FORMULACIONES QUE UTIiIZAN DICHOS VEHICULOS”. _

e noviembfe de 2006 s€ interpone rechrso de
28157 de 26

gl dia 30 4
resolucién NOo .

L5
reposicién en contra de la
de octubre de 2006.‘
i
16. El dia 30 de enero de 2007 s€ expide 12 resol&cién No.
e forma desfavorable a los

4

1465 en la que S€ Qesuelve a
1 recurso de reposicién

&efendido e

exreses de ml
octubre de 2006.

int

e Industria

Su erlntendente d
ue lLas mismas fuyeron

as de nulldad
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De acuerdo con las resoluciones arriba mencionadas
proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio,

la patente solicitada por mi representada denominada

“VWEHICULOS VISCOSOS DE FASE SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y

FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS VEHICULOS” no es

susceptible del privilegio de ‘patente va que las
7 a 20 no cumplién con el requisito de
claridad exigido por el articulo 30 de la Decisién 486 de la

Comunidad Andina.

i
‘.
‘ .
\ Teniendo en - cuenta lo anteriormente
|
1

mencionado,
procederemos a explicar los fundamentos legales por los
cuales consideramos que la invencidén solicitada por mi

representada titulada “WEHICULOS VISCOSOS DE FASE SIMPLE NO

| ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS

VEHICULOS” debe ser protegida por el pr1v1leglo de patente de
invencién.

1 Violacién de la ley por aplicacién indebida del

1.
\ articulo 30 de la Decisidén 486 de la Comisidén de 1la
E

Comunidad Andina.

Inicialmente pongo de presenté al H. Consejo de

stado que la referenc1a que hizo la Admlnlstra01on en los
itos acd impugnados al articulo 30 de 1la Decisidn 486 fue

indebidg por cuanto el mismo no resultaba aplicable al

p‘esente caso por las siguientes razones:
|

La Decisidén 344 era la norma Comunitaria Andina que se
encontraba vigente al momento en que la solicitud de

patente fue presentada a nombre de mi representada ante

la Admlnlstra01on

los criterios de patentabilidad de 1la

Decisidén 344 eran los que debia tener en cuenta 1la

X En consecuencia,
\ Administracién al momento de
|

efectuar el estudio de
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I

én de mi representada, tal y

ﬁatentabilidad de la invenci

como lo ordena el Tribunal de Justicia de 1la Comunidad
Andina:

'

“Acerca del transito legislfiativo y la definicién de

la ley aplicable es pertinente sefialar que, por lo.

general, una nueva norma él sewr expedida regularé:
los hechos que se produzcan a partir de su vigencia;
es decir que la ley rige para lo venidero segin lo

establece el principio de ‘irretroactividad. Pero es |

+
claro que no constituye aplicacién retroactiva de la

ley, el hecho de que una norma posterior se utilice

para regular los efectos futuros de una situacidén

planteada bajo el imperio de' la norma anterior”.

"Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el

fin de garantizar el respeto a 1las exigencias de

seguridad juridica, en los casos de transito

legislativo ha diferencidndolos aspectos de caracter

sustancial de aquellos de ‘naturaleza procedimental

contenidos en las normas, para seflalar de manera
reiterada que la

norma comunitaria de caricter

sustancial no es retroactiva, pues el principio de
irretroactividad establece que al expedirse una nueva

norma, é€sta regularad, por lo general, los hechos que ‘
. . K 1
se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no

tafectard derechos consolidados en la época anterior a

Su entrada en vigor. La norma sustantiva no tiene

' }
efecto retroactivo, a menos que por excepcidn se le

haya conferido tal calidad; este principio constituye

una garantia de estabilidad de los derechos '
adquiridos.”? : \

'

L

Asi entonces, es claro que si la solicitud de patente |

de invencién de mi representada fue presentada el 8 de

febrero de 2000, 1la Ley aplicable al caso en estudio era la

L

Proceso 45-IP-2006. Tribunal de Justicia de 1la Comunidad Andina. Pag. 14

\ | e
\ . . v



Decisidn 486, que solamente entrd a regir hasta el 1 de
diciembre de 2000.

Por lo tanto, si se tiene en cuenta que la Decisidén
344 no establecia como requisito de patentabilidad el que la

solicitud de patente fuera clara, se debe concluir que

cualquier referencia a este requisito de parte de 1la

Administracidn resulta indebido Yy poﬁ ende, violatorio de la
Ley.

Sin. embargo, independientemente de que la Decisidn 486
no resultara aplicable al presente céso y de que la Decisién

344 no hiciera referencia alguna en su articulado al concepto

razones por las

\ de claridad de 1a solicitud, procederemos a explicar las

cuales las reivindicaciones 7 a 20

\presentadas por mi representada, si eéran claras, de acuerdo

‘con el articulo 30 de la Decisidn 485 de la Comisién de 1la
‘Comunidad Andina.

El articulo 30 de la Decisién 486 de la Comisién de 1la
Comunidad Andina, establece:

“ARTICULO 30.- Las reivindicaciones definirin la materia

que se desea proteger mediante la patente. Deben ser

clarag y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcidén. ”

De un lado, se tiene el concepté de claridad, gue de

acuerdo con el articulo 30 de la Decisién 486, se refiere 3
que la solicitud debe estar redactada de tal forma que el

examinador de patentes pueda comprenderla cabalmente, tal vy

como lo seflala el Manual Andino de Patentes:

“"Las Reivindicaciones son 1la parte mads importante de la

solicitud, pues definen 1la invencidén a proteger vy

Decisidén 344 de la Comisién de la Comunidad Andina y no la
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De estgy forma,

no es clars, la misma No  puede sger entendida

examinador

i

delimitan e} alcance de. esa Proteccidén. Eg fundamental

dque sean clarasg Y concisas para que:

'

Puedan determinar sin  ambigiiedad hasta dénde

llegan.los derechos ael titular 1a patente . #?

Y por lo tanto no  puede determinar si es

patentable o pne.

éstado del arte, esto es,
las reivindicaciones 1 a la 2¢.

Administracign fue posible

por los documentos Citadosg,

que la misma no €ra clara, esto es

comprenderla cabalmente.

que afectarian 1g bPatentabilidad de
Asi entonces, gi para 1la
el encontrar documentog que

e las reivindicaciones 1 a

imposibilitado a realizar e]

de Invencidn en lasg Oficinas de
+ 2004, Pag. 35,

|
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examen de fondo, ya que si, éste no entiende las

reivindicaciones le resultaria imposible buscar el estado del.

arte mas cercano, cotejar la reivindicaciones con el fin de

determinar si la invencién es novedosa y finalmente ver si la.

invencidén es obvia o evidente.

En el caso en estudio, es claro que si el examinador

e e

de patente tuvo los suficientes elementos de juicio para, en

sSu criterio, concluir que la invencién de mi representada no

era susceptible de ser protegida por el derecho de patente,

€s precisamente porgue el pliego reivindicatorio de la

invencién era lo suficientemente claro como para permitir un

estudio detallado y de fondo de 1a solicitud.

siguiente con

: Asi entonces podemos concluir lo
E respecto a las razones por las cuales resultd indebida la
I
)

aplicacién, del articulo 30 de la Decisién 486 Y por ende
‘ vioclatoria de 1la ley:

! ‘ .
\ O Porque ‘la Decisidn 486 no resultaba aplicable al
presente caso.

© Porque la Decisién 344 1o contenia referencia

alguna al concepto de claridad como requisito para
proceder al estudio de ﬁondp de una solicitud de

\ Patente de invencién.

© Porque el concepto de claridad de la Decisién 486
esta ligado a 1la comprensién de la invencién capaz

de permitir la evaluacidn de fondo de 1a misma, de

tal manera que si es posible llevar a cabo dicho

eéstudio de fondo no resulta pPosible hablar de falta
de claridad.

Por las anteriores razones, respetuosamente solicito

} ,
aﬂ H. Consejo de Estado acceder a, mis pretensiones,

1

1

1

¥

R——
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|

E
i
|
!
\

i

la Administracidén el otorgamiento de la patente reivindicada.

5:2: Antecedentes de Patentabilidad de la Invencidbn

Reivindicada.

1 Finalmente quiero poner de presente al H. Consejo de
Estado que las solicitudes de patenté presentadas por mi
%representada'en diferentes lugares del mundo sobre la misma

\invencién reivindicada en el caso de la referencia le han

sido concedidas, por considerar que .gozan de todos los

equisitos de patentabilidad exigidos Yy por estar

%edactadas de forma clara.

\ Es claro que si una Oficina de Patentes extranjera,

gonsiderd que las reivindicaciones . presentadas

|

patentables,

eran

es precisamente por que las mismas estaban

redactadas de tal forma que al examinador le fue posible

c?mprender la invencién y finalmente otorgarla por

c&nsiderar que " gozaba de novedad, nivel inventivo Yy

aplicacidén industrial.

Por lo tanto, el hecho de que una patente haya sido
coLcedida por otra Oficina de Patentes yiespecialmente por
una que aplique los mismos eriteries }de patentabilidad
consagrados en la legislacién colombiana para estos efectos
debe ser considerado siquiera como un indicio en cuanto a

la |claridad y por ende sobre su novedad y nivel inventivo

de la invencidn en cuestidn.

l El indicio es 1la prueba indirectal‘por excelencia,
gracias a que se toma como punto de parﬁida un hecho vya
conocido por medio del cual, el Juez, apoygdo en las reglas
de la ldégica, la experiencia y la sana critica, adquiere

certeza de la existencia de otro hecho.

\

declarando la nulidad de los actos impugnados y ordenando a 1
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declarando la nulidad de los actos impugnados y ordenando a

e

la Administracién el otorgamiento de 1la patente reivindicada.

5.2. Antecedentes de Patentabilidad de la Invencidn . T

‘ .
Reivindicada. ]

Finalmente quiero poner de presente al H. Consejo de

Estado que las solicitudes de patente presentadas por mi

\representada en diferentes lugares del :mundo sobre la misma ‘

tinvencién reivindicada en el caso de la referencia le han

1
'sido concedidas, por considerar que gozan de todos los
1 i

%equisitos de patentabilidad exigidos Y pPor estar

i ‘
redactadas de forma clara. :

Es claro que si una Oficina de Patentes extranjera,
considerd  que las

reivindicaciones & presentadas eran |
patentables, es precisamente por que las mismas estaban
|

rédactadas de tal forma que al examinador le fue posible
)

cqmprender la invencién Y finalmente Otorgarla por '

co%siderar que - gozaba de novedad, nivel inventivo v

¥
1 2
aplicacién industrial. ‘

Por 1lo tanto, el hecho de gue una patente haya sido

conFedida bor otra Oficina de Patente

§ Yy especialmente por ' ’
una\ que aplique los mismos

criterigsi de patentabilidad

con$agradq§ en la legislacién colombiana para estos efectos

! : __— s g
debq Ser considerado siquiera COomo un indicio en cuanto a

la %laridad Y Por ende sobre su novedad y. nivel inventivo

i L ‘s
de 1la invencidon en cuestidn,

El indicio es 1a prueba indirecta por excelencia,

gracias a gue se toma como punto de partida un hecho vya

conocido por medio del cual, el Juez, apoyadb en las reglas
de lﬁ 1égica,

la experiencia Y la sana critica,

adquiere
{
certe%a de la existencia de otro hecho.

’t
|
|
\
|




1

En consecuencia, si bien ellhecho que una Oficina de
Patentes extranjera hava reconocido gue una invencidn es
patentable y por lo tanto redacta@a en forma clara, tal vy
como lo hicieron las oficinas de Pétentes Europea, de Nueva
Zelanda, y de China, no es plena prueba de que esa
invencidn es patentable, no se puede ignorar la decisién
tomada por esas Oficinas. De tal forma, ese hecho nos
demuestra que de un estudio anterﬁor serio, se reconocid

que las reivindicaciones 7 a 20 presentadas por mi

representadas efectivamente son claras y por lo tanto
patentables.

|
1

Sobre este tema, la Decisién 4@6 ha establecido que

bien las Oficinas de Patentes de  los paises andinos no

tienen la obligacién de adoptar en sus exdmenes de

patentabilidad las conclusiones de los exdmenes de

patentabilidad adelantados por otras oficinas de patentes

del mundo, dichos resultados de los examenes de

patentabilidad si pueden ser tenidos en cuenta y hasta
suplir el que les corresponde realizar en el estudio de las

solicitudes sometidas a su consideracidn.

El articulo 46 de la Decisidén 486 sefiala al respecto
lo siguiente:

M

"La oficina nacional competente podra reconocer los
resultados de los examenes referidos en el literal b)
como suficientes para acreditar el cumplimiento de las

condiciones de patentabilidad de la invencién.”

Dicho esto, es claro que el ordenamiento comunitario

i acepta gque solicitudes ya otorgadas en el exterior

sirvan de prueba de la patentabilidad de 1a invencidn

materia de estudio.
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\ En consecuencia, si se sigue ‘el procedimiento 1égico
| exigido por la prueba indiciaria el juez debera partir del
\ hecho cierto que la invencién solicitada por —mi
representada en su reivindicacionesi7 a 20 estaba redactada
en forma clara Yy due por lo tanto fue considerada cOmO
novedosa € inventiva y due al ser estos requisitos los
mismos exigidos eén Colombia para lel otorgamiento de la
patente, dicha invencidn puede por tanto rambién ser objeto

5, de patente en Colombia.

asi entonces, no S€ puedel negar due bajo la
legislacidn colombiana los resultados de los examenes de
patentabllldad de la invencidn efectuados por oficinas de
patentes en el exterior deben tener siquiera la entidad de

un indicio con respecto +a la patentabllldad de dicha

x invencién en Colombia.

De esta forma al analizar el pliego reivindicatorio de
\ las patentes Yya concedidas en el extranjero junto con el
‘ pliego reivindicatorio de la invencién, se puede observar

\ que las reivindicaciones presentadas en el extranjero son
las mismas aca presentadas. 1

Asi entonces, es claro que el hecho gue oficinas de

patentes tan prestigiosas Yy aVénzada§ como la Europea, la

de Nueva Zelanda Y la de China hayan aceptado la

patentabilidad de la invencidén de mi¥representada, debe al

\

| menos hacernos pensar en la forma en gue estamos estudiando

la invencidén y reconsiderar la patentabilldad de la misma.

2. Conclusidén

\ De acuerdo con todo 1o anteriormente explicado es claro
que 1las resoluciones por las cuales 1a Administracién negd el
privilegio de patente a las re1v1nd1cac1ones 7 a 20 de la

| solicitud de mi representada, deben ser declaradas nulas vya

|
i
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forma clara y ;
tienen nivel 1nventive
\ VI, PRUEBAS
|
‘Atentamente solicito a este Despacho
decretar COmMo  pruebasg
\d

os ¥
tirdn en
10 de 14 demanda
\
VII. anExog
Presento Con este documento los siguientes anexos:
7. Documento de Poder Otorgado pork la Sociedad ALzZA
CO PORATION, a los Doctoreg German ca
Go:Lalo PERDOMO
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\ 7.4. Dos ejemplares de esta demanda Y Sus anexos, uno de
[}
\ ellos para que se surta el traslado a la entidad demandada, ‘ ‘ f

uno para el Ministerio Piblico, y otra copia de la demanda

sin anexos, para el Archivo de esa Corporacién.

VIII. NOTIFICACIONES

|
%.1. A la parte demandante.

A o

La sociedad ALZA CORPARION, recibiré notificaciones en ‘ I

la Carrera 42 N°¢ 72- 35 de la ciudad de Bogota, D.C., en 1a : |
persona del Doctor Emilio FERRERO,: en  su calidad de
representante para la propiedad industri%l en Colombia.

\ El suscrito apoderado recibiri n@tificaciones en la
Sécretaria de esa Seccidén O en sus dficinas de abogado,

situadas. en la Carrera 4* N° 72 - 35 de esta ciudad.

La Nacién - Superintendencia’ de Industria vy
Comércio, recibira notificaciones en cabeza del

!

Sefior ‘ |
Superintendente de Industria vy Comerc1o doctor

Jairo
RUBIO- ESCOBAR & qulen haga sus veces,l en el Edificio

Bochiica, Carrera 13 N° 27-00, Piso 10° de Bogotéa, D.cC.

Honorables Consejerég f

- MARIN RUALEGS

C.C. No. 79.%55ZE§§/de Usaquén
T.P.A. No. 64.239 del C. S. pe 1a J.

amtmn,

e e
e o e e,

GER

ey
S
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SOLICITUD 00 07997
En respuesta a la peticion del solicitante, se conceéptua lo siguiente:

1. Documentos estudiados: |
1

Se tuvo en cuenta la solicitud de Accidén de Nulidad por parte del solicitante, el capitulo
descriptivo de los folios 2—40 y el capitulo reivindicatorio presentado de los folios 263—266
|

2. Objeto de la invencion

Segun las reivindicaciones 1 a 20 de la presentb solicitud, se refiere a vehiculos no
acuosos estables de fase simple y formulaciones que contienen dichos vehiculos. Las
formulaciones comprenden un agente de beneficio uniformemente suspendido en el
vehiculo, la formulacion es capaz de ser almacenada a temperaturas que van desde el frlo
hasta la temperatura corporal por largos periodos 'de tlempo . {

Clasificacion internacional de patentes A 61 K 9/00
|

3. Respuesta a los argumentos del solicitante

3.1. El sefior solicitante afirma lo siguiente "...se puede afirmar que si una solicitud no es
clara...no puede ser entendida por el examlnadory .no puede determinar si es patentabie
o no. Sinembargo...la Administracién encontré 7 documentos...no resulta coherente que
luego niegue por razones de claridad las reivindicalciones 7 a 20 por no ser claras, ya que
si éste no entiende las reivindicaciones le resultaria imposible buscar el estado del arte
.mas cercano...En el caso en estudio, es claro que si el examinador tuvo los suficientes
elementos de juicio para....concluir que la invencién de mi representada no es susceptible
de ser protegida por el derecho de patente, es precisamente porque el pIiego
reivindicatorio...era lo suficientemente claro como para permitir un estudio detallado y de
fondo de la solicitud....”

En respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que en los oficios 12119, 9176
y 5547, especificamente en el punto de “Claridad de la solicitud” donde se dice que: “Las
reivindicaciones se relacionan _con un numero_extremadamente grande de posibles
combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen con términos
vagos como ‘“vehiculo viscoso”_‘“disolvente” ‘“tensioactivos” o “polimeros”_los cuales
abarcan un gran _numero de posibilidades. _Se le recuerda al solicitante que las
reivindicaciones deben ser claras por si mismas y que una composicion se define por sus
componentes especificos y la proporcidn de los mismos para que se diferencie de las
existentes en el estado de la técnica.”, a lo cual el solicitante, en su dltima respuesta,
restringié el objeto presentado para el vehiculo viscoso de las reivindicaciones 1-6,
objeto que si fue concedido (contrario a las afirmaciones del solicitante), debido a que se
mencionaron compuestos especificos y rangos de los mismos que permitieron dlferencuar
claramente lo reivindicado de lo conocido en el arte para que se le fuera concedido el
privilegio solicitado; por el contrario la reivindicacion 7 es una reivindicacion independiente
que pretende proteger una formulacién viscosa que comprende un vehiculo (disolventes,
tensioactivos y polimeros) y un agente beneflco de lo cual se desprende que dicha
reivindicacién :




Independiente, asi como sus reivindicaciones dependientes 8-18, se relacionan con un
numero extremadamente grande de posibles combinaciones de compuestos, debido a que

tales compuestos se definen con términos vagos como “vehiculo viscoso”, “disolvente”;
“tensioactivos” o “polimeros”, “agente benéfico”, “antioxidante”, “‘péptido”, “proteina”;.

“nucledtido”, “hormona”, “virus”, “anticuerpo”, los cuales abarcan un gran namero de

posibilidades que no definen de manera clara la materia técnica que se desea proteger (tal
como se fue notificando a lo largo del examen de fondo) y, por lo tanto, tales
reivindicaciones no permiten ser estudiadas; ademas no es I6gico asumir que una
\».reivindicacién independiente dependa de lo dicho en otra reivindicacion independiente °

tomo lo pretende afirmar el solicitante. De igual manera, la reivindicaciones 19 y 20 no

efinen de manera especifica las condiciones de preparacion del vehiculo de la
reivindicacion 1, ya que la expresion “bajo condiciones secas y mezclarlos bajo vacio a
témperatura elevada” de dichas reivindicaciones no definen ninguna materia técnica que
preda reproducir una persona versada en la materia, es decir, la materia reivindicada no
eT suficiente para que se le pueda efectuar el examen de fondo correspondiente.

En conclusion, las reivindicaciones 7-20 no son claras ni concisas, de acuerdo a lo
establecido por el articulo 30 de la Decision 486.

Teniendo en cuenta los argumentos arriba explicados:

- Se ratifica que el contenido de las reivindicaciones 7-20 (folios 263-266) no son claras ni
concisas y se recomienda NEGAR el privilegio solicitado para dichas reivindicaciones.

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Numero 3248 Jefe de la Division Nuevas | Codigo 202024
creaciones ‘

m

e

\1\‘



‘,, R i

CAVELIER
ABOGADOS
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SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. . W 3 j
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H. Consejera Ponente: Dra. CLAUDIA ROJAS LASSO ‘ 5

E. S D. ’
Expediente : 2007-00248-00 ' 3
Referencia : Accién de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de las Resoluciones N°
28157 de 26 de octubre de 2006 y N° 1465 de
30 de enero de 2007, expedidas por la
Superintendencia dg Industria y Comercio. i
i i
; .
E_‘ Demandante : ALZA CORPORATION !
Demandada : LA NACION - SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y !

COMERCIO

Yo, German MARIN RUALES, mayor de edad, domiciliado en

Bogota, D.C., identificado con la - (Cédula de ciudadania N°

% 79.155.665 de Usaquén, portador de .la tarjeta profesional de |
abogado N° 64.239 del Consejo Su?erior de la Judicatura,

oggando como apoderadoc de ALZA CORPORATION S.A., encontrandome

P4 .
déntro de la oportunidad prevista en el articulo 208 del Coédigo

i

Contencioso Administrativo, procedo a GORREGIR la demanda de la |

(s e

referencia.

Los aspectos objeto de reforma‘scn los siguientes:
|
1. Se reforma el capitulo III dq PRETENSIONES DE LA DEMANDA,!
modificando el numeral 3.2 y adicionando una pretension
subsidiaria bajo el numeral 3.2.1, en el siguiente sentido:
Solicito al Honorable Consejo de Eséada que en la Sentencia se

ordene: - : |

\
NIT 860.041.367-3 |

* |
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3.2. Pretensidn de restablecimiento del derecho.

Que como consecuencia de las anteriores |declaraciones, a titulo de
restablecimiento del derecho se ordene| a la Superintendencia de
Industria y Comercic otorgar el priyilegio de patente a la
TOTALIDAD de la invencién denominada “WEHICULOS VISCOSOS DE FASE
SIMPLE NO ACUOSOS ESTABLES Y FORMULAC&ONES QUE UTILIZAN DICHOS
VEHICULOS” solicitada el 8 de febrero de 2000, y que se encuentra
bajo el expediente administrativo No. 100.007.997, por cuanto la

!
misma cumple a cabalidad con los requisitos para ser objeto del

privilegio de patente.

/ \
3.2.1 Primera pretensién subsidiaria| de restablecimiento de

derecho.

Que como consecuencia de la declaratorifa de nulidad de los actos
aqui demandados, a titulo de restablecimiento del derecho se

ordene a la Superintendencia de Industria vy Comercio otorgar el

privilegio de patente a las reivindicaciones cuya patentabilidad |
haya sido comprobada en el proceso, bien sean las reivindicaciones
siete (7) a la dieciocho (18) correspondientes al producto o las

reivindicaciones diecinueve (19) a la veinte (20) correspondientes |

al proceso.

|
2. Se reforma el capitulo V. de FUNDAMENTOS DE DERECHO, en el

sentido de incorporar nuevos argumentos bajo una estructura

diferente y replantear en general dicho acdpite. Para efectos de |
mayor entendimiento, se sustituird en_sL

totalidad el acdpite de i
FUNDAMENTOS DE DERECHO, en los siguientes términos: '

V. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1
Nulidad de las Resoluciones N° 28157 de 26 de Octubre de 2006 y N°

1465 de 30 de enero de 2007, proferidas por la Superintendencia de

Industria y Comercio.

Mediante la Resolucidédn N° 28157 de '2¢ de Octubre de 2006 la
Superintendencia de Industria vy Comerci¢ en el ARTICULO SEGUNDO, |
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decidié: “Negar el privilegio de patente solicitado para las

|
reivindicaciones 7 a 20 contenidas en |los folios 270 a 272 del

expediente” por falta de claridad.

En este mismo orden de ideas, la Regolucién N°® 1465, la cual
resolvié el recurso de reposiciédn inte#puesto, decidié confirmar
la decisién contenida en la Resolucién No. 28.157 de 26 de octubre

de 2006.

‘ . .
En la presente demanda se presentaran tres cargos de ilegalidad:

el primero encaminado a probar que la Afdministracién no aplicd la
normatividad aplicable para el estudio de fondo de la solicitud de |
patente; el segundo referente a la violacién al debido proceso por

cuanto no se siguieron las formas propias del procedimiento

administrativo establecidas en el articulo 45 de la Decisidn 486
de la Comunidad Andina de Naciones; y|el tercero, encaminado a

demostrar que las razones juridicas alegadas por la Administracidén |

para negar el privilegio de patente a las reivindicaciones 7 a 20

eran infundadas.

1. Violacién de la ley por aplicacién indebida del articulo 30 de

la Decisién 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina de
]

Naciones.

Al llevar a cabo el examen de patentabilidad y al negar el
privilegio de patente de las reivindicaciones 7 a 20, la
Superintendencia de Industria y Comercio|se bas6é en el articulo 30

de la Decisién 486. No obstante, ésta |no era la norma juridica |

(Deéisién) aplicable para el estudio de fondo del caso, por cuanto

la solicitud de patente fue presentada |el 8 de febrero de 2000, !

momento en el cual se encontraba vigente |la Decisién 344,

En efecto, 1la Decisién 486 no resultaba aplicable por las |

I

siguientes razones:
|

* La Decisién 344 era la norma Comupitaria Andina vigente al

% momento de presentarse la solicitud de patente ante la

E Administracién a nombre de mi representada ALZA CORPORATION.

. . . » ‘
® Por consiguiente, 1los criterios |de patentabilidad de 1la

Decisién 344 eran los aplicables jal momento de realizarse el

estudio de patentabilidad por parte de la Administracién, a }




VELIER

BOGADOS

contrario  sensu de los criterios de  patentabilidad

establecidos en la Decisidn 486.

En relacién con el transito legislative de la Decisidén 344 a la

Decisién 486, el Tribunal Andino de Justicia se ha pronunciado

diciendo: !
“Lo manifestado resulta no sdélo de la aplicacidn de los
principios generales del derecho sobre trdnsito legislativo
sino, ademds, de las previsiones de la Disposicidn
Transitoria Primera del Régimen| Comin de Propiedad
Industrial establecido por la Decisién 486 de la Comisidn
de la Comunidad Andina, de lo que|l es posible determinar
gue, en materia de derecho sustanpjal, el aplicable en el
periodo de transicidn estad ; constituido por las

disposiciones vigentes en la fecha de la presentacidn de la
|

respectiva solicitud.
Al respecto el Tribunal ha sefialado que:

“"Acerca del trdnsito legislativo } la definicidn de la ley
aplicable es pertinente sefalar éue, por lo general, una
nueva norma al ser expedida regblaré los hechos que se
produzcah a partir de su Vigenciaﬂ es decir que la ley rige
para lo venidero segun lo esﬁablece el principio de
irretroactividad. Pero es cldro que no constituye
aplicacidn retroactiva de la ley, 'el| hecho de que una norma
posterior se utilice para regular |los efectos futuros de
una situacidn planteada bajo &l | imperio de la norma

anterior”. |

"Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de
garantizar el respeto a las .exigencias de seguridad
juridica, en los casos de trdnsito legislativo ha
diferenciado los aspectos de | cardcter sustancial de
aquéllos de naturaleza procedi@ental contenidos en las
normas, para seflalar de manera reiterada que la norma
comunitaria de cardcter sustanciql no es retroactiva, pues
el principio de irretroactividad %stdblece que al expedirse

una nueva norma, ésta regulard, por |lo general, los hechos
i

que se produzcan a partir de su. vigencia, por lo que no

336
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2 . { 4 .
afectard derechos consolidados eny época anterior a su

|
sustantiva no tiene efecto

entrada en vigor. La norma
|

én se le haya conferido
de

retroactivo, a menos que por excepci
tal calidad; este principio consfiituye una garantia

’”

estabilidad de los derechos adquiridos

—— e e

Asimismo ha manifestado:

’ “Un derecho de propiedad industriél vdlidamente concedido

es un derecho adquirido y en ;razén de la seguridad
' juridica, una norma posterior np debe modificar una
, situacidén juridica anterior. (Prpceso N° 114-IP-2003.

Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Marca: “EBEL”.

Publicada en la G.0.A.C. N° 1028, de 14 de enero del
2004) .7 ! |

;

Conforme a lo anterior, si la solicitud|de patente fue presentada

cuando la Decisién 344 se encontraba aun| vigente, esto es, el 8 de

febrero de 2000, la Ley Aplicable parajel estudio de fondo o de

patentabilidad, y en general para todds los aspectos de naturaleza

sustancial del caso en concreto, era |la Decisidén 344 y NO la

Decisidén 486, la cual solamente entré 4 regir a partir del 1 de

Diciembre de 2000.

i

La aplicacién indebida de la Decisidn 486 de la Comunidad Andina,
siendo la Decisién 344 1la aplicableﬂ al asunto en cuestién como
arriba se explicd, por cuanto la solicitud de patente se presentd

el 8 de febrero de 2000, conllevd a due se negara parcialmente el

|
privilegio de patente. Lo anterior, .por cuanto los criterios de
i

patentabilidad bajo el imperio de la Pecisién 344 eran diferentes, .

pues la misma no establecia en ninguna d¢e sus normas relacionadas!
con el régimen de patentes, que el primer paso en el estudio de'
fondo de una solicitud de patente era| el de determinar si LAS'
REIVINDICACIONES ERAN CLARAS, de talfmanera que si no era asi, ld
Oficina de Patentes estaria legitimada para negar el privilegio de;

patente.

l

! TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Proceso 45~IP—2006,‘
sentencia de 19 de abril de 2006y Proceso [155-IP-2005, sentencia de 19

de octubre del 2005. ' |
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En efecto, bajo el régimen de la Decigién 344 1la claridad de la
solicitud hacia referencia a un rqquisito de forma de la
solicitud, que se traducia en que las objeciones a este respecto
solo se podian efectuar en el oficioc de| forma, es decir, antes de
la publicacién y del estudio de fondo dg fondo de la solicitud, de
tal manera gue una vez superada dicha!etapa de revisidén de los
requerimientos formales de la solicitud, no existia fundamento
legal alguno que ©permitiera a la; Administracién negar la

patentabilidad de la invencién con base jgen su falta de claridad.

Por el contrario, bajo el esquema ,de al Decisidén 486, el
legislador Andino, al incluir el reqﬁisito de CLARIDAD de LAS
REIVINDICACIONES establecid una cglsal sustancial de NO
PATENTABILIDAD.

Como se observa no es de poca monta;|la inaplicabilidad de la
Decisién 344, pues fue en Gltimas lo que conllevé la negativa

parcial del privilegio de patente solicitado por mi representada.

En consecuencia, la referencia al requisjito de claridad de las
reivindicaciones contenida en el articylo 30 de la Decisién 486
como base para negar el privilegio de patente a las
reivindicaciones 7 a 20 fue indebida y |se constituye en un vicio
de nulidad de las Resoluciones N° 28157!de 26 de Octubre de 2006 y
N° 1465 de 30 de enero de 2007 proferidas por la Superintendencia
de Industria y Comercio, por cuanto a ia solicitud de patente de

la invencién denominada ““WVEHICULOS VIBCOSOS DE FASE SIMPLE NO
ACUOSOS ESTABLES Y FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS VEHICULOS” 1le

fue aplicada una norma que no regqulaba como criterio de

PATENTABILIDAD la CLARIDAD de las reivihdicaciones.

2. Violacién de la ley por falta de aplilcacién del articulo 45 de

la Decisién 486 de la Comisién de la Cbmunidad Andina.

1
|

Bajo este acapite probaremos que, aun dando aplicacién a la
Decisién 486 de la Comunidad Andina de| Naciones, los actos aqui

demandados resultan igualmente nulos por |haberse violado el debido

proceso. Veamos:
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El articulo 45 de la Decisidén 486 establs

Durante el
Creaciones de la Superintendencia de Ind
tres examenes de fondo sobre la solicitu

como se profirieron los Oficios No. 12119

Especificamente en punto al cumplimiento
de las reivindicaciones, en el Oficio N\

Nuevas creaciones determind:

solicitud,

Creaciones de la SIC sefiald:

Articulo 45.- Si la oficina
encontrara que la invencidén no es
cumple con alguno de los requisitos

Decisidn para la concesidén de la &

dentro del plazo de sesenta dias cd

fecha de la notificacién. Este plazo podrd ser prorrogado

por wuna sola vez por un perig

adicionales.

339

cCe .

nacional  competente
patentable o que no
establecidos en esta

atente, 1o notificara

-al solicitante. Este deberd responger a la notificacidn

ntados a partir de la

do de treinta dias <

Cuando la oficina nacional competente estimara que ello

€S necesario para los fines del exarn
podrd notificar al solicitante dos

al pdrrafo precedente. i

|
|

trdmite administrativo,

Las reivindicaciones se rela

extremadamente grande de poé
compuestos, debido a que tales d

términos “vehiculo

vagos  como
“"tensioactivos” o ‘“polimeros”, lo
numero de posibilidades. Se le re
las reivindicaciones deben ser ci
una composicidén se define por sus

la proporcidn de los mismos para

nlen de patentabilidad,

o mds veces conforme

la Divisidén de Nuevas
lustria y Comercio realizé
d de la referencia. Es asi

» No. 9176 y No. 5547.

del requisito de claridad

fo. 12119, 1la Divisién de

cionan con un numero
ibles combinaciones de
ompuestos se definen con

viscoso”, "disolvente”,

s cuales abarcan un gran

cuerda al solicitante que
aras por si mismas y que
componentes especificos y

que se diferencie de las

existentes en el estado de la técnica.

|

mediante Oficio No. 9176, .

En este orden de ideas, en el segundd examen de fondo de 1la

la Divisién de Nuevas




Al

Finalmente, en Oficio No. 5547, la Super
Comercio se refirié a la falta de clarid

en los siguientes términos: |

ejemplos no se menciona la propof

del vehiculo que se pretende prote

Las reivindicaciones se  rela
extremadamente grande de joleX
compuestos, debido a que tales

términos vagos como “vehiculb

“tensioactivos” o “polimeros”, 1

numero de posibilidades. Se le r
las reivindicaciones deben ser c.
una composicién se define por sus
la proporcidén de los mismos pafa

existentes en el estado de la técn

En respuesta al serior solicitant
suficiente que la definicidn de

dentro de la descripcidén es necé
compuestos especificos de cada cﬁa

independiente para que la solicitu

se encuentran reveladas en el esta

La reivindicacidén 8 no se

descripcidn, debido a que a lo
ejemplos no se menciona la propor

del vehiculo que se pretende protg

Las reivindicaciones se rela
extremadamente grande de  pos
compuestos,

términos vagos como ‘“vehiculo
“tensioactivos” o “polimeros”, lo
numero de posibilidades. Se le rg

las reivindicaciones deben ser cl
una composicidon se define por sus

la proporcién de los mismos para

encuentra

' | 8
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e La reivindicacidn 8 no se encuentra sustentada en 1la
descripcidn, debido a que a lo| largo de ésta y de 1los

cidén entre los componentes
ger (40:60-60:40)
numero

de

ycionan con un

sibles combinaciones
compuestos se definen con
viscoso”, “disolvente”,
bs cuales abarcan un gran
ccuerda al solicitante que
laras por si mismas y que
componentes especificos y
gue se diferencie de las
ica.
e se le aclara que no es
los términos se encuentre
rsario que se limiten con
se desde la reivindicacidn

d se diferencie de las que

do de la técnica.

intendencia de Industria y

ad de las reivindicaciones

sustentada en la
largo de ésta y de los
cion entre los componentes
ger (40:60-60:40)

cionan

ibles

nimero

de

con un

combinaciones

debido a que tales dompuestos se definen con

viscoso”, “disolvente”,
s cuales abarcan un gran
cuerda al solicitante que
aras por si mismas y que
componentes especificos y

que se diferencie de las

existentes en el estado de la técnica.

|
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Es pertinente sefialar que mi representada dio respuesta a cada uno

de los requerimientos de la superintendencia durante el trémite

del examen de fondo de la
fundamentado en el articulo 34 de la De
posibilidad de modificar la solicitud;
tramite, vy, atendiendo a las

fonao, mi representada

i

solicitud. Por

observaciones

presentd [t

otro lado, con

cisién 486, que otorga la
en cualquier momento del
de los exdmenes de

res diferentes pliegos

reivindicatorios modificando el pliego originalmente presentado®.

A este respecto, cabe poner de py

1

modificatorios de las reivindicaciones
fueron rechazados por la Superintendenc;
que implicaban una ampliacién de la
solicitud original y por ende,

sobre el
3

efectuado pliego

presentado.

Finalmente, considero necesario seflalar

reivindicatorio

esente que los ©pliegos

inicialmente presentadas
a, toda vez que considerd

materia contenida en la

su estﬁdio de fondo siempre fue

originalmente

gque una vez presentado el

ultimo pliego modificatorio mediante elfescrito de respuesta a las

observaciones del examen de fondo presd

2006, se profiridé la Resolucién No. 2815?.

|
I
|

ntado el 24 de Agosto de

En el considerando CUARTO de la meqcionada Resolucidén, y a
diferencia de 1lo hecho en los oficigs proferidos durante el
tramite, la Superintendencia acepto el nuevo pliego

reivindicatorio presentado junto con el
de 2006,
486.

Sin embargo, en el mismo acto la Supeq

“las reivindicaciones 7 a 20 contenidas

escrito del 24 de Agosto

como quiera que se ajustaba al articulo 34 de la Decisién

intendencia determind que

en los folios 270 a 272

del nuevo capitulo reivindicatorio presentado no se aceptan por

falta de claridad” (subrayado nuestro).

“ En relacién con las condiciones de tiempo para realizar modificaciones a

la, el Tribunal Andino de
términos: “La norma analizada no determina o
el cual el peticionario puede modificar
establece nada al respecto, y como de los pri
normativa sobre patentes no se desprende limil
este tema, se debe interpretar dicha norma
solicitante puede realizar las modificacion
trémite”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUN
2006, sentencia de 19 de abril de 2006.

> Oficios No. 9176 y No. 5547 de la Divisién d

Justicia se pgonuncié en los

siguientes
1 tiempo o el plazo durante
la solicitud. Como no se
ncipios en que se soporta la
tacién temporal alguna sobre
2 en el sentido de que el
es en cualguier estado del

IDAD ANDINA. Proceso 45-IP-
|

e Nuevas Creaciones.

U\
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De la misma manera, en.la Resolucidn {1465, la Superintendencia

“confirmé la decisién contenida en la Résolucién No. 281577,
|

| .
De lo anteriormente relatado claramente se puede concluir:

i) “Que durante el examen de fondo [la Superintendencia nunca

acepté los nuevos pliegos reivindicptorios presentados por mi |
{

representada y en consecuencia, siempre efectudé dicho estudio

sobre el capitulo reivindicatoric orjginalmente presentado.

i1i) Que el articulo 45 de 1la Decisiéé 486 establece un deber en |

cabeza de la Oficina de Patentes de dar traslado al |

! .
solicitante de sus planteamientos em relacidén con la falta de |

cumplimiento de los requisitos 'para la concesidén de la

patente. En efecto, éste articuloicispone que "“Si la oficina
nacional <competente encontrara :que la invencidn no @ es
patentable o que no cumple con‘ @lguno de los requisitos
establecidos en esta Decisidn para' la concesidén de la patente,

lo notificard al solicitante.”

Que de manera correlativa, este articulo establece un derecho

O prerrogativa en cabeza del soliditante de dar respuesta a la

notificacién de los planteamientos en cuanto a la
patentabilidad realizados por la Qficina de Patentes, asi:

"Este deberd responder a la notifidacién dentro del plazo de i

|
sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacidn.

Este plazo podrd ser prorrogadd por una sola vez por un

” }

periodo de treinta dias adicionales.

iii)Que cuando finalmente la Administgacién aceptdé para estudio un
nuevo pliego reivindicatorio presentado por mi representada,
se decidié negar el privilegio| de patente para las
reivindicaciones 7 a 20, con base en| la falta de claridad, sin’
gue se le hubiera dado la oporfunidad a mi representada de;

controvertir dicho analisis.

iv) Que el articulo 45 de la Decisién 4§6 fue desconocido por las'

Resoluciones demandadas en la presente accidén de nulidad,

debido a que en ningun momento| se le permitié a mi

representada, una vez aceptado a'estudio el Ultimo pliego de




r
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-
1

reivindicaciones presentado, controve

.o . . .
que la Administracién hizo del mismo.

11

rtir el andlisis de fondo

De esta forma, no se le

dio la oportunidad a mi representada, de dar respuesta a las

observaciones de la Oficina de Paten

privilegio de patente.

~-

finalmente

los cuales fue neg;da

solicitud. Estos argumentos fueron:

tes sobre el nuevo pliego

de reivindicaciones, pues se procedié directamente a negar el

Que concretamente, mi representada, npo contd con la posibilidad

de pronunciarse oportunamente sobre [los argumentos con base en

parcial su

de manera ‘
|

4

|

e Falta de claridad de las reivindifaciones 7 a 18 y 20 del'!

pliego de reivindicaciones presentado por escrito del 24 d61

agosto de 2006, por cuanto se relacionan con un numero ,

extremadamente
compuestos.

e Falta de claridad de las reivindig
por cuanto caracterizan una forﬁule
se obtiene con ella.

¢ Falta de claridad de 1la reivindica
término ‘“temperatura elevada baj

define de manera especifica la% a

del vehiculo de la reivindicacidn 1

grande de posibles

combinaciones de

i

aciones 8, 13 a 15 vy 18,;

cién por el resultado que,

1
b

cidén 19,Vdebido a que el’

+

o condiciones 'secas” no,

t

ondiciones de preparacién,

e Falta de claridad de la reivindicacién 20 por cuanto la

expresién “bajo condiciones secas
temperatura elevada” no define ning

Con respecto a la violacidén del articulo

i

y mezclarlos bajo vacio a
ina materia técnica. i

¥

45 de la Decisién 486, la
¥

Superintendencia mediante la Resolucibén No. 1465 se pronunciq

diciendo que la Oficina de Patentes si
solicitante defectos relacionados con la

por cuantc mediante los oficios No.

comunicé al solicitante la falta de claridad de la misma.

[

puso en conocimiento dei
claridad de la solicitud,

12119, 9176 y 5547, se
|

1

Sin embargo, nos permitimos manifestar gue éste argumento no es de

recibo toda vez que la defensa de la Superintendencia en cuanto a

este cargo, gue fue igualmente presehtado en el recurso de

reposicién interpuesto contra

referencia a los argumentos esgrimidos

la ' Resdlucidén No.

28157, hace

'

en los examenes de fondo6
!
i

i
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|
<
1

efectuados por la Divisién de Nuevas Creaciones sobre el pliego de

reivindicaciones originalmente presentado en 1la solicitud. En

efecto, mediante el Oficio No. 9176 la Divisidn de Nuevas

Creaciones decidié no aceptar el nuevp capitulo reivindicatorio
! : A n
presentado el 27 de junio de 2005 por cuanto considerd que las

I
modificaciones presentadas implican unal ampliacidén de la materia
|

contenida en la solicitud inicial”. Igualmente, y con base en los
I

mismos argumentos, mediante Oficio No. 5547, la Divisién de Nuevas

Creaciones no acepté el capitulo  nuevo de reivindicaciones

presentado junto con el escrito de fecha|l3 de febrero de 2006.

De lo anterior se puede concluir que 'en los exadmenes de fondo la
Divisién dunicamente estudidé las rejivindicaciones originalmente
présentadas como parte de la solicitud de patente del 8 de febrero
de 2000, de tal manera que solamentejen los actos acad acusados se

‘ !

hizo referencia al nuevo capitulo reivindicatorio. |
|

Por tanto, no es posible argumentar| que durante el tréamite

¥

administrativo se respetd el derechp de mi representada a dar

respuesta a las posibles objeciones sobte la patentabilidad de su

3 [ K 3 i - !
invenciodn, toda vez que dichas objecioneps, en tratandose del nuevo

capitulo reivindicatorio presentado el 24 de agosto de 2006, nuncaf

+

fueron trasladadas y nunca se pusieron en conocimiento de la

solicitante.

¥

\ En conclusidén, el desconocimiento de; articulo 45 de la Decisién.
- 45, se concreta en que no se dio trasladp a mi representada de las
objeciones de patentabilidad respecto del capitulo reivindicatorio
modificado, objeciones éstas que fueron|la base para no declarar!
la patentabilidad TOTAL de la solicitud. En consecuencia, las

resoluciones impugnadas estan viciadas de nulidad por violacién al

i

articulo 45 de la Decisién 486.
|

1

i
] ., B I, B .

Lo anterior también constituye una violacién al derecho al debido

{

proceso de mi representada durante el tramite administrativo. Con

|
respecto a este derecho, la Corte Constitlicional ha establecido:

"4. Sobre el debido proceso admiqistrLtivo.

4.1. El derecho al debido proceso administrativo ha sido
estudiado en miltiples oportunidades [por esta Corporacidn.
Esta garantia se encuentra consagradal de manera expresa en




1
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1
|
1

el articulo 29 constitucional, entre otras disposiciones

y consiste en el respeto a las formas

superiores,
las actuaciones que se

previamente definidas, en punto dé

el d4mbito administrativo, salvaguardando en
e

R A e

surtan en
. . . | . . 7
todas sus etapas los principios| de contradiccidn

| .
Corresponde en este contexto al juez

imparcialidad.
aplicacidn, en

constitucional determinar su alcance y

“atencién a los principios de eficacila de la administracidn

y observancia de los fines inherentes a la funciodn

publica.

Asi pues, este derecho es definido| como (i) el conjunto

complejo de condiciones que lé impone la ley a la
administracion, materializado en el cumplimiento de una
secuencia de actos por  parte de la autoridad i
administrativa, (ii) que guarda | relacidén directa o
indirecta entre si, y (iii) cu&o fin estd previamente

determinado de manera constitucional|y legal.

El objeto de esta garantia superior es entonces (i) ’
asegurar el ordenado funcionamiento|de la administracidn,
(ii) la wvalidez de sus propi%s actuaciones y, (iii) ]
resguardar el derecho a 1la seguridad juridica y a la
defensa de los administrados ( Sentencia T-552 de 1992.)°

(Resaltado fuera de texto)

“Se observa que el debido proceso| se mueve dentro del

| contexto de garantizar la correcta produccién de los actos
administrativos, y por ello extﬁende su cobertura a todo
el ejercicio que debe desarrollar la administracidn
publica, en la realizacidén de sus objetivos y fines
estatales, es decir, cobija a todad sus manifestaciones
en cuanto a la formacidén y ejecucidn de los actos, a las
peticiones que realicen los particullares, a los procesos ‘
que por motivo y con ocasidn de:sus funciones cada entidad '
administrativa debe desarrollariy desde luego, garantiza '
la defensa ciudadana al seflalafrle los medios de !
impugnacidén previstos respecto de las providencias

' administrativas, cuando crea el particular, que a través
de ellas se hayan afectado sus intergses.

1

! Corte Constitucional, Sentencias T—58% de 1992, T-214 de 2004 y T-796 de
2006 \

|
!

t
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El debido  proceso tiene reg%as de legitimacidn,
representacién, notificaciones, términos para pruebas,

garantias establecidas

en beneficio del administrado, etapas que deben cumplirse
‘ -~
dentro del procedimiento adminierativo sefialado. Se

concluye estos actos

procedimientos previstos en la ley,
i

la forma es la regla general, no sd

sino pa

gue

evitar la arbitrariedad,
organizacidn administrativa racicnal
ejercicio, el cumplimiento estric
vigencia de los fines estatales, y:p
de los que

respecto de su formacidén, esencia,

actos respectivos,

. )
los mismos.””

{

deben

formarse mediante
que la observancia de
lo como garantia para
ra el logro de una
y ordenada en todo su
to para asegurar la
ara constituir pruebas
permitan examinarlos

eficacia y validez de

En el procedimiento administrativo pot virtud del cual se negd el

privilegio de patente a las

solicitud de patente de mi
derecho al debido proceso administra&i
razone

momento se notificaron las

Superintendencia consideraba que las :re

nuevo pliego reivindicatorio presentadg

eran patentables o no cumplian con lqs
486,
de responder a

las objeciones

reivindicaciones 7 a

representada,

formuladas en

20 de 1la
también se viold el
vo, por cuanto en ningun
5 por las cuales la
ivindicaciones 7 a 20 del
por mi representada no

requisitos de la Decisidn

cercenando de esta manera la oportunidad de mi representada

relacidén con las

reivindicaciones mencionadas y eventualmente modificar nuevamente
|

su solicitud, pues dicha posibilida

i se extinguié «con la

expedicidén de la primera de las Resoluciones acd demandadas.

j
Asi

|
controvertir el analisis del fondo efect

entonces, se impididé a mi repres

sobre el nuevo pliego reivindicatorio.

En consecuencia, se viold el derecho de

entada
nado por la Administracién

jefensa de mi representada

y especialmente el espiritu del articullo 45 de 1la Decisién 486,

segun el cual el

posibilidad de controvertir las conclus

solicitante de |ung

debe tener la

1ones del examen de fondo

patente

efectuado por la Administracién y especialmente la posibilidad de

efectuar modificaciones al mismo. Asé entonces,

demandadas se encuentran viciadas de nu

lidad,

surtieron a cabalidad las etapas que deben cumplirse dentro del

procedimiento administrativo de solicitud de patente.

> Corte Constitucional. Sentencia T-442 dé 1992

las Resoluciones '

toda vez que no se.

la posibilidad de'

3u



CAVELIER

ABOGADOS

3. Violacién de la ley por cuanto las rei

15

vindicaciones 7 a 20 de la

solicitud de privilegio de patenteicx

mplen con el requisito de

]
claridad establecido en el articulo 3

Comisién de la Comunidad Andina de Naciones.

-

Ahora bien, en el evento en que el_Ho
llegare a determinar que la normativida
aplicable era en efecto la Decisiéd 4
Comunidad Andina de Naciones,
por las cuales las reivindicaciones 7
patente presentada por mi representada,

a lo dispuesto en el articulo 30 de la

d de propiedad industrial

86 de la Comisién de 1la

procederemos a exponer las razones |

si son claras, ajustandose

Decisién 486, al contrario

de lo establecido por la Superintendehcia de Industria y Comercio

en las resoluciones demandadas.

El articulo 30 de la Decisidén 486 de 13

Andina, dispone:

Articulo 30.- Las reivindicacionés
que se desea proteger mediante la

claras y concisas y estar enteramen

descripcidn.
Las reivindicaciones podrdn sel
|
v ] ‘ ' .l
dependientes. Una re1v1nd1ca01?n
3 . i
cuando defina la materia que Ise
referencia a otra reivindicdac

reivindicacidén serd dependiente cuar
que se desea proteger refiriéndose
anterior. Una reivindicacidn que se
reivindicaciones anteriores se

reivindicacidén dependiente multiple.

Es bien sabido que las reivindicaciones
de la solicitud, si no la mas importante

precisa y concreta la invencién cuya pqot

-
Con respecto al requisito de claridad ‘en

Manual Andino de Patentes, establece:

definirdn la materia

patente. Deben ser

te sustentadas por la

o independientes o

serd independiente
desea proteger sin
ion anterior. Una

1do defina 1la materia
a una reivindicaciodn
refiera a dos o mds

considerard una

son una parte fundamental
2, por cuanto en éstas se

accidbn se solicita.

las reivindicaciones, el

0 de la Decision 486 de la

norable Consejo de Estado:

a 20 de la solicitud de

Comisidén de la Comunidad .

Uy
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Asi mismo,

general, y a la claridad de las mismas, h

Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30) para

que:

e Se puedan comparar y diferenciar del estado de la

técnica con el fin de verifig

|

patentabilidad; y 3

ar los requisitos de

e Puedan determinar sin ambigiiedad hasta ddnde llegan

los derechos del titular de la patente.

4.6 Claridad e interpretacidn de &as
4.6.1 Términos utilizados

El significado 'y

alcance de las

Mas adelante, el mencionado Manual dispone:

reivindicaciones.

palabras de las

reivindicaciones debe ser el que normalmente se les da en

el drea técnica de la solicitud, y
para la persona versada en la mater]

de las reivindicaciones. Si

|
|
significado especial dado por '
descripcidn, ésta definicidn debe

reivindicacidén, siempre que esto sea

la doctrina refiriéndose a

"

Las reivindicaciones cumplen funci

en el contexto de la concesidn de 1

tiene que ser claro
a con la sola lectura
palabra tiene un
a definicion en la
rd incluirse en 1a

factible.

las reivindicaciones,

a establecido:

ones juridicas tanto

a patente como en el

de la aplicacidén de los derechos derivados de ese titulo.

En el primer contexto, el
reivindicaciones servird para establ

alli definida presenta las co@di

contenido de las
ecer s1 la invencidn

ciones de novedad,

actividad inventiva y aplicabilidéd Industrial exigidas a

las invenciones patentables. Si las
excesivamente amplias, incursionardn

carecen de novedad o en que lo rei

reivindicaciones son
en campos en los que

vindicado no implica

actividad inventiva, y en tales supuestos la solicitud

deberd ser rechazada en lao

|

- ; ; . |
reivindicaciones asi afectadas”. |
|

que hace a las

16

en
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que delimiten

definir,

el deposito

T interpretarlas

redactadas en

técnico medio en 1

por lo tanto,

perjuicio de que la descripcidn,

De lo anterior se

tal

las invenciones a

un producto

de ser suficientes en si mismas par

de

” 6

material

deriva que las

forma que el

bioldgico

eXaminador

Las reivindicaciones deben ser redactadas de manera tal

fer protegidas; han de
0 procedimiento. Han
2 tal definicidn, sin

los dibujos o planos, o

sirvan para

reivindicaciones deben estar

de patentes, como

|

a materia,

Y

Es decir, que el ¢
supeditado a que

pueda,

con el

patentabi

e determina)

derechos q

Por lo tanto, el
€5 un requisito sor
solicitud sino qu
anteriormente menc

materia, esto es,

el estado del arte
la proteccidn solic

Ahora Dbien, la

determiné ‘“negar
reivindicaciones 7

expediente” por fall

numero extre

como consecuenc

¢ compararlas y diferenciarlas

e Las reivindicaciones

pueda camp

ia, pueda determinar

estudio es patentable o no.

en los términos del Manual Andino

He

de
lidad; y

fin verificar

metido al juicio aert

ionados, a Jjuicio de

1) que resulte posible

c] privilegio de pat

a 20 contenidas e#

7 a

Editorial Heliasta. B

® CABANELLAS, Guillerto.

s. As., Argentina. 2001.

riterio de claridad'de

r sin ambigiiedad basta

criterio de claridad de las reivindicaciones

c ha sido limitado} a

y 1i) que sea posible
itada.
buperintendencia en

18 y 20,

madamente grande de posibles combinaciones de

renderlas en su integridad

si la invencién objeto de

de Patentes:

I estado de la técnica
los requisitos de
donde llegan 1los

del titular de la paterte.

no
rario del Examinador de la
los dos (2) parametros

un técnico medio en la
comparar la invencidén con

determinar el alcance de

la Resolucién No. 28175

ente solicitado para 1las

los folios 270 a 272 del

ta de claridad, en tanto determiné que:

se relacionan con un

“Derecho de las Patentes de Invencidén”. Tomo II.

Pag 183

17

las reivindicaciones estéd

una persona medianamente versada en la materia
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En el mismo orden de ideas, por medio d

.y
la cual resolvié el recurso de reposicid
mi representada, el

decidié “confirmar la decisién contenida

3

l

compuestos, debido a que tales

18

compuestos se definen con

términos wvagos como “vehiculo| viscoso”, ~“disolvente”,
“tensioactivos” o] “polimeros(’, “agente benéfico”,
“antioxidante”, "péptido”, | "proteina”, "nucledtido”,
“hormona”, "“virus”, “anticuerpo”, |los cuales abarcan un gran

nimero de posibilidades que no d
materia técnica que se desea pro

permiten ser estudiadas. !

Por su parte 1las

caracterizan a una formulacidn

obtiene con ella, lo cual no es cl

!
“temperatura elevada &

El término

la reivindicacion 19, no define
|

condiciones de preparacidén del veh

1, de la misma manera, la expresi

reivindicac¢iones 8, 13 a

efinen de manera clara la
teger y, por lo tanto, no
15 y 18,
por el resultado que se

aro.

ajo condiciones secas” de

de manera especifica las
iculo de la reivindicacidn

6n “bajo condiciones secas

y mezclarlos bajo vacio a ﬁemperatura elevada” de la

reivindicacidén 20, no define ninguna materia técnica y, por

; ) L.
la misma razdn, no puede ser obje

claridad (...)

Superintendente :d

independiente se relaciona con

mediol de la

to de estudio por falta de

e la Resolucién No. 1465,
n interpuesto en nombre de
e Industria vy Comercio,

en la resolucion 28157 de

octubre de 2006, por cual se concedid
parcialmente patente de invencidn”, 'con base en el siguiente
fundamentos:
\

e (. ..)la reivindicacidn 7 jes una reivindicacidn
independiente que pretende iproteger una formulacidn
viscosa que comprende un vehiculo (disolventes,
tensioactivos, polimeros) y uA agente benéfico. A partir
de lo anterior queda claro |que dicha reivindicacidn

un numero extremadamente

grande de posibles combinacionels de compuestos, debido a

que tales compuestos se definen con términos

imprecisos como "vehiculo

"tensioactivos”, "polimeros”,

"antioxidante”, etc. Los cuales
posibilidades; por lo tanto, no

Yy concisa el objeto que se

|

vagos e
viscoso”, "disolvente”,
"agente benéfico”,

abarcan un gran numeroc de
se define de manera clara
desea

proteger vy, en
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Comercio,

que

estan

En primer

1
consecuencia,

|
técnico como corresponde. Ademds, no es ldégico pretender
|

que una reivindicacidén indepen

|
otra reivindicacidén independiente

‘ |
solicitante. En conclusidn, . 1
i |
dependientes no son claras y

articulo 30 de la Decisidn 486.
Con respecto al rechazo de las
15, la Superintendencia consids

objeto de la solicitud lo ghe

no es posible ‘efectuar un completo estudio

como lo sugiere el
5 reivindicacidn

concisas como lo prevé el

reivindicaciones 8 y 13 a
2roé que “de acuerdo con el

se pretende proteger con

las reivindicaciones presentadas son las propiedades que

se obtienen por una formulacitn

. especifica de componentes

especificos y en unas proporciones determinadas, pero que

en este caso no

especificadas en la reivindicac

En cuanto a las reivindicaciones 19 y 20,

"debe precisarse que las reivi
deben ser lo suficientemente ¢
plenamente definido a proteger,.

como “"temperatura

mencionadas en la reivindicacion 19

manera especifica las

vehiculo de la reivindicacidn

expresion “bajo condiciones sec

a temperatura elevada” de la reivindicacidén 20,

fueron correctamente

elevada bajo

condiciones
I

descritas y
idn 7.

establecidé que
ndicaciones independientes
laras de manera que quede
Por lo tanto, expresiones
condiciones  secas”
(...) no definen de
de preparacioén del
1. De igual manera, la
as y mezclarlos bajo vacio

tampoco

define ni precisa ninguna materia técnica, de manera que

|
no es posible la realizacidn de

patentabilidad.

las reivindicaciones 7 a 20 dé

enteramente sustentadas por

presentan en forma clara y concisa, por 1

lugar, se desea  poner

en la descripcién, tal como se demuestra

un examen proplamente de

Contrario a lo resuelto por la Superiftendencia de Industria y

la solicitud de patente,
la descripcién, si se
as siguientes razones:

las

de presente que

reivindicaciones 7 y 8 presentan un nimero limitado o finito de

componentes y que los mismos se encuentran debidamente sustentados

8 continuacidén:

19,

diente esté subordinada a'

7 y sus
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El vehiculo acucso descrito en la péagin
como fue

tensoactivo 'y un polimero, a saber:

- Disolvente: tal como lo indica la 'pa

Adicionalmente,

limitan dentro de la descripcién: |

1

i

presentada, esta compue$to

éste se selecciona del grupo que ?onsiste de:

carboxilico tales como lactato

polihidricos tales como gilceriha,

polihidricos tales como polietileno ¢

como dcido oléico y dcido octanoico,
. |

de castor, carbonato de propileno, 1

alcoholes polihidricos, tales como

corrientemente preferido es lauril ilaq

Tensoactivo: tal como lo indica la pd

éste se selecciona del grupo que

. |
alcoholes polihidricos tales como

aceite de castor etoxilado, polisorb

alcoholes saturados tales

como

polioxietilenopolioxipropileno tales

corrientemente preferidos son el mono

de glicerol.

Polimero: tal como lo indica la péag

éste se selecciona del grupo qué
polildctico, PLGA (dcido polilacticdp
tales como polivinilpirolidona, éstel

insaturados como vinil acetato, c¢

polioxietilenopolioxipropileno. El:

breferido es polivinilpirolidona. ‘

i

los siguientes términos

|
Agente benéfico: en la pagina 21 de la

el agente benéfico corresponde !

nucledtidos, hormonas, virus, anticue

polimeros de aminodcidos o residuos de
a esto, en las paginas 27 y 28 se ih

benéficos due pueden ser formulados

20

h 23 de la descripcién tal

por un disolvente, un

gina 25 de la descripcidn,

ésteres de dcido
de laurilo, alcoholes!

alcoholes
|

polimeros de
licol, dcidos grasos tales

; , |
aceites tales como aceite

auril alcohol 6 ésteres de
acetato de triacetina, el

rtato.

gina 25 de la. descripciédn,
consiste de: ésteres de
monolaurato de glicerol,
atos, ésteres & éteres de
lactato de
Los

como el pluronico.

laurato y lso polisorbatos

ina 24 de la descripcién,

consiste de: PLA (dcido
oliglicolico), pirolidonas
res o éteres de alcoholes
opolimeros de bloque de

polimero corrientemente

también son claros y se

descripcién se indica que
a péptidos, proteinas,

rpo, etc., que comprenden
dcido nucleico. Adicional
dican ejemplos de agentes

utilizando 1la presente

miristilo y ;
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.

tanto, si para la Administracién fue

l

estado de la técnica documentos

podrian llegar a afectar la novedad ly

anterjlores

23

posible identificar en el
que, en su parecer,
el nivel inventivo de 1la

solicitud, no resulta coherente que lQego niegue su patentabilidad

por falta de claridad de las reivindicach

De esta forma,
de patentabilidad de la solicitud,

representaban una afectacidén a los reqgp

no podia luego argumentar que la solitciftud no era suficientemente

ide¢ntificando documentos

ones 7 a 20.

si la Administracién pudo llevar a cabo el examen

que

isitos de patentabilidad,

clara y que no le era posible comprendérla cabalmente.

La falta de «claridad en 1la

solicityd,

impide al examinador

determinar si la solicitud cumple los rdquisitos de novedad, nivel

inventivo y aplicacién industrial,

va giie si éste no entiende las

reivindicaciones le resulta imposible Wuscar el estado del arte

mas cercano, cotejar las reivindicaciohels con el fin de determinar

si la invencién es novedosa y findlmente

evidente.
|
i

Por 1las anteriores razones, la

representada si era clara, cumpliendo 4
establecidos en el articulo 30 de
consecuencia, las resoluciones 28157 de

1465 de 30 de enero de 2007 se encuentrar

3. El Capitulo VI.

creando el acdpite de ‘“prueba

términos:

1. Prueba Pericial '

|

Me permito solicitar al Honorable Consejgq
de un perito Quimico Farmacéutico,

cuestionario que se formula mas adelante.

El seflor perito deberd absolver el

presenta, teniendo en todo

en cuenta

solifitud de

perig¢ial” en

ver si es obvia o

patente de mi
cabalidad los requisitos

la Decisién 486. En

P6 de octubre de 2006 y N°

viciadas de nulidad.

de PRUEBAS de la demanda se modifica

los siguientes

de Estado la designacién

a effecto de que absuelva el

cuestionario que se le

momento la solicitud de
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VISCOSOS DE

FORMULACIONES QUE UTILIZAN DICHOS VEHiCULOS”.

Asi mismo el sefior perito deberi tener

344..y 486 de la Comunidad Andina, réginm

vigentes al momento de la solicitud

privilegio de patente, respectivamente.

Finalmente, el Sefior Perito,

; 24
CAVELIER
ABOGADOS
patente N°00.007.997, objeto del ‘presente litigio, Titulada:
“WEHICULOS FASE SIMPLE| NO ACUOSOS ESTABLES Y

presente las Decisiones

en de propiedad industrial
del

y de la negativa

para abs¢lver 1los cuestionamientos

que aqui se formulan deberd tener presente el MANUAL ANDINO DE

PATENTES preparado por la Oficina internacional de la OMPI, en

especial los conceptos de claridad establecidos en dicho manual.

CUESTIONARIO PARA Quicho‘
Sirvase decir Sefior Perito:

1. Diga el Sefior Perito, ;Cudles soq la
o componentes de las formulaciones viscq

reveladas en las reivindicaciones 7

reivindicatorio y que fueron negadas. por

|

2. Diga Sefior Perito,

pagina 24, segundo parrafo a pagina 25

segundo pdrrafo, pagina 26,

parrafo a pagina 28, primer pérraﬂo,

solicitud de patente se sefialan

mencionados como disolvente (solvente)

agente benéfico y antioxidante, que ée d
la invencién. |
3. Diga el Sefior Perito si a partir de 1

las péginas indicadas en la

establecer la composicién de las formula
|

si en las paginas:

primer parrafo,

‘cuales

preguntia

FARMACEUTICO

s caracteristicas técnicas
bsas no acuosas y estables
y 8 del u4ltimo pliego

|

la Administracién?

21, segundo péarrafo,

primer parrafo, péagina 25,

|

pagina 27, segundo

de la descripcién de la

son los compuestos

» tensoactivo, polimero,,

|
eben emplear para realizar!

n informacidén contenida en
4

. ) 4
anterior, es ©posible

tiones viscosas no acuosas

{
y estables reclamadas en las reivindicaciones 7 y 8 del ultimo

pliego reivindicatorio \% que

Administracién?.

fueron

negadas por la

'
1

|
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4, Diga el sefior perito si a partir fde la respuesta dada a las

anteriores preguntas, estaria en .capacidad de comparar las

formulaciones viscosas no acuosas * ¢stables reveladas en las

reivindicaciones 7 y 8 del ultimo plilgo reivindicatorio y que

fueron negadas por la Administracidén fre

nte a composiciones, de la

misma naturaleza, ya conocidas en el estado del arte?

5. Diga el Sefior Perito, si en la pagins

descripcién de la presente solicitud de

29, segundo parrafo de la

patente se indica el rango

de temperatura en el cual se deberia prieparar el vehiculo viscoso

: Y > oy
al gque se hace referencia en la reivindicacién 19 del Gltimo

pliego reivindicatorio y que fue negada por la Administracién?.

6. Diga el Sefior Perito cudl es el alcs

preparacién profesional se le puede dar a los términos.

nce que de acuerdo con su

“ingredientes secos” (bajo contenido e humedad), “condiciones

secas” y “vacio”?

7. Diga el Sefior Perito, de acuerdo éon
uno de los términos en la respuesta a%te
y condiciones que se deben observar para
revelados en 1las reivindicaciones 19

reivindicatorio y que fueron negadas por

8. Diga el sefior Perito si de acuerdo ¢
pregunta anterior, le seria posible comp

en las reivindicaciones 19 vy 20 frente 4

el estado del arte para la preparaci

contienen proteinas?

ANEXOS

Adjunto tres (3) ejemplares de la prese
para que se surtan los réspectivos t

archivo de esa corporacién.

la definicién dada a cada
rior, cudles son los pasos
llevar a cabo los métodos
y 20 del ultimo pliego

la Administracién?.

on la respuesta dada a la
arar los métodos_revelados
los métodos conocidos en

6n de formulaciones que

nte reforma, dos de ellos

raslados, y uno para el

i
{
1

!
1
|
14
|
!
|
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Honorables Consejeros
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
CONSEJO DE ESTADO

SOLIJCITUD 00 07997
En respuesta a la correccién de demanda por parte del solicitante, se conceptua lo
siguiente:

1. D(qumentos estudiados:

Se tuvo en cuenta la solicitud de Accién de Nulidad por parte del solicitante, el capitulo
descr iptivo de los folios 2—40 y el capitulo reivindicatorio presentado de los folios 263-266

2. Objeto de la invencion

Segun las reivindicaciones 1 a 20 de la presente sohcntud se refiere a vehiculos no
acuosos estables de fase simple y formulaciones que contienen dichos vehiculos. Las
formvulamones comprenden un agente de beneficio uniformemente suspendido en el
vehlbulo la formulacion es capaz de ser almacenada a temperaturas que van desde el frio
hastIa la temperatura corporal por largos periodos de tiempo.

C|a§ificacién internacional de patentes A 61 K 9/00

l
3. Respuesta a los argumentos del solicitante

3.1.| El sefor solicitante afirma lo siguiente "...se desea poner de presente que las
reivindicaciones 7 y 8 presentan un numero limitado o finito de componentes y que los
mismos se encuentran debidamente sustentados en la descripcion...Disolvente...la pagina
25.). Tensioactivo...la pagina 25...Polimero...la pagina 24...agente benéfico...la pagina
21.1.27 y 28...1a falta de claridad...impide al examinador determinar si la solicitud cumple
con los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial...”

En respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que en los oficios 12119, 9176
y 5547, especificamente en el punto de “Claridad de la solicitud” donde se dice que: “Las
reivindicaciones _se relacionan con un nimero_extremadamente grande de posibles
combinaciones de compuestos, debido a que tales compuestos se definen con términos
vagos como “vehiculo viscoso”, “disolvente”, “tensioactivos” o “polimeros”, los cuales
abarcan un gran namero de posibilidades, asi como sus reivindicaciones dependientes 8-
18 lque se relacionan con un nimero extremadamente grande de posibles combinaciones
de|compuestos, debido a que tales compuestos se definen con términos vagos como
“vefhiculo viscoso”, “disolvente”, “tensioactivos” o “‘pollmeros “agente benéfico”,
“aqtioxidante” “péptido”, “proteina”, “nucledtido”, “hormona”, “virus”, “anticuerpo”, los
cuales abarcan un gran numero de posibilidades que no deﬂnen de manera clara la
m%tena técnica que se desea proteger (tal como se fue notificando a lo largo del examen
dq fondo). Vale la pena decir que el articulo 30 de la Decision 486 dice de manera clara
que las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente y que deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion, es decir, la materia que se protege se encuentra en las reivindicaciones y
né en la descripcién como lo pretende hacer ver el solicitante y, por esta razon, este
despacho insistié en lo vago de los términos usados parque dichos términos (disolvente,
tehsioactivo, polimero, agente benéfico) son muy amplios y pueden incluir compuestos
|




que ho se encuentran en la descripcion. En conclusién es muy distinto mencionar
compuestos por su funcién (disolvente, tensioactivo, etc) dentro de las reivindicaciones a

listarluna serie de compuestos especificos dentro de las mismas para que se diferenciaran

de Io'conocido en el estado de la técnica. ‘

En conclusion, las reivindicaciones 7-20 no son claras ni concisas, de acuerdo a lo
establlecido por el articulo 30 de la Decision 486.

3.2. El solicitante adjunta una prueba pericial !

De lallectura de la prueba pericial, se desprende el hecho de que el solicitante pretende
desviar la atencion diciendo que los compuestos especifi cos qgue cumplen con los términos
“dlsoI{IIente”, “tensioactivo”, etc., se encuentran a lo largo de la descripciéon cuando es
claro que nunca los incluyé dentro de las reivindicaciones que son la parte de la
patenl’te que define la materia que se pretende proteger, lo mismo ocurre con las
relvmdlcacnones de proceso (19 y 20), en donde el solicitante desvia la atencién diciendo
que las condiciones se encuentran en la descripcion y nunca incluyé las condiciones
especificas en las reivindicaciones, que, como se ha ido diciendo, son la parte de la
patente de define la materia que se pretende proteger. En'conclusion, el solicitante falla
en demostrar que incluyé compuestos y condiciones de preparamon especificos dentro de

las reivindicaciones 7-20 y que pretende desviar la atencion diciendo gue se encuentran
en la &Jescnpmon.
1

. ’ “
Tenleli'\do en cuenta los argumentos arriba explicados:

- Se ratifica que el contenido de las reivindicaciones 7-20 (folios 263-266) no son claras ni
concisas y se recomienda NEGAR el privilegio solicitado para dichas reivindicaciones.
|

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO

Nidmero 1095 Jefe de la Division Nuevas ‘aC()digo 202024
creaciones
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