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RECURSO DE REPOSICION CONTRA LA RESOLUCION
No. 49904 DE 26 DE AGOSTO DE 2013, NOTIFICADA
POR FIJACION EN LISTA DE 3 DE SEPTIEMBRE DE
2013, DESFIJADA EL 3 DE OCTUBRE DE 2013

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogota, D.C., con

la Oficina 506 de la Carrera 7 No. 74-64 de ésta ciudad, Abogado en Ejercicio,

portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura, actuando en caracter de apoderado de las sociedades VITAE
PHARMACEUTICALS, INC. domiciliada en

502 West Office Center Drive, Fort
Washington, PA 19034, Estados Unidos de America y BOEHRINGER INGELHEIM

INTERNATIONAL GMBH domiciliada en Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am
Rhein, Alemania; reconocido por su despacho y encontrandome dentro de la debida

oportunidad procesal, por medio del presente escrito interpongo RECURSO DE
REPOSICION contra la Resolucidn No. 49904 de 26 de agosto de 2013, notificada

por fijacién en lista de 3 de septiembre de 2013, desfijada el 3 de octubre de 2013;
con el proposito que sea revocada la decisién impugnada y en su lugar proferir otra,
en que se OTORGUE el privilegio de la Patente de Invencion denominada
“HIDRATOS DE INHIBIDORES CiCLICOS DE 11BETA-HIDROXIESTEROIDE
DEHIDROGENASA 1”, conforme a lo siguiente:
1. Base de la Negativa

1.1. Mediante la Resolucion objeto del presento recurso, su Despacho ha
negado el priviegio de patente de invencion: “HIDRATOS DE
INHIBIDORES CICLICOS DE 11BETA-HIDROXIESTEROIDE

1- VITAE PHARMACEUTICALS,
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DEHIDROGENASA 17, solicitada por mis representadas las sociedades

BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH y VITAE
PHARMACEUTICALS, INC

La Division de Nuevas Creaciones decidié negar el derecho de patente
de invencion por no cumplir con el requisito de nivel inventivo, y que de
conformidad con el estado de la técnica, la solicitud de estudio habia
sido divulgada previamente en el documento D2, por lo tanto, la materia
reivindicada no es nueva. Se puede establecer con la simple lectura de
la Resolucion que esa division de ninguna manera considera la
inversion, la importancia y el alcance del objeto de la presente solicitud
y a pesar de tener novedad y nivel inventivo decide negarla, haciéndose
una interpretacion equivocada.

Adicional a lo anterior la entidad reconoce, pero no aplica la prioridad
invocada como fundamento de la presente solicitud, presentandose una

contradiccion, que viola las normas vigentes y los principios de
interpretacion y seguridad juridica.

En efecto la Resolucion 49904 no considero de ninguna manera el
problema técnico solucionado por la presente invencién, el cual fue
claramente definido en los antecedentes, en donde se sefald la
necesidad existente en el estado de la técnica de proporcionar un

compuesto que inhibe 11 beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa 1 de la
presente invencion.

El examinador considera que la presente solicitud esta afectada por el
Documento D2- CO2010140916 del 10 de Noviembre de 2010 que

corresponde al documento internacional WO2009134400 con fecha de
publicacién del 5 de Noviembre de 2009.

Argumentando entre otros que este documento se constituye como un
Estado de la Técnica porque de acuerdo a los lineamientos establecidos
por la presente Oficina, a pesar que el documento D2 se publicd en una
fecha posterior a la prioridad de la presente solicitud, el D2 fue
presentado en Colombia en una fecha anterior a la presentacion en fase
nacional de la presente solicitud y D2 ha sido publicado en la Gaceta de
la Propiedad Industrial No. 632 de 20 de septiembre de 2011, en una
fecha anterior a la fecha de presentacion de la presente solicitud
(correspondiente al 5 de octubre de 2011), lo que indica que el objeto de
la presente invencion ya se encontraba previamente divulgado al publico
de acuerdo a lo ilustrado en el Estado de la técnica D2. Argumentos que
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automaticamente eliminan la prioridad reconocida y fundamento de la

presente solicitud PCT.

No compartimos la interpretacion realizada por el examinador con

respecto al documento citado, en el cual se fundamenté el rechazo de la
presente solicitud, interpretacion equivocada teniendo en cuenta los

siguientes argumentos:

- La presente invencion fue solicitada en Colombia el 5 de Octubre de
2011, reivindicando las prioridades Nos PCT/US2009/002653 de 30
de Abril de 2009 y PCT/US2009/004261 de 23 de Julio de 2009.

- Tanto la prioridad PCT/US2009/002653 de 30 de Abril de 2009,
como la prioridad PCT/US2009/004261 de 23 de Julio de 2009,
fueron aceptadas por su Despacho, de acuerdo a lo sefialado en el
oficio No 6568 de 16 de Abril de 2013, por haber sido presentadas
dentro del plazo establecido en el Art. 9 D 486 y porque su contenido
técnico correspondia con el de la presente solicitud:

Asunto: Padicacién: 11-131281- -5
Tramite: 11
Evento: 378
Actuacion: 519
Oficio: 6568
Folios: 5

1. Documentos estudiados

oo et et ns a2t min e

Descripcién: i Rad. No. 11-131281-00000-0000
| Fleivindicaciones: i Rad. No. | ll 131281-00000- 0000
Dll)UJoam | Rad.No.11-131281- -00000-0000 _
 Prioridad; T PCT/US2009/002653 .

1 PCTIUS2009/004261

“05/0ctubre/2011

T o5/0ctubre/2011

! Oo/Octubre/ZOlwig' B
{ 30/Abr/2009

23!.Juho/2009 .

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién de prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corvesponde con el de la

prioridad reivindicada.
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Cabe resaltar que la prioridad reivindicada PCT/US2009/002653 de
30 de Abril de 2009 habia sido publicada en su fase internacional
bajo el nimero W02009134400 de 5 de Noviembre de 2009.

Por lo tanto D2 - W02009134400 corresponde a la misma prioridad
PCT/US2009/002653 reivindicada en la presente solicitud.

No obstante lo anterior, el examinador en su comparacion se refiere
al documento D2 y la prioridad reivindicada en la presente solicitud,
como si se tratara de documentos diferentes. O sea, el examinador
reconoce la prioridad reivindicada en esta solicitud y la acepta
tacitamente. En la accion oficial No.6568 sefiala que para determinar
la fecha del estado de técnica se tendra como base la fecha de
presentacion de la solicitud de prioridad 30 de abril de 2009, es
decir acepta la fecha base de la prioridad. Sin embargo sefiala en la
Resolucion recurrida que la fecha para determinar el estado de la
técnica es el 05 de octubre de 2011, y que por tanto consultadas las
fuentes de informacién se encontré que el documento
C02010140916 — que reivindica la misma prioridad de la presente
solicitud — anticipa el objeto de esta solicitud. Es decir, el mismo
examinador se contradice en su percepcién y equivocadamente
sefiala que el mismo documento — la prioridad aceptada — afecta la
presente solicitud. Argumento que consideramos es producto de una

confusion involuntaria, que debe ser subsanada con motivo del
presente recurso.

En consecuencia, la decision de la Oficina de Patentes no es clara
toda vez que parece que esta tratando el arte previo (y su prioridad)
como una solicitud completamente diferente, ignorando el hecho que
ambas solicitudes comparten la misma prioridad, considerando que
la presente solicitud no es novedosa frente al arte previo. Al respecto

debemos resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el
objetivo de determinar la novedad del invento:

“a) Concretar cuéal es la regla técnica aplicable a la
solicitud de la patente, para lo cual el examinador
técnico debera valerse de las reivindicaciones, que en
ultimas determinaran este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba
efectuarse la comparacion entre la invencion y el
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Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la
fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

¢) Determinar cuél es el contenido del Estado de la
Técnica (anterioridades) en la fecha de prioridad.

d) Finalmente debera compararse la invencién con la
regla técnica”. '

Ahora, el mismo examinador sefiala que el Articulo 16 de la D486

establece: Una invencién se considerard nueva cuando no esté
comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcién escrita u oral, utilizacion, comercializacion o

cualquier ofro medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se
considerara dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud
de patente en trédmite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de
presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de
prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre
que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando
ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.

Articulo 9.- La primera solicitud de patente de invencién o de modelo de
utilidad, o de registro de disefio industrial o de marca, vélidamente
presentada en otro Pais Miembro o ante una autoridad nacional, regional o
internacional con la cual el Pais Miembro estuviese vinculado por algin
tratado que establezca un derecho de prioridad anélogo al que establece la
presente Decision, conferira al solicitante o a su causahabiente un derecho
de prioridad para solicitar en el Pais Miembro una patente o un registro
respecto de la misma materia. El alcance y los efectos del derecho de

prioridad seran los previstos en el Convenio de Paris para la proteccién de
la Propiedad Industrial.

El_derecho de prioridad podra basarse en una solicitud anterior
presentada ante la oficina nacional _competente del mismo Pais

Miembro, siempre que en esa solicitud no se hubiese invocado un
derecho de prioridad previo. En tal caso, la presentacién de la solicitud

posterior invocando el derecho de prioridad implicara el abandono de la
solicitud anterior con respecto a la materia que fuese comtin a ambas.

Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en la G.O.A.C. N° 428. de 16 de abil
de 1998. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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Se reconoce que da origen al derecho de prioridad toda solicitud
vélidamente admitida a tramite conforme a lo previsto en los Articulos 33,
119 y 140 de la presente Decisién, o en los tratados que resulten
aplicables.

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, consideramos que la solicitud,
cumple con las exigencias dispuestas en los articulos 14 y 18 de la Decision
486 de la Comunidad Andina y por tanto debe permitirse un estudio
concienzudo y estricto de la materia que se pretende proteger mediante esta

solicitud, teniendo en cuenta que la prioridad fundamento de la presente
patente, desplaza en el tiempo los documentos sefalados por el examinador.

2. PETICIONES.-
a)

Pretension Principal.

De acuerdo a lo sefalado en el transcurso de este recurso, solicito
respetuosamente a su despacho, tener en cuenta los argumentos
anteriormente propuestos y con base a elio, proceder con la concesién
total de la Patente de Privilegio de Invencion, “HIDRATOS DE
INHIBIDORES

cicLICOS DE
DEHIDROGENASA 1”.

11BETA-HIDROXIESTEROIDE
b) Pretensién Subsidiaria.

REVOCAR la Resolucion No. 49904 de 26 de agosto de 2013, y en su
lugar proferir otra en la que su Despacho, no obstante la claridad de la
invencion, requiera a mi representada con las explicaciones pertinentes,
aplicando lo establecido en el articulo 45 de la Decision 486 y en
articulo 29 de la Constitucién Politica de Colombia, pues reiteramos que
la invencién solicitada encaja dentro de las normas vigentes, por o

tanto en aras de los principios de equidad y justicia debera ser

otorgados, o por lo menos dar oportunidad de defensa a mi

representada para debatir, replicar y deliberar los argumentos en que se
fundamenta la negativa; como respetuosamente lo solicito.

3.- PRUEBAS.-

41.

Todos y cada uno de los documentos que reposan en el expediente
citado en la referencia.
4.2. Resolucion No. 49904 de 26 de agosto de 2013.
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4.3. La actuacion surtida.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.-

Las disposiciones legales que invoco como fundamento para promover el
presente recurso son los articulos 14, 16, 18, 34, 36, 45 y demas aplicables
de la Decision 486 de la Comunidad Andina, en los articulos pertinentes
contenidos en el Cédigo Contencioso Administrativo, en el articulo 29 y demas

concordantes de la Constitucion Politica de Colombia, y en las demas
disposiciones vigentes.

OPORTUNIDAD.-

La Resolucion recurrida fue notificada por fijacion en lista 3 de septiembre de

2013, desfijada el 3 de Octubre de 2013, por lo tanto me encuentro dentro de
la debida oportunidad -legal, consagrada en el Cddigo Contencioso
Administrativo.

NOTIFICACIONES.-

Mi representada y el suscrito recibiremos notificaciones en la Secretaria de su
Despacho o en mi Oficina de Abogado, situada en la Carrera 7 No. 74-64 de
Bogota.

Atentamente,

fhge

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17°192.062 de Bogota

T.P.
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