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I. RECURSO DE REPOSICION

Yo, Luz Clemencia de Paez, obrando como apoderada de la sociedad BOEHRINGER
INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, por el presente escrito atentamente manifiesto a usted
que, debidamente notificada de la Resolucion No. 62782 del 28 de octubre de 2013,
interpongo en su contra recurso de reposicién para que sea revocada y en consecuencia se
realice el estudio de patentabilidad correspondiente y se conceda el privilegio de patente de
invenciéon para “USO DE INHIBIDORES DE DPP IV” a favor de BOEHRINGER INGELHEIM
INTERNATIONAL GMBH.

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

Teniendo en cuenta que la Resolucién No. 62782 del 28 de octubre de 2013 me fue
notificada oficialmente por Listado Unico del 5 de noviembre de 2013 y fecha de vencimiento 5
de diciembre de 2013, el término para interponer el presente recurso en su contra expira el 12
de diciembre de 2013; por lo tanto, me encuentro dentro de la oportunidad legal para el efecto.

“EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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lll. LA DECISION RECURRIDA

3.1. Mediante la Resolucién objeto de la presente impugnacion, el Sefior Superintendente
de Industria y Comercio decidié:

3.1.1. “ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion No. 36892
del 20 de junio de 2013, por medio de [a cual se denegé una patente de invencion.”

3.1.2. “ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la solicitud divisional con nimero de radicacion No.
13-191509-00000-0000.”

3.2.. Paratomar la decision anterior, se hace referencia en la parte motiva de la providencia
a los siguientes fundamentos principales:

3.2.1 “Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 12 de agosto de 2013 con el No. 08-
117646-A-00009-000, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, la
sociedad BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, interpuso recurso de

reposicion contra la citada Resolucién [....]".

3.22 “No se acepta el capitulo reivindicatorio adjuntado, ya que no se encuentra
debidamente soportado por |la descripcion, toda vez que de la lectura de la misma, se aprecia
que alli se revelan los compuestos de féormula |, su uso como inhibidores DPP IV, su
dosificacién intravenosa u oral, junto con posibles auxiliares de formulacién y otros
compuestos activos como antidiabéticos, hipotensores, reductores de lipidos. [...] En
conclusién, es claro que el nuevo capitulo reivindicatorio que se adjunta incluye materia que
no se encuentra originalmente descrita y, por lo tanto, no se puede admitir para estudio; en
consecuencia, se mantienen las objeciones sobre uso y método de tratamiento del capitulo
reivindicatorio presentado originalmente con esta solicitud, con nimero de radicacién 08-
117646-A-00000-0000".

3.2.3. “En cuanto a la solicitud divisional que se presenta con numero de radicaciéon 13-
191509-00000-0000, vale la pena aclarar que repite materia que fue previamente evaluada,
debido a que las reivindicaciones 1 a 48 son exactamente iguales al capitulo reivindicatorio
que fue presentado con numero de radicado 08117646-A-00004-0000 el cual fue adjuntado
dentro de la respuesta al Oficio No. 307 de 22 de enero de 2012. En conclusion, la divisional
se rechaza, ya que la materia alli contenida fue previamente estudiada y no aceptada debido a
que amplia la materia inicialmente presentada”.



IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacion, solicito atentamente a su
Despacho lo siguiente:

41, Revocar en su totalidad la Resolucion No. 62782 del 28 de octubre de 2013, en
cuanto niega el privilegio de patente de invencidon que se tramita en el expediente No.
08.117.646 A y rechaza la solicitud divisional No. 13.191.509;

42. Enviar el expediente a la Direccion de Nuevas Creaciones para que se practique
un nuevo examen de patentabilidad con fundamento en lo dispuesto en el Articulo 45 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

A continuacién me permito presentar los argumentos que permiten demostrar que la
decision tomada por ese Despacho en la Resolucién objeto del presente recurso no tiene
fundamento juridico valido, por lo que ésta debe ser revocada en su totalidad:

5.1. En cuanto a la negacién del privilegio de patente de invencién _para la solicit_ud
tramitada en el expediente No. 08.117.646 A:

5.1.1 Dentro del término legal correspondiente, esto es 12 de agosto de 2013, mi
representada interpuso recurso de reposicidn contra la Resolucién No. 36892 del 20 de junio
de 2013, por cuanto nego el privilegio de patente de invenciéon que se tramita en el presente
expediente.

En esa misma fecha y junto con el mencionado recurso, mi representada presentd un
nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 28 reivindicaciones, tal y como lo afirma ese
Despacho en la parte motiva de la Resolucién No. 62782 de 2013, contra la cual interpongo el
presente recurso.

5.1.2 Adicionaimente, el 14 de agosto de 2013, dando alcance al memorial mediante el cual
interpuse recurso de reposicion contra la Resolucion No. 36892 de 2013, mi representada
present6é modificaciones al capitulo anteriormente presentado con el memorial de recurso del
12 de agosto de 2013, con fundamento en lo establecido en el articulo 34 de la Decisién 486




de la Comision de la. Comunidad Andina, que le permite a los solicitantes modificar sus
solicitudes en cualquier momento del tramite.

Con este mismo escrito del 14 de agosto de 2013, no solo se presentd el nuevo
capitulo reivindicatorio, sobre el cual se solicité el examen de patentabilidad por parte del
Examinador, sino que también se efectué el pago de la tasa oficial por concepto de
modificaciones. ‘

Con la modificacion anteriormente mencionada, correspondiente a un nuevo capitulo
reivindicatorio compuesto por 30 reivindicaciones, se aclar6é que éste se refiere a “métodos
para la preparaciéon de una combinacién de medicamentos de un inhibidor de DPP IV”, pero no
a un “uso” de estos ultimos, por lo que la objecién planteada por el Examinador al respecto se
encontraba superada.

Con el nuevo capitulo reivindicatorio presentado se puede observar que el método
reivindicado revela cantidades de dosificacion (entre otras especificaciones/caracteristicas
técnicas, como las formas de combinacién y granulacién) que estudiadas en conjunto,
satisfacen las condiciones para que pueda ser considerado el método y no un simple uso de
productos conocidos, por lo que el Examinador debié proceder con el examen de
patentabilidad de este nuevo capitulo modificado.

5.1.3 No obstante lo anterior y tal y como consta en la parte motiva de la Resolucion No.
62782 de 2013, ese Despacho en cuanto al estudio del capitulo reivindicatorio hace referencia
al presentado el 12 de agosto de 2013, por lo que no tuvo en consideracion el presentado con
memorial No. 08-117646-A-00011-0000 del 14 de agosto de 2013.

5.1.4 Por lo anterior, resulta evidente la violacion de las disposiciones contenidas en el
Codigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que regulan las
actuaciones surtidas ante las autoridades administrativas, y cuya aplicacion resulta procedente
en virtud no solo de la naturaleza de la Superintendencia de Industria y Comercio, sino por
remision del articulo 276 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Dentro de los principios orientadores de las actuaciones administrativas, se
contemplan en el mencionado Cédigo, siendo también principios constitucionales, los de
economia, celeridad, eficacia e imparcialidad; en virtud de estos principios, se obliga a la
administracion a tomar decisiones expeditas y eficaces que garanticen la debida proteccion de
los derechos de los administrados, removiendo obstaculos de oficio, y no exigiendo mas que
los documentos estrictamente necesarios para tomar sus decisiones.



Lo anterior encuentra fundamento legal en el articulo 3°, numeral 11 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que consagra el principio
anteriormente mencionado, el de eficacia, como orientador de las actuaciones administrativos,
conforme al cual: “...las autoridades buscaran que los procedimientos logren su
finalidad y, para el efecto, removeran de oficio los obstaculos puramente formales,
evitaran decisiones inhibitorias, dilaciones o retardos y sanearan, de acuerdo con
este Cadigo las irregularidades procedimentales que se presenten, en procura de la
efectividad del derecho material objeto de la actuacién administrativa”.

Los anteriores principios son aplicables al presente caso en concordancia con el
principio constitucional consagrado en el articulo 228, que establece “Las actuaciones seran
publicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecera el
derecho sustancial”, por lo que la administracion debera remover obstaculos formales, dando
aplicacién al derecho sustancial de los administrados.

Con la decision adoptada mediante la Resolucion No. 62782 del 2013, ese Despacho
se aparta de este principio constitucional y los demas consagrados en el Coédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, nhormas cuya obligatoriedad
se origina en la Constitucion misma, reiterando el caracter ilegal de la providencia en cuestion,
pues resulta injustificado denegar el privilegio de patente de la invencién que se tramita en el
presente expediente, cuando el Examinador considerd en su estudio un capitulo reivindicatorio
incorrecto.

5.1.5 Adicionalmente el articulo 42 del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo establece la obligacion de la administracion al momento de proferir
una decisién, esto es, “Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar
sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomara la decision,
que sera motivada. La decision resolvera todas las peticiones que hayan sido
oportunamente planteadas dentro de la actuacién por el peticionario y por los terceros
reconocidos.”

Si ese Despacho hubiera efectuado una revision cuidadosa y exhaustiva del
expediente, simplemente la decisién tomada en la Resolucién N° 62782 del 28 de octubre de
2013 no habria sido originada..

Asi, de haberse cumplido a cabalidad con estos principios y disposiciones, el
Despacho habria podido concluir que la solicitud de la referencia cumple con los requisitos
legales para que sea otorgado el privilegio de patente.



5.2. En cuanto al rechazo de la soiicitud divisional No. 13.191.509:

5.2.1 Tal y como afirma el Despacho del Sefior Superintendente, el dia 12 de agosto de
2013 presenté a nombre de la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH, recurso de reposicion en contra de la Resolucion No. 36892 del 20 de junio de 2013,
por la cual se nego el privilegio de patente para la invencion solicitada por mi representa en el
expediente de la referencia.

5.2.2 En esta misma fecha presenté, junto con el recurso de reposicion, una solicitud
divisional a la cual le fue otorgado el numero de expediente 13-191509.

5.2.3 Taly como podra corroborar este Despacho de acuerdo con una revision de las piezas
procesales que obran en el expediente 13-191509, el Sefior Superintendente de [ndustria y
Comercio profirio alli la Resolucion No. 62523 del 25 de octubre de 2013, por medio de la cual
resolvié, “Rechazar la division de solicitud propuesta en relacion con la solicitud nimero 13-
191509 por las razones expuestas en la parte considerativa.”

5.2.4 La Resolucién No. 62523 del 25 de octubre de 2013 fue notificada por fijaciéon en el
Listado Unico del 5 de noviembre de 2013.

525 El dia de hoy, 12 de diciembre de 2013, estando dentro del término legal
correspondiente, estoy presentado recurso de reposicién en contra de la Resolucién No.
62523 del 25 de octubre de 2013 proferida en el expediente 13-191509.

526 Los anteriores hechos permiten evidenciar sin lugar a dudas, que la decision de
rechazar la solicitud divisional que fue presentada a nombre de mi representada el 12 de
agosto de 2013 en el expediente de la referencia, esto es el No. 08-117.646 A es abiertamente

ilegal.

En efecto, se esta profiriendo una nueva decisién, en un expediente diferente de aquel
en que se esta tramitando la solicitud divisionl, en el cual ya se habia proferido una decisién
que esta siendo objeto de recurso; en otras palabras, se han emitido dos decisiones sobre el
mismo asunto en expedientes diferentes.

5.2.7 En efecto, al haber sido asignado un nimero de expediente diferente para el tramite de
la solicitud divisional, esto es el No. 13-191509, esta situacién trae como consecuencia juridica
que el asunto deba seguir su propio tramite y por ende ser decidido en forma auténoma e
independiente, como de hecho ya se ha presentado.



5.2.8 Asi las cosas, es ostensible la violacion del derecho al debido proceso de mi
representada por la Resolucion No. 62782 del 28 de octubre de 2013 al disponer en su
Articulo Segundo “Rechazar la solicitud divisional con nimero de radicacién No. 13-191509-
00000-0000", toda vez que es evidente que no se estan observando “la plenitud de las formas
propias de cada juicio” tal y como dispone el articulo 29 de la Constitucion Politica, lo que
permite demostrar la ilegalidad de la decision tomada en la Resolucién objeto de la presente
impugnacion.

VI. PETICION

Con fundamento en las consideraciones anteriores, atentamente solicito a su
Despacho lo siguiente:

6.1. Revocar la Resolucion No. 62782 del 28 de octubre de 2013, en cuanto confirma la
decision de negar el privilegio de patente para la invencion que se tramita en el
presente expediente y rechaza la solicitud divisional No. 13-191509.

6.2. En consecuencia, otorgar el privilegio de patente de invencion para la totalidad de
las reivindicaciones, 1 a 30, del pliego reivindicatorio presentado el 14 de agosto de
2013 a nombre de BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH.

Vil. PRUEBAS
Solicito respetuosamente a este Despacho tener como pruebas en este asunto todos y
cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia y adicionalmente las
actuaciones administrativas que se han surtido en el tramite del expediente No. 13-191509.
VIIl. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre de la sociedad recurrente en el presente asunto es BOEHRINGER
INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH Yy su direccion es:

Binger Strasse 173,
D-55216 Ingelheim am Rhein
Alemania
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Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su
Despacho, o en mi oficina de abogado ubicada en la carrera 42 No. 72-35 de esta ciudad de
Bogota D.C.

Sefor Superintendente,
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