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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERQ: Que mediante Resolucion No. 42274 del 18 de julio de 2013, la
Superintendencia de Industria y Comercio rechazé la division de solicitud propuesta
(13-101088-00000-0000) en relacién con la solicitud namero 09-102283-00010-0000,
comoquiera que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia del capitulo
reivindicatorio presentado para la solicitud parental, radicado mediante escrito 09-
102283-00010-0000 del 19 de abril de 2013, por lo que no se requiere un nuevo estudio
de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de agosto de 2013
con el No. 13-101088-00004-0000 misma fecha del recurso de reposicidn, el solicitante
presentd nueva division de la solicitud (13-206001-00000-0000) en relaciéon con la
solicitud nimero 13-101088-00000-0000.

TERCERO: Que efectuado el andlisis de la mencionada division de solicitud propuesta
la Oficina encuentra que la materia que se reivindica en esta Ultima es la misma
contenida en la solicitud parental, por lo tanto no tiene objeto efectuar de nuevo el
examen de patentabilidad y, en consecuencia, no se altera la decision de denegar la
patente, como sucedid en este caso.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 30 de agosto de 2013 con
el No. 13-101088-00004-0000, encontrandose dentro del término establecido para el
efecto, la sociedad Oncotherapy Science, In¢. interpuso recurso de reposicion contra [a
citada Resolucién, con fundamento en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

La recurrente manifiesta que contrario a lo expresado por esta Oficina, se hizo una “(...)
indebida aplicacién del articulo 36 de la decisién 486. En la resolucion 37543 arriba
mencionada, ese despacho establece en el numeral cuarto que '... la division de la
solicitud propuesta no procede comogquiera que fa solicitud fraccionaria contiene la
misma materia de la solicitud inicial, en consecuencia carece de objeto un nuevo
estudio de patentabilidad.’

Al respecto, ef solicitante quisiera anotar que el Articulo 36 de la Decision 486 establece
fo siguiente: ‘Articufo 36.- El solicitante podra, en cualquier momento del tramite, dividir
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su solicitud en dos o mds fraccionarias, pero ninguna de éstas podré implicar una
ampliacién de la proteccién que corresponda a la divuigacion contenida en fa solicitud
inicial.

La oficina nacional competente podra, en cualquier momento del tramite, requerir al
solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de
invencion.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiara de fa fecha de presentacion y, en su caso, de
la fecha de prioridad de fa solicitud inicial {...).™

Sefiala a continuacion que ‘(...) la Unica restriccién que, de acuerdo a la norma
aplicada en Colombia tienen las solicitudes divisionales, es que no pueden implicar una
ampliacion de fa proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en fa solicitud
inicial. En este sentido, cabe sefialar que en ninguna parte del articulo 36 de la citada
norma se establece que contener fa misma materia que la solicitud inicial sea una
causa vdlida de negacién o rechazo de una solicitud divisional”, después de lo cual
agrega que “(...) rechazar la solicitud divisional por tratarse de fa misma materia
contenida en la solicitud inicfal, argumentando que no tiene objeto realizar un nuevo
estudio de patentabilidad, es arbitraria y carece de fundamento desde cualquier punto
de vista legal.”

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

Sea lo primero manifestar que, contrario a lo que sefiala la recurrente, en este caso no
se ha desconocido lo previsto en el articulo 36 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina ni se ha vulnerado el debido proceso al solicitante, como se vera en
detalle mas adelante.

Con relacion al argumento segun el cual se hizo una indebida aplicacidn del articulo 36
de la Decisién 486, esta Oficina considera que es inoficioso repetir un examen para la
misma materia que ya ha sido examinada, tal como se presenté en el Oficio N° 450,
notificado por fijacién en lista el 22 de enero de 2013, mediante el cual se requirid a la
solicitante en los términos del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina y en la Resolucion N° 38465 del 27 de junio de 2013, por la cual se
denegd una patente de invencion.

En referencia al Articulo 36 de la Decisién 486 mencionado por la recurrente, esta
Oficina considera que le asiste la razon en la afirmacién segun la cual la solicitante
puede dividir su solicitud en dos o0 mas fraccionarias, sin embargo, la presente solicitud
no es en realidad una solicitud fraccionaria sino que es una solicitud equivalente, dado
que contiene la misma materia que ya esta contenida en la solicitud parental, materia
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gue ya fue examinada, de manera que la presente solicitud no es una division de la.
materia inicialmente presentada, sino una multiplicacién de ella.

Se aclara que no tiene sentido el que haya dos solicitudes que contengan la misma
materia, ni que se examine dos veces la misma materia, ni que se conceda doble
patente para la misma materia.

Sobre la oportunidad dentro de la cual es posible dividir la solicitud de patente conviene
recordar lo manifestado en repetidas ocasiones por el Consejo de Estado, organismo
superior tratandose de asuntos contencioso administrativos, cuyo fallo mas reciente fue
publicado en febrero de 2013.

En esta oportunidad consagroé el citado tribunal:

“(...) no puede la Sala ignorar el criterio expresado en la Interpretacion Prejudicial
rendida por el Tribunal Andino de Justicia segan el cual, las solicitudes de patente de
invencion pueden ser modificadas por el peticionario en cualquier estado del tramite,
siempre y cuando ello no entrafie una ampliacién de la proteccion correspondiente a la
divulgacion contenida en la solicitud inicial, tal como lo prescribe el articulo 17 de la
Decision 344. Lo anterior, teniendo en cuenta que dicha disposicién se
limita simplemente a consagrar la posibilidad de realizar la modificacion de la solicitud,
sin entrar a precisar un limite temporal para ello, debiendo entenderse en todo caso que
la modificacion puede ser presentada en cualquier momento, mediante una nueva
presentacion de las reivindicaciones, siempre y cuando no se haya adoptado una
decisién definitiva gue resuelva de fondo la solicitud.”

En efecto, es contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas
efectuar varios tramites sobre la misma materia de proteccion. El documento
PCT/GL/ISPE/1, del Tratado de Cooperacién en materia de Patentes (PCT), menciona,
con respecto a solicitudes que estan en trAmite simultaneamente, incluidas las
presentadas en la misma fecha, que ‘(...) existe el principio aceptado de que no se
concederan dos patentes al mismo solicitante para una invencién. Se puede permitir
que un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales gque tengan fla
misma descripcion, siempre que las reivindicaciones sean claramente distintas en
cuanto a su dmbito, y se dirijan a un objeto diferente (...)' (Pag. 117, Parr. 11.10, Regla
64.3). Por lo anterior, no es factible estudiar, ni conceder dos patentes para una misma
invencién, como en el caso presente en el que la solicitud divisional objeto de este
recurso y la divisién de solicitud propuesta 13-206001-00000-0000 tienen el mismo
objeto, es decir, vacunas péptidicas para canceres que expresan antigenos asociados
con tumores.

De otro lado, es cierto que esta Oficina no requirid a la solicitante que dividiera la
solicitud, dado que no se consideré necesario dividir la solicitud parental porgue la
materia contenida en la solicitud parental pertenece a un solo concepto inventivo, es
decir, cumple con el requisito de unidad de invencién y por tanto no requiere ni de
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blsguedas independientes, ni de exdmenes de patentabilidad independientes, que son
las razones administrativas para presentar un requerimiento por faita de unidad de
invencidn. El hecho de que la norma prevea la POSIBILIDAD de que el solicitante
divida su solicitud no quiere decir que presentada la misma deba ser admitida y
tramitada de todas maneras por la Oficina Nacional. De acuerdo con la normativa
aplicable y atendiendo a la finalidad de esta disposicidn (Art. 36 de la Decisién 486) la
posibilidad de dividir la solicitud siempre va a girar en torno al cumplimiento del requisito
de la unidad de invencion, entendida esta como la necesidad de gue la invencion o
grupo de invenciones estén efectivamente relacionadas entre si. Asi las cosas, si las
posibilidades de division para la Oficina encargada de otorgar patentes se enmarcan
normativamente en la existencia o no de un Gnico o solo concepto inventivo, no puede
desecharse gue esto constituya un principio aplicable por igual a la Oficina nacional y a
los solicitantes, dado que la firalidad de la division es hacer operativo el que las
reivindicaciones definan la materia que se desea proteger mediante la patente y, por
tanto, el alcance de la proteccion conferida por esta.

Con respecto al argumento segun el cual la Gnica restriccion para presentar division de
una solicitud es que no haya ampliacién de la materia contenida en la solicitud inicial,
esta Oficina aclara que la primera condicién para presentar la solicitud fraccionaria es
gue cada una de las solicitudes fraccionarias contenga una parte de la totalidad de la
materia inicialmente presentada, es decir, que efectivamente haya division de la
materia, lo cual es consecuente con el significado de los términos “division" y “fraccion”,
porque ademas, como se explicd, no es legal conceder doble patente para una misma
materia.

De manera que frente al articulo 36 citado, es totalmente legal el rechazar una solicitud
“divisional” que no es una divisional, tal como sucede en este caso particular, porque
como bien lo expresa la recurrente, la nueva solicitud trata de la misma materia
contenida en la solicitud inicial, de manera que no es en realidad una solicitud
divisional.

En virtud de lo expuesto, se

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion No. 42274 del
18 de julio de 2013, por medio de la cual se rechazd la divisién de solicitud propuesta
(13-101088-00000-0000) en relacién con la solicitud nimero 09-102283-00010-0000.
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ARTICULO SEGUNDO: Rechazar la divisién de solicitud propuesta mediante escrito
radicado el 30 de agosto de 2013 con el No. 13-206001-00000-0000 en relacion con la
solicitud nimero 13-101088-00000-0000.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
Oncotherapy Science, Inc., entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra
ella no procede recurso alguno, por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogot4d D. C., el 18 Nov 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

R\j
PABLO FELIPE ROBLED TILLC

Doctora . )
SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elaboré: Olga Rosa Gonzalez Fonseca ™
Revist: Consuelo Leguizamon Leguizamon *
Revisd: Caros Daniel Lemus Giraldo ~
Revist: Jose Luis Salazar Lopez *

Aprobé: Jose Luis Londoflo Fernandez *

Pagina5de 5
Al contestar favor indigue el nimero S Sede Centro: Carrera 13 Ng, 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacidn que se indica a continuacién: Call Center 5820400. Linea gratuita Nacional 01800-910165
Cod Verificacién: 883147120 Web: www.sic.gov.co e-mail: contaclenos@sic.aov.co

Bogota D.C. Colombia




