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Ref.: Recurso de Reposicion contra la Resolucién No. 17879 del 19 de Marzo
de 2014, que rechazo la division de solicitud de la patente denominada 4-

(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO (Expediente
No. 13-133.002).

JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, Abogado, mayor y vecino de Bogots,

identificado como aparece al pie de mi firma, se permite manifestarle:

En mi condicion de Apoderado de la sociedad BAYER SCHERING PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT, domiciliada en Berlin, Alemania, atentamente manifiesto a usted
que interpongo Recurso de Reposicién ante el-Superintendente de Industria y Comercio
contra la Resolucién No. 17879 del 19 de Marzo de 2014, que rechazo la division de
solicitud de la patente denominada 4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y
SU USO (Expediente No. 13-133.002).

MOTIVOS DE INCONFORMIDAD

La Resolucién proferida por su Despacho que rechazo la division de solicitud de la patente
denominada 4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO Expediente No.
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13-133.002, porque segln su Despacho, la patente original de la cual deriva la solicitud de
division fue negada por Resolucidon No. 1377 del 28 de Enero de 2013, la cual fue
confirmada por Resolucién No. 56715 del 27 de Septiembre de 2013, no tuvo en cuenta lo

siguiente:

1.Si bien es cierto que la patente denominada 4-(4-CIANO-2-TIOARIL)
DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO fue negada por su Despacho por Resolucidn No. 1377
del 28 de Enero de 2013, la cual fue confirmada por Resolucién No. 56715 del 27 de
Septiembre de 2013, porque su Despacho no aceptc_'> los argumentos de fuerza mayor o
caso fortuito esgrimidos para justificar que la falta de contestaciéon de un requerimiento
de la Superintendencia de Industria y Comercio, basandose en el articulo 45 de la Decisidn
486 de la Comisién de la Comunidad Andina, también lo es el hecho que entre el tiempo
transcurrido entre la presentacion del recurso y la decisiéon que resolvié en forma definitiva
el tramite de la patente contenida en el Expediente No. PCT/13-133.002, la sociedad
BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, solicito una divisional de la solicitud
cuando aun el tramite de la patente original estaba vigente y no se habia proferido atin

decisidn definitiva en el mismo.

2. Segun lo expuesto anteriormente, el.trémite de la divisional solicitada, era pertinente, ya
que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 36 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, la Division de una solicitud de patente, puede hacerse en cualquier
momento del tramite y lo cual se encuentra consagrado en la citada norma cuando a su

tenor literal nos expresa:

“Articulo 36.- El solicitante podré, en cualguier momento del trémite, dividir su solicitud
en dos o mds fraccionarias, pero ninguna de éstas podrd implicar una ampliacion de la
proteccion que corresponda a la divulgacion contenida en /a solicitud inicial.
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La oficina nacional competente podrd, en cualguier momento del trémite, requerir al
solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad de

invencion.

Cada solicitud fraccionaria se beneficiard de la fecha de presentacion y, en su caso, de la
fecha de prioridad de /a solicitud inicial.

En caso de haberse invocado prioridades multiples o parciales, el solicitante o la oficina
nacional competente, indicard la fecha o fechas de prioridad que corresponda a las
materias que deberan quedar cubiertas por cada una de 1as solicitudes fraccionarias.

A efectos de la division de una solicitud, el solicitante consignaré los documentos gue

fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes.”

3. La citada solicitud de divisiéon también tiene su justificacion en el hecho, de que, el oficio
de su Despacho que profirid el acto administrativo para dar contestacién a la patente
original y que se basd en el articulo 45 de la Decisidén 486 de la Comisidn de Ié Comunidad
Andina, se fundamentd en la falta de unidad de invencién, de la patente solicitada, lo
cual daba lugar segin la ley a solicitar una division de la patente original en cualquier
momento del trémite antes de que se profiriera decisidn definitiva referente a la citada

patente original.

Adicionalmente, el examinador técnico de patentes en el numeral 7° unidad de invencion
(Articulo 25 D 486) primer parrafo del oficio 17908 fechado 9 de Octubre de 2012,

menciona:
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“La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencion porque se refiere a por lo
menos dos Grupos Inventivos.

- Los Grupos Inventivos estan definidos por 1as siguientes caracteristicas esenciales:

1. Compuestos en los cuales el nucleo estd caracterizado porgue s'on‘ derivados del 4-
(4-ciano-2-tioaril) dihidropirimidinonas. _

2. Compuestos en los cuales el nucleo estd caracterizado porque son derivados del 4-
(4-ciano-2-tioaril)-3,4,6,7-tetrahidro-1-H-pirrolof 3,4-d Jpirimidin-2, 5-diona.”

Y en el parrafo 4° del numeral 7° del mismo oficio, expresa:

“...En consecuencia, la solicitud no cumple con el requisito del articulo 25 de la Decision
486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina de Naciones. Este despacho sugiere
presentar 1as solicitudes divisionales que consideren necesarias, O limitar la solicitud inicial

a una sola invencion, eliminando de ellas las otras invenciones.”

4. Teniendo en cuenta lo expresado, con la resolucion que rechazo la divisional se vulnerd
por parte de su Despacho el principio del debido proceso que tiene consagracion legal
y constitucional, ya que cuando la ley establece que la divisidn de una patente puede
hacerse “en cualquier momento del tramite”, se entiende que dicha solicitud de
division puede hacerse antes de que se profiera resolucidn definitiva referente a la patente
original y ello en aplicacion a lo dispuesto en el articulo 27 del Cédigo Civil que establece
en su parte pertinente, que “cuando el sentido de la ley sea claro no se desatenderd su
tenor literal a pretexto de consultar su espiritu.”, 1o que significa que cuando le ley es
clara, debe aplicarse lo dispuesto en ella y no darle una interpretacién diferente so
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pretexto de consultar su espiritu.

Nétese que lo dispuesto en el articulo 36 de la Decision 486 de la Comisidn de la
Comunidad Andina, referente a la. Divisidon de solicitud de patente no tiene ningdn
condicionamiento, lo que significa que si el legislador andino no establecid condiciones
adicionales para aceptar una solicitud de divisién de patente, no corresponde a la
Administracidn establecer condiciones a una divisional de patente no contenida en la ley,
ya que lo reitero, el articulo 36 de la Decisidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
lo Unico que establecid con relacion a la divisién de patentes, es que la misma se puede
pedir “en cualquier momento del tramite” de la patente original, con independencia del
destino que tenga la citada patente original yv sobre lo cual nuevamente me permito citar
el primer parrafo del articulo 36 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, que a su tenor literal clavramente expresa:

“Articulo 36.- El solicitante podra, en cualguier momento del trémite, dividir su solicitud
en dos o mas fraccionarias, pero ninguna de €stas podra implicar una ampliacion de la
proteccion que corresponda a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.”

5. Segun lo sefialado, el acto administrativo que rechazd la solicitud de divisién de la patente
denominada: 4-(4-CIANO-2-TIOARIL)DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO, no solo es
violatorio de la ley, sino también estd indebidamente motivado, ya que sobre la
motivacion de los actos administrativos, es muy claro el autor FERNANDO ARIAS
GARCIA en su obra Estudios de Derecho Procesal Administrativo - ley 1437 de
2011 y Cddigo General del Proceso — Universidad Santo Tomas — Grupo
Editorial Ibafiez, 20 de Abril de 2013, cuando en la pagina 54 nos expresa:
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“La motivacidn es la expresion de los fundamentos y razones que ha llevado al
competente a emitir el acto administrativo, las razones mas o menos remotas e inmediatas
que impulsan a emanar el acto” (Ahumada Ramos 2001. Pag.6) o “la exposicidon de las
razones que mueven a la Administracién a tomar el acuerdo en que el acto consiste
(Garrido Falla 1973 pagina 530), que ademé&s de elemento esencial, es una garantia que
evita la arbitrariedad y los abusos por parte de las autoridades y los abusos por parte de
las autoridades administrativas, pues es lo que permite a la Administracion de Justicia en
el evento en que deba realizar su control, determinar si estos se ajustan o no a los
preceptos establecidos en el ordenamiento juridico” (la negrilla es mia).

Lo anterior se complementa con lo dispuesto por la Corte Constitucional, cuando en
Sentencia T-576 de 1998, en su parte pertinente expreso:

“Hoy es nuestro pais, en la Constitucion de 1991, la motivacion, que es expresion del
principio de pub//cidad, es constitucionalmente recogida en el articulo 209. La Constitucion
de 1991 dispuso al Estado como social de derecho, es decir, que una de sus
consecuencias es el sometimiento al derecho, de ahi la importancia de la
motivacion del acto administrativo puesto que de esta manera se le da una
informacion al juez en el instante que pase a ejercer el control juridico sobre
dicho acto, constatando si se ajusta al orden juridico y si corresponde a los
fines sefialados en el mismo. La discrecionalidad no supone la libertad de la
administracion para actuar prescindiendo de la necesidad de justificar la realidad de la
actuacion concreta. Por lo tanto en el acto administrativo debe integrarse lo que es
discrecional de lo que es regla de derecho que lo rodean, para encausarle, dirigirlo y sobre
todo limitarfo. La motivacion se orienta al convencimiento de las partes, eliminando
cualquier arbitrariedad y facilitando el saber por que se tomd la decision respectiva, lo

cual permite la viabilidad de los recursos. Pone de manifiesto la vinculacion de fa
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Administracion al ordenamiento juridico y por consiguiente, la motivacion mediante
fundamentacion juridica, de la solucion que se da al caso concreto. Y, porgue también
permite el control de la actividad administrativa por parte de la opinion publica, como
extension del principio de publicidad del articulo 209 de la C.P. En otras palabras, la
comunidad tiene derecho a estar informada, la sociedad no es indiferente al conocimiento
de las resoluciones que le puedan interesar y por consiguiente para esa sociedad son
importantes los motivos que originan una remocion,; esta es una proyeccion del principio
de publicidad y es corolario del Estado democratico. La publicidad que implica motivacion,
es esencial en el ordenamiento colombiano. Esa necesidad de motivar los actos (salvo
EXCepciones expresamente consagradas), se integra a la publicidad, entendida como lo
contrario al secreto o reserva.”

6. Quiero manifestar asimismo, que si de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 3 numeral 1
del Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, contenido
en la ley 1437 de 2011, la Administracién en sus actuaciones estd sometida a una serie de
principios, dentro del cual se encuentra “el principio del debido proceso”, sobre el cual
nos dice la citada norma: '

“ARTICULO 3. PRINCIPIOS. Todas las autoridades debersn interpretar y aplicar las
disposiciones que regulan 13s actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los
principios consagrados en la Constitucion Politica, en la Parte Primera de este Codigo y en
1as leyes especiales.

Las actuaciones administrativas se desarrollarén, especialmente, con arreglo a los
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participacion
responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacion eficacia, economia y celeridad,
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1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones administrativas se
adelantaran de conformidad con las normas de procedimiento y competencia
establecidas en 13 Constitucion y la ley, con plena garantia de los derechos de
representacion, defensa y contradiccion’

Donde el principio citado que constituye un derecho, nos dice la Corte Constitucional
en Sentencia T-516 del 15 de Septiembre de 1992- Sala de Revision No. 5
Magistrado Ponente Doctor FABIO MORON DIAZ:

".. el caracter fundamental del derecho al debido proceso proviene de su -
estrecho vinculo con el principio de legalidad al que deben adjuntarse no solo 13s
autoridades judiciales sino también, en adelante, las administrativas, en la
definicion de los derechos de los individuos. Es, pues, una defensa de los
procedimientos, en especial de la posibilidad de ser oido y vencido en juicio,
segun la formula cldsica, o lo que es lo mismo, de la posibilidad de ejercer el
derecho de defensa. El derecho al debido proceso comprende no sdlo Ia
observancia de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y a los
procesos y trémites administrativos, sino también en el respeto a las
formalidades propias de cada juicio, que se encuentren en general, contenidas
en las principios que los inspiran, €l tipo de intereses en litigio, /as calidades de
los jueces y funcionarios encargados de resolver..."”

De lo expuesto, se puede concluir que su Despacho al rechazar la Division de la solicitud
de la patente denominada 4-(4-CIANO-2-TIOARIL) DIHIDROPIRIMIDINONAS Y SU USO
viold el principio del debido proceso, ya que el mismo no solo exige un estricto
cumplimiento de la ley, sino el respeto a las formalidades propias de cada tramite o
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proceso, y como lo reitero, cuando se solicitd la Divisional de la patente citada, la misma
era procedente en virtud de lo dispuesto en el articulo 36 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, que en su primer parrafo expresa:

“Articulo 36.- £l solicitante podra, en cualguier momento del tramite, dividir su solicitud
en dos o mds fraccionarias, pero ninguna de éstas podrd implicar una ampliacion de /a

proteccion que corresponda a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.”

Con la violacién al principio del debido proceso por parte de su Despacho, también se
vulnerd entre otros, el principio de eficacia consagrado en el articulo 3 numeral 11 de
la ley 1437 de 2011, ya que si el citado principio tiene como filosofia que “los
procedimientos deben lograr su finalidad”, no se da aplicacién a este principio, cuando lo
decidido por la Administracidn, tiene como propdsito dar por terminado un tramite,
cuando segun la ley, dicho tramite debe continuar, porque la misma en su formulacion
establece y especificamente en lo sefalado en el articulo 36 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, que tiene plena validez la solicitud de una divisidén de
una patente, cuando la misma aln se encuentra en tramite, con independencia del destino
que tenga la patente original. |

En virtud de lo expuesto, solicité a su Despacho lo siguiente:

PETICIONES

Se sirva REVOCAR lo dispuesto en la Resolucidon No. 17879 del 19 de Marzo de 2014, que
rechazo la divisidn de solicitud propuesta radicada bajo el No. 13-133.002 y como
consecuencia de lo anterior, se expida una nueva resolucién ordenando dar tramite a la
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solicitud de division de patente solicitada por la sociedad BAYER SCHERING PHARMA
AKTIENGESELLSCHAFT.

PRUEBAS Y ANEXOS

Solicitd se tenga en cuenta la legislacién y jurisprudencia citada con el presente recurso.

NOTIFICACIONES

Las oiré en la Secretaria de su Despacho o en mis oficinas de Abogado, ubicadas en la
Avenida Carrera 24 No. 37-31 of. 202 de Bogota, teléfonos 2444096 — 3690624.

Atentamente,

T.P. No. 43.308 de Consejo Superior de la Judicatura.
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