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Solicitud de Patente de Invencién Titulada: “DEPSIPEPTIDOS CICLICOS”
Solicitante: NOVARTIS AG ‘
Nuestra Ref.: P2010/000016A

RECURSO DE REPOSICION

CARILOS R. OLLARTYE, mayor dc cdad y vecino de Bogota, identificado tal como apar‘cce al pic
dc mi firma, cn mi cardcter de apoderado de la sociedad solicitante, y actuando dentro del
término legal previsto por cl articulo 51 del Codigo Contencioso Administrativo (Dccjreto 01 de
1984), mc dirijo a su Despacho con cl fin de interponer RECURSO DE REPOSICIOI\T en contra
dc la Resolucion No. 49871, notificada por edicto desfijado cl 03 de octubre de 2013.

|
I. ANTECEDENTES

|
1. 151 29 de julio de 2013, sc presentd la solicitud de patente ventilada cn este exgediente, la
cual cs una division dc la solicitud de patente No. 10-017.551 denominada “DEPSIPEPTIDOS
CICLICOS™ | |

2. El 30 de julio de 2012, mediante Resolucion No. 43960, la SIC denegé la solicitud de
patentc No. 10-017.551, frente a lo cual procedimos a presentar rccurso de rcposici;(')n, cl cual

todavia sc cncuentra a la espera de su resolucion.

3. Sorprendentemente, ¢l pasado 03 de octubre fue notificada la Resolucion 49871, por
medio de la cual se rechaza la solicitud de patente de la referencia, argumentando que la materia
i
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quc sc reivindica cs la misma contenida en la solicitud inicial y que por lo tanto “no requiere un
I

nuevo andlisis de patentabilidad.”

IN. OBJETO DEIL RECURSO
1

Quec sc revoque la Resolucion rechaza la solicitud de patente divisional de la referencia, y en su

lugar sc realice ¢l respectivo examen de patentabilidad de la misma. |
III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO |

lin primer lugar, me permito resaltar que la materia reclamada en la presente solic%tud divisional

hace referencia a composiciones farmacéuticas que comprenden un depsipéptido ciclico que

ticne la cstructura de la IFormula (I). Por ¢l contrario, la solicitud parcntal, de expediente No. 10-
1
017.551, reclama cspecificamente un depsipéptido ciclico que tienc la estructura de la I'érmula

(); y no_las composiciones que los contienen. Asimismo, me permito resaltar que la

Reivindicacion 15 de la solicitud parental, que reclamaba una composicién farmaccutica de los

depsipéptidos de Férmula (1), fue climinada del Capitulo Reivindicatorio dc dicha solicitud dcl

!
14 de mayo dc 2013. Por lo tanto, la solicitud divisional no reclama materia superpucsta con

la_solicitud parental, contrario a los argumentos elevados por este Despacho en la Resolucion

49871 quc aqui sc recurre. |

Adicionalmente, en la Resolucion 49871 sc establece que como supucstamente en la solicitud
divisional sc reivindica la misma matcria que la solicitud inicial, csta solicitud divisional “no
requiere un nuevo andlisis de patentabilidad.” .o anterior, contraria los lincamientos de la SIC
respecto al examen de solicitudes divisionales, en donde se establece expresamente lo siguiente:

1

“Si las solicitudes fraccionarias no estan bien presentadas porque hay materia

gue esld reivindicada en mds de una de ellas (materia superpuesia) se
!

aceptardan todas para examen; sin embargo en el examen de cada una de las

|
fraccionarias se requerird la correccion del error, es decir, que se relire esa

. . ol . . |
materia de una de ellas y se deje s6lo en la otra™ (mi negrita, mi subrayado)

Indudablemente, la motivacion de la Resolucion No. 49871 aqui recurrida resulta completamente

improcedentc, pucs a la luz de las propias disposiciones de la SIC no existe razon valida y legal

|

' Gufa para Examen dc Solicitudes de Patente de Invencién y Modelo de Utilidad (2012). Supefintendencia de
Industria. 'y Comercio  dc  Colombia. Seccién  2.1.8, pagina  51. (disponible en
http://api.sic.eov.co/Documentos/Guia Examen Patentes.pdf) |
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|
por la cual la presente solicitud Divisional no sea aceptada, ni sc realice unf examen de
patentabilidad, ain menos con ¢l argumento de que ésta reclame la misma materia dé la solicitud
inicial, cuando cn los protocolos de la SIC estd claramente establecido que las solicitudes
divisionales, asi tecngan materia superpucsta (que no es el casb, como ya sc¢ explico), deben ser
.

accptadas para examen. Il procedimiento que debid haber seguido cl Iixaminador fue aceptar

Ja solicitud divisional y rcalizar un examen de fondo a ésta, cn el que sc clevaran debidamente
las objeciones justificadas.

|

1

|
Con csta decision, la SIC vulnera el derecho al debido proceso de mi representada, ‘al tomar una

dccision contraria a sus propios lincamientos, negando la posibilidad de cjercer su derecho a la

defensa al no poder controvertir dentro del tramite administrativo los argumentos presentados
con rclacién a que la matcria reivindicada no se diferenciaria de la materia de la solicitud inicial.
in cste sentido, la SIC debe proporcionarle al Solicitante la facultad de controvertir las razoncs
por las cualcs considera que la solicitud de la referencia no reivindica materia diferente a la de la
solicitud inicial cn los términos de un requerimiento de patentabillidad y no de un recurso de

rcposicion. 3

Dec haberse presentado un cxamen de patentabilidad para la presente solicitud, mi representada

hubicsc tenido la oportunidad de presentar su respuesta, o incluso realizar nucvas modificaciones
i
a la solicitud cn un plazo dc 60 dias y dentro del framitc administrativo, mientras que para

presentar un Recurso de Reposicion en contra de la Resolucién que rechaza la solicitud de la
patentc tan solo sc cuenta con un periodo de 5 dias, por lo quc es cvidentc que la
Supcrintendencia limité injustificadamente el tiempo de accion de mi representada, vulnerando

su derecho al debido proceso, y violando de paso sus propios lineamientos.

I.a Supcrintendencia actud bajo su propio arbitrio, desconociendo las garantias del solicitantc €
imponiéndolc cargas adicionales a las previstas por ley. Por ello, le solicito que revoque la

Resolucion por la cual sc rechaza la solicitud de la referencia, y en su lugar se emita un examen

dc patentabilidad, para que mi representada pueda prescntar sus obscrvaciones frente a los

cucstionamicntos que surgicron sobre la solicitud divisional. {

IV. PETICION

Por las razoncs cxpucstas, atentamente solicito a su Despacho que revoque la determinacion de
negar la proteceion a la solicitud de patente de la referencia, para que en su lugar se !contimie con
¢l tramite, dandolc la oportunidad a mi representada de presentar la respucsta al examen de

fondo rcalizado por la SIC.
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V.  NOTIFICACION

Recibiré notificacioncs cn mis oficinas ubicadas en la Carrera 5 No. 34-03 de Bogota.

—CART.OS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 dc Bogota
T.P. 74295
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