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I. RECURSO ViA GUBERNATIVA |

Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, obrando como apoderada de la sociedad TAKEDA
PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED, por el presente escrito atentamente
manifiesto a usted que debidamente notificada de la Resolucién N° 38466 del 27 de Junio
de 2013, interpongo en su contra el recurso de REPOSICION, para que sea revocada y
en consecuencia se admita y se continGe con el tramite de la solicitud de patente de la
referencia.

Il. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucién N° 38466 del 27 de Junio de 2013, fue notificada mediante fijacion
en lista, la cual fue desfijada el 2 de Agosto de 2013, por lo que el término para interponer
el recurso de reposicion vence el 12 de Agosto de 2013. En consecuencia, me encuentro
dentro de la oportunidad legal.

Il. LA DECISION RECURRIDA
3.1 Mediante la Resolucion objeto de la presente lmpugnaCIon el Superintendente de
Industria y Comercio decidi:

“EXEElENBIA lEGAL EN UN MUNI]B_SIN FRI!NTERAS”-

(51-4) 604 4731- COLOMBIA



3.1.1

3.2

Rechazar la division de la solicitud de patente para “PREPARACION SOLIDA
QUE CONTIENE ALOGLIPTINA Y CLOHIDRATO DE METFORMINA®, de la
siguiente forma:

“Articulo Primero: Rechazar la divisién de la solicitud propuesta en relacién con
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la solicitud niimero 13-53683 por las razones expuestas en la parte considerativa’

En la parte motiva de la providencia, se fundamenta Gnicamente en la siguiente

consideracion:

3.2.1

3.2.2

La solicitud divisional reivindica la misma materia contenida en la solicitud inicial,
y en consecuencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad. .

En virtud de lo anterior, se rechaza la solicitud divisional de la ‘solicitud
inicialmente propuesta.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos que expongo a continuacion, solicito

atentamente a su Despacho lo siguiente:

4.1.

Que revoque la Resolucion No. 38466 del 27 de Junio de 2013 y en
consecuencia que admita, otorgue numero de expediente y contintie con el
tramite de la solicitud divisional radicada en su despacho el 18 de marzo de 2013
para la invencion PREPARACION SOLIDA QUE CONTIENE ALOGLIPTINA Y
CLOHIDRATO DE METFORMINA. |

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

/
Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la

Resolucién objeto del presente recurso, ya que se ha proferido una decisién que carece
de sustento juridico valido, y vulnera el Derecho al debido Proceso de mi representada.

La anterior afirmacién tiene plena justificacion juridica, por cuanto se ha

desconocido lo dispuesto por el articulo 36 de la decisién 486 de la Comunidad Andina, tal
y como se expone a continuacion:



5.1 Requisitos para solicitar la divisién de una solicitud de Patente:

5.1.1. El articulo 36 de la Decisién 486 de la Comunidad Andina, Unica norma que regula
la materia en Colombia, establece lo siguiente: '

“El solicitante podréa, en cualquier momento del trémite, dividir su solicitud en dos o mas
fraccionarias, pero ninguna de estas podra implicar una ampliacion de la proteccion que
corresponda a la divulgacion contenida en la solicitud inicial... (Subraya fuera de texto)

Cada solicitud fraccionaria se beneficiara de la fecha de presentacién y, en su caso, de la
fecha de prioridad de la solicitud inicial...

A efectos de la division de la solicitud, el solicitante consignara los documentos que
fuesen necesarios para formar las solicitudes fraccionarias correspondientes”.

Adicional a lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio exige como requisito
adicional para realizar este tramite el pago de una tasa. de CUATROSCIENTOS
CINCUENTA MIL PESOS ($450.000)M/Cte. (Resolucion N° 173 de 2013 de la
Superintendencia de Industria y Comercio) '

5.1.2. A partir de lo anterior, es posible concluir que existen cuatro requisitos para que una
solicitud divisional sea aceptada, se le asigne niimero de radicacion, y se le dé tramite:

5.1.2.1 Que se presente durante el tramite de la solicitud.

5.1.2.2 Que la materia que protege no amplie la materia de la soilicitud inicial.
5.1.2.3 Que se allegue los documentos necesarios para formar su expediente
5.1.2.4 Que se pague la tasa correspondiente.
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En consecuencia, a continuacion procederemos a demostrar que Ia solicitud divisional que
se rechaza en la resoluciéon impugnada cumplié con todos los reqU|S|tos establecidos para
que la misma sea aceptada por nuestra legislacion.

5.1.2.1. Que se presente durante el tramite de la solicitud
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La ley aplicable establece un limite temporal para solicitar la division de una solicitud de
patente, esto es, que la misma sea presentada “en cualquier momento del tramite”. Por lo
cual se debe entender que una solicitud divisional es presentada oportunamente siempre
que_la_misma se encuentre en tramite, tal y como se ha reiterado en el considerando
TERCERO de la resolucién aca impugnada.

Una solicitud de patente se encuentra en tramite desde la fecha en que es
presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio y hasta la fecha en la cual
esta entidad profiere una decision final otorgando la patente o confirmando su negativa, al
resolver el recurso de reposicion correspondiente. '

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que incluso |os casos en los cuales la
solicitud de patente es negada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y el
solicitante ha recurrido esta decisién mediante recurso oportunamente interpuesto, el
tramite de dicho recurso forma parte del tramite de la solicitud de patente, el cual culmina
al momento de proferirse una decision en relaciéon con el recurso de reposicion agotando
con ello la via gubernativa. "

En el presente caso, la solicitud inicial corresponde a la solicitud de patente de
invencién N° 10-019.969 presentada el dia 4 de Noviembre de 2010, Ila cual fue
denegada por esta corporacion el dia 29 de abril de 2013 por medio de la resolucion
23991. En contra de la misma se interpuso recurso de reposicién el dia 17 de Junio de
2013, el cual actualmente se encuentra el tramite. '

La solicitud de division sobre la cual versa en presente recurso, fue presentada el
dia 18 de marzo de 2013, fecha que como puede observarse es incluso anterior a la fecha
en la cual la solicitud inicial fue denegada. Cabe recordar que tal y como se indico
anteriormente, incluso si la misma hubiese sido presentada posterior a esta fecha,
encontrandose en tramite recurso de reposicion contra la negativa de la solicitud inicial, al
no haberse agotado la via gubernativa habria sido procedénte, incluso hasta ese
momento, la presentacién de una solicitud de division. !

El requisito de la oportunidad en la presentacion de la solic:itud divisional se cumplié
entonces en el presente caso, por haberse realizado dicha presentacion en un momento
en el cual la solicitud inicial aiin se encontraba en tramite. }



Por lo tanto, procederemos a verificar el cumplimiento de los demas requisitos
legales existentes para aceptar, asignar nimero de radicacion y dar tramite a una solicitud
divisional.

5.1.2.2. Que la materia que protege no amplie la materia de la solicitud inicial

Para la verificacion de este requisito es necesario transcribir nuevamente la
objecion formulada por su Despacho para rechazar la divisional, la cual se encuentra en el
considerando CUARTO de la resolucién impugnada:

“Que en este caso la divisién de la solicitud propuesta no procede comoquiera que
la_solicitud _fraccionaria _contiene la misma materia de la solicitud inicial (capitulo
reivindicatorio radicado bajo el N° 10-019964-00004-0000 con fecha 4 de Noviembre de
2010), en consecuencia carece de objeto un nuevo estudio de patentabilidad”. (Subraya
fuera de texto).

Asi entonces es claro que la objecién formulada a la divisional estuvo sustentada
en la identidad de materia y no ampliacién de la misma frente a la solicitud inicial.

Respetuosamente, nos permitimos indicar a continuacion el significado dado por
el RAE a las palabras identidad y ampliacion, con el fin de demostrar que no sclamente no
son sinénimas sino que su significado puede ser inclusive antagonico: '

Identidad:- “Cualidad de idéntico”. (Idéntico:- “Que es lo mismo que otra con que se
compara’”). : .

Ampliacién.- “Accién y efecto de ampliar”. (Ampliar:- “Extender, dilatar’) ,
En consecuencia, son conceptos diferentes y claramente determinables, de tal
manera que no admiten interpretacién alguna por parte de la Administracion. '

Lo anterior significa que limitada como esta la competencia de la Administracién a
aquello que le esta expresamente permitido, el rechazo de una solicitud divisional con
base en que la misma tiene una materia idéntica a la solicitud inicial viola el articulo 6° de
la Constitucion por exceder la competencia dada en el articulo 36 de la Decision 486.
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5.1.2.3. Que se allegue los documentos necesarios para formar su expediente



Cabe recordar que el dia 18 de marzo de 2013, junto con el formulario de
conversion, division, y fusiéon de solicitudes por medio del cual se solicitd la presente
divisional, se presenté el texto completo de la solicitud, y el documento de poder con el
cual acredité mi calidad de representante.

Con lo anterior se tiene que efectivamente en su momento se allegaron a este
Despacho todos los documentos necesarios para formar la correspondiente solicitud
divisional, dando con ello cumplimiento al tercer requisito.

5.1.2.4. Que se pague la tasa correspondiente

Reiterando lo mencionado anteriormente, y tal y como se puede constatar en el
expediente que se encuentra en su Despacho, el dia de presentacion de la solicitud de
division se presenté junto con ésta el recibo de pago N° 13-0025001, acreditando el pago
de una suma total de CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($450.000)MiCte., a
favor de la Nacién — Superintendencia de Industria y Comercio, el cual corresponde a la
tasa establecida para el tramite de solicitud de divisional para el presente afio 2013.
(Resolucion N° 173 de 2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

Respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el pago de una
tasa esta justificado en funcién de una actuacién administrativa. De tal manera que el
pago debe bien derivar en la aceptacion de la peticién del solicitante o en su devolucién,
con base en un fundamento legal valido y dentro de la orbita de su competencia. Toda vez
que la peticién se adecua a la ley, y que su despacho no tiene competencia para rechazar
por identidad de materia una solicitud divisional, en el presente caso resulta forzoso para
la administracion la aceptacion de la peticién, esto es, aceptar la divisional y darle tramite
a la misma. '

5.1.3. Todo lo anteriormente afirmado, conlleva a la conclusion de que si se observalo
dispuesto por el articulo 36 de la Decisiéon 486 de la Comunidad Andina, se debié acepf_ar
la divisidn de la solicitud de patente, y con ello el contenido de la misma debié ser
examinado, teniendo en cuenta que: 1) la solicitud inicial aun se encontraba en tramite, 2)
la materia contenida en la solicitud divisional no amplié6 la materia reivindicada en la

|



solicitud inicial, 3) el solicitante allegé los documentos necesarios para formar la
correspondiente solicitud divisional, y 4) Se pag6 la tasa correspondiente al tramite.

Adicionalmente, me permito reiterar que en ningin momento el articulo 36 hace
mencion a las diferencias o similitudes existentes entre la solicitud inicial y la solicitud de
division de la misma, por lo que este criterio a la luz de la norma carece de relevancia
para efectos de la admisién o rechazo de una divisional. '

5.2. Violacion del Derecho al Debido Proceso de mi representado

Por otro lado, me permito citar un aparte del articulo N° 29 de la Constitucion Politica de
Colombia, al tenor del cual se lee que: ‘

“El debido proceso se aplicaré a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas”.

En este sentido, y al haber esta corporacion rechazado de plano mi solicitud
radicada el pasado 18 de marzo de 2013, sin existir bases legales para ello tal y como se
evidencié en puntos anteriores, se ha producido una vulneracién del derecho al debido
proceso de mi representado, por cuanto se le ha negado la posibilidad de que sobre la
presente solicitud se lleve a cabo el procedimiento usual dentro del cual se conserva la
expectativa de obtener un derecho de patente sobre dicha solicitud. En este punto cabe
resaltar que dentro de dicho procedimiento al solicitante le es posible realizar
modificaciones conducentes a obtener el beneficio de patente, todo lo cual hace parte del
debido proceso, y en el presente caso no se le ha reconocido a mi repreSentado.

VL. PETICION

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente: |
|
6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decision contenida en
la Resolucion N° 38466 del 27 de Junio de 2013, en cuando resuelve rechazar la
|
divisién de la solicitud de patente de invencion N° 10.019.964, y en consecuencia
que se acepte la misma, se le otorgue numero de expediente y se le de tramite.

VIl. PRUEBAS !



Solicito atentamente a ese Despacho se tengan como pruebas las siguientes:

7.1. Todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente de la referencia
y que reposan en las oficinas del Despacho a su cargo.

VIIl. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la direccién de la sociedad recurrente son los siguientes:

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED.
1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku,

Osaka-shi,

Osaka,

Japén

IX. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su

Despacho o en mi oficina de abogados situada en la Carrera 42. No. 72-35, piso 4°, dé
esta ciudad de Bogota, D.C.

Senor Superintendente, !

.Yég CLEMENCIA DE PA l
C.C. 35.456.344 de Usaguén |

T.P.A. N° 23.555

COLO-14656-0841-108-7
MMS\SGD\ID-248851\WPC 14656
No. M-2013-248851\MMS



