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Referencia . Expediente No. 14.174.874 )
Asunto . Solicitud de patente para: “FORMULACION DE
ADMINISTRACION COLONICA DE FARMACOS”
Solicitante : UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Fecha de solicitud : 13 de Noviembre de 2008
I. RECURSO ViA GUBERNATIVA

Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad
UNIVERSITY COLLEGE LONDON solicitante de la patente de la referencia, por el
presente escrito atentamente manifiesto a usted que debidamente notificada de la
Resolucién No. 1861 del 26 de Enero de 2015, interpongo en su contra el recurso de
REPOSICION, para que sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de
patente de invencién para “FORMULACION DE ADMINISTRACION COLONICA DE
FARMACOS” a favor de UNIVERSITY COLLEGE LONDON.

ll. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucion No. 1861 del 26 de Enero de 2015, con fecha de publicacién listado
del 03 de Febrero de 2015, fecha de vencimiento del 03 de Marzo de 2015, y fecha del
término legal del 10 de Marzo de 2015. En consecuencia, me encuentro dentro de la
oportunidad legal.

ll. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolucion objeto de la presente impugnacion, el Superintendente de

Industria y Comercio decidid;
“EXGELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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3.2

3.21

3.2.2

323

3.2.4

Rechazar la patente de invencién a la creacion titulada; “FORMULACION DE
ADMINISTRACION COLONICA DE FARMACOS”

En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los siguientes fundamentos:

‘Que en este caso la divisidbn de la solicitud no precede como quiera que la
solicitud fraccionaria contiene la misma materia presentada en el capitulo
reivindicatorio de fecha 13 de noviembre de 2011, con radicado numero (8-
121248-00000-0000.”

“Frente al tramite del capitulo reivindicatorio con radicado No. 08-121249-00000-
0000 se encuentra que se decidié por este Despacho mediante resolucién No.

38959 de 24 de Junio de 2014."

“En consecuencia, el capitulo reivindicatorio de la presente divisional, conformado
por 41 reivindicaciones, carece de objeto de un nuevo estudio de patentabilidad.”

“Que por lo anteriormente sefialado resulta procedente rechazar la division de
solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable”.

IV. OBJETOQ DEL RECURSO

De acuerdo c¢on los argumentos que expongo a continuacion, solicito

atentamente a su Despacho lo siguiente:

2.

Revocar la Resolucidn No. 1861 del 26 de Enero de 2015.

Conceder el privilegio de patente de invencién para “FORMULACION DE

ADMINISTRACION COLONICA DE FARMACOS” a favor de UNIVERSITY COLLEGE
LONDON.
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V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por ese Despacho en la
Resolucion 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 cantinuacion:

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

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

“El solicitante podra, en cualquier momento del tramite, dividir su solfcitud en dos o

mas fraccionarias, pero ninguna de estas podrd implicar una ampliacién de la
proteccién que comresponda a la divuigacién contenida en la soficitud inicial. ..
*(Subrayado fuera de texto).

“Cada solicitud fraccionaria se beneficiard de fa fecha de presentacion 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
SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($464.000)M/Cte. (Resolucion N° 56451 del 27 de
septiembre 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 nimero de radicacion, y se le dé tramite:



5.1.21 Que se presente durante el tramite de ia solicitud.

5.1.2.2 Que la materia que protege no amplie la materia de la selicitud inicial.
5.1.2.3 Que se presenten los documentos necesarios para forrar su expediente.
5.1.2.4 Que se pague |a tasa correspondiente.

En consecuencia, a continuacién procederemos a demostrar que la solicitud
divisional que se rechaza en la resolucién impugnada cumplié con todos los requisitos
establecidos para que la misma sea aceptada por nuestra legislacion.
5.1.2.1. Que se presente durante el tramite de la solicitud

La ley aplicable establece un limite temporal para solicitar ta 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 gue la solicitud parental de la cual se deriva la misma se

encuentre en tramite.

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 decisién final otorgando la patente o confirmando su negativa, al
resolver el recurso de reposicion correspondiente.

En virtud de lo anterior, cabe resaltar que incluso los casos en los cuales la
solicitud de patente es negada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y el
solicitante ha recurrido esta decision 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 relacion con el recurso de reposicién agotando
con ello la via gubernativa.

El requisito de 1a oportunidad en la presentacion de la solicitud divisional se
cumplié entonces en el presente caso, toda vez que dicha solicitud divisional se presentd
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ante su Despacho mediante escrito No. 14-174874-00000-0000 del 11 de Agosto de 2014
en respuesta a la Resoiucion No. 38959, emitida en la solicitud parental No. 08.121.248,
De tal manera que, es claro que la solicitud divisional de la referencia fue oportunamente
propuesta.

Por lo tanto, procederemos a verificar el cumplimiento de los demds requisitos
legales existentes para aceptar, asignar niimero de radicacion y dar trdmite 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 trascribir nuevamente la
objecién formulada por su Despacho para rechazar la divisional, la cual se encuentra en el
considerando TERCERO de la resolucién impugnada:

“Que en este caso la division de la solicitud no precede como quiera que la
solicitud fraccionaria contiene la misma materia presentada en el capitulo reivindicatorio
de fecha 13 de noviembre de 2011, con radicado nimero 08-121249-00000-0000. Frente
al tramite del capitulo reivindicatoric con radicado No. 08-121249-00000-0000 se
encuentra que se decidio por este Despacho mediante resolucidn No. 38959 de 24 de
Junio de 2014. En consecuencia, el capitulo reivindicatorio de la presente divisional,
conformado por 41 reivindicaciones, carece de objeto de un nuevo estudio de
patentabilidad.”

Asi entonces es claro que la objecidn formulada a la divisional no estuvo
sustentada en la ampliacién de la_materia de invencién reivindicada en la misma frente a

la solicitud inicial. Por lo tanto, es claro que la materia incluida en la solicitud divisional no
es contraria a la normativa aplicable.

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 Ia Decisién 486.
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De otro lado, vale la pena resaltar que si bien en la solicitud parental No.
08.121.249 no se objetd la falta de unidad de invencién, es claro que el solicitante puede
presentar una solicitud divisional con el fin de superar una objecién formulada por falta de
unidad de invencion o de forma voluntaria. Lo anterior, toda vez que el articulo 36 de la

Decision 486 Unicamente exige que la solicitud divisional no amplie la proteccion que
corresponda a la divulgacién contenida en 'a solicitud parental inicial y por lo tanto, la
objecién formulada a este respecto no es de recibo en el presente caso.

5.1.2.3. Que se allegue los documentos necesarios para formar su expediente

Cabe recordar que el dia 11 de agosto de 2014, junto con el formulario de
conversion, division, y fusién de solicitudes por medio del cual se solicité la presente
divisional, se presenté el texto completo de la solicitud, y e! documento de poder con el
cual acredite 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 presentacién de la solicitud de
division se presenté junto con ésta el recibo de pago N° 14-0077378, acreditando el pago
de una suma total de CUATROSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS
{$464.000)M/Cte., 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 afio
2013 en el que fue presentado la presente solicitud divisional. (Resolucién N° 56451 de
2013 de la Superintendencia de Industria y Comercio)

Respetuosamente solicitamos al Despacho tener en cuenta que el pago de una
tasa estd justificado en funcion de una actuacién administrativa. De tal manera que, el
pago debe bien derivar en la aceptacion de la peticién de! solicitante o en su devolucion,
con base en un fundamento legal valido y dentro de la 6rbita de su competencia. Toda vez

y:



CAAVE IER

BEOGADEDS

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 administracidn la aceptacién de la peticién, esto es, aceptar la divisional y darle tramite
ala misma.

5.1.3. Todo lo anteriormente afirmado, conlleva a la conclusién de que si se observa lo
dispuesto por el articulo 36 de la Decision 486 de la Comunidad Andina, se debio aceptar
la divisién de la solicitud de patente, y con ello el contenido de la misma debidé ser
examinado, teniendo en cuenta que; 1) la solicitud inicial ain se encontraba en tramite, 2)
la materia contenida en la solicitud divisional no amplié la materia reivindicada en la
solicitud inicial, 3) el solicitante allegd los documentos necesarios para formar la
correspondiente solicitud divisional, y 4) se pagé la tasa correspondiente al tramite.

Adicionalmente, me permito reiterar que en ningun momento el articulo 36 hace
mencién 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.

5.3. 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 vy
administrativas”.

En este sentido, y al haber esta corporacién rechazado de plano mi solicitud
radicada el pasado 11 de agosto de 2014, sin existir bases legales para ello tal y como se
evidenci¢ en puntos antericres, se ha producido una vulneracién del derecho al debido
proceso de mi representada, 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 procedimientc 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 representada.

5.4. Que la materia que protege es diferente de la materia contenida en la solicitud

parental

De conformidad con los lineamientos del articulo 36 de la Decisidon 486, que
permite al solicitante en cualguier momento del tramite dividir su solicitud, sin ampliar el
objeto de la invencidn iniciaimente solicitado, me permito sefialar que la materia contenida
y protegida en la presente solicitud divisional es diferente de la materia contenida en la
solicitud parental, es decir, la materia recitada en la solicitud divisional pendiente es
diferente de aquella mantenida en la solicitud parentaly en consecuencia, contrario a las
afirmaciones del Examinador y la tabla incluida en la resolucién pendiente, el alcance de
proteccion de la presente sclicitud es diferente de la solicitud parental. En este sentido,
nos permitimos sefalar que las reivindicaciones 1 y 18 pendientes, correspondientes a la
formulacién de farmaco de liberacion retardada para liberacion del agente anti-inflamatorio
en el colon y al método de preparacién de la misma de la solicitud parental son
diferentes a las reivindicaciones 1 y 35, correspondientes a la formulacion de farmaco de
iberacion retardada para liberacion del agente anti-inflamatorio en el ¢colon y al métedo de
preparacién de la misma. Para mostrar de manera mas clara y evidente, a continuacién se
muestra una tabla comparativa de ambos pliegos reivindicatorios.

Reivindicaciones pendientes de la Solicitud Reivindicaciones pendientes de la Solicitud

divisional: 14.174.874

parental: 08.121.249

Reivindicacién 1: Una formulacidén de farmaco
de liberacidn retardada, caracterizada porgque
comprende una particula con un nicleo y un
recubrimiento para el nuaclec, el nlcleo
comprende un farmaco y el recubrimiento
comprende una mezcla de un primer material
que es susceptible al ataque por las bacterias
colonicas, y un segundo material que tiene un
umbral de pH aproximadamente a pH 5 o
superior, en donde el primer material
comprende un polisacarido seleccionado del
grupo que consiste de almidon, amilosa,

Reivindicacidn 1: Una formulacion de farmaco
de liberacion retardada para liberacidon del
agente  anti-inflamatorio en el colon,
caracterizada porque comprende una particula
con un nocles y un recubrimiento para el
nicleo, el nucleo comprende un agente anti-
inflamatorio y el recubrimiento comprende una
mezcla de un  primer material que es
susceptible al ataque por las bacterias
colénicas y un segundo material, en donde el
primer material es almidén que comprende de
0.1% en peso a 75% en peso de amilosa y el

A
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amilopectina, quitosano; suifato de condroiting;
ciclodextrina; ciclodextring; dextrano; puilulano;
carragenano, escleroglucane; quitina; curdulano
y levano.

segundo material es un material polimérico
enterico formador de pelicula seleccionado de
un polimero de acrilato, un polimero de celulosa
y un polimere basado en polivinilo, en donde la
propercién del primer material al segundo
material es de 25:75 a 50:50, y en donde la
liberacién del farmaco es retardada hasta el
colon.

Reivindicacién 35: Un método para preparar
una formulacién de farmaco de liberacién
retardada de conformidad con la reivindicacion
1, caracterizado el método porque comprende:
la formacibn de un ndcleo gque incluye un
farmaco; y

el recubrimiento del nucleo con una preparacién
de recubrimiento polimérica que comprende
una mezcla de un primer material que es
susceptible al ataque por bacterias coldnicas y
un segundo material que tiene un umbral de pH
a aproximadamente pH & o supertor,

en donde el primer material comprende un
polisacarido seleccionado del grupo que
consiste de almiddn; amilosa; amilopectina;
quitosane; sulfate de condroiting; ciclodextring;
dextrang, pullulano; calragenano,
escleroglucano; quitina; curdulano y levano.

Reivindicacion 18; Un método para preparar
una formuiacién de liberacién retardada de
conformidad con la  reivindicacion 1,
caracterizado porque comprende:
a. la formacion de un nicleo que incluye
un agente anti-inflamatorio; y
b. el recubrimiento del nucleo con una

preparacion de recubrimiento

polimérica que comprende una mezcla

de un primer material que es

susceptible al ataque por bacterias

colénicas y un segundo material,
en donde ei primer materia! es almidén que
comprende de 0.1% en peso a 75% en peso de
amilosa y el segundo material es un material
polimérico entérico formador de pelicula
seleccionado de un pelimero de acrilato, un
polimero de ce'ulosa y un potimero basado en
potivinilo, y en donde la proporcién del primer
material al segundo material es de 25.75 a
50:50.

Adicionalmente, respetuosamente ponemos de presente que de acuerdo a la
Resolucion No. 88067 del 27 de Diciembre de 2013 emitida por su Despacho, en donde
se resuelve un recurso de reposicidn con el siguiente argumento: '

“En primer lugar, la solicitud divisional se acepta toda vez que no implica
ampliacion de materia y se encuentra soporte del pago de fa tasa correspondiente.
Sin embargo, es preciso recordar que si hay materia que esta reivindicada tanto en
la solicitud divisional como en fa originalmente presentada, se requerirg la
correccion def error, es decir, que se retire esa materia de una de ellas.”
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Dado Io anterior, la presente solicitud divisional debera ser aceptada ya que no
implica ampliacion de materia, no corresponde al pliego reivindicatorio de la solicitud
parental y se encuentra soporte del pago de la tasa correspondiente. Ademas, aunque
exista materia de la presente solicitud divisional que se pueda sobrelapar con la materia
de la solicitud parental original, su Despacho debe emitir un requerimiento en el cual se
solicite la correccion del error retirando la materia que se sobrelapa en una de las
solicitudes en lugar de emitir una resolucion rechazando fa divisional.

- Lo anterior, de conformidad con los lineamientos de la “GUIA PARA EXAMEN DE
SOLICITUDES DE PATENTE DE INVENCION Y MODELO DE UTILIDAD” de su
Despacho en la cual se enuncia lo siguiente:

‘Debe analizar las solicitudes fraccionarias junto con la solicitud parental para
identificar si después de la division se mantiene materia superpuesta. Si las solicitudes
fraccionarias no estan bien presentadas porque hay materia que esta reivindicada en mas
de una de ellas (materia superpuesta) se aceptarén todas para examen; sin embargo en
el examen de cada una de las fraccionarias se requerird la correccion del error, es decir,
que se refire esa materia de una de effas y se deje solo en la ofra. Esto quiere decir que el
estudio de cada una las fraccionarias debera efectuarse de manera simultanea”.

VI. PETICION
Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho [o siguiente:
6.1. Que al considerar las razones precedentes se revoque la decision contenida en la
Resolucidon N° 1861 del 26 de Enero de 2015, en cuando resuelve rechazar la divisién
de la solicitud de patente de invencion N° 14.174.874, y en consecuencia que se
acepte la misma y se le dé tramite.

Vil. PRUEBAS

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

Vill. NOMBRE Y DIRECCION

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

UNIVERSITY COLLEGE LONDON
Gower Street,

Londres, WC1E 6BT,

Reino Unido

IX. NOTIFICACIONES

Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la Secretaria de su
Despacho o en mi oficina de abogada situada en la Carrera 42. No. 72-35, piso 4°, de esta
ciudad de Bogota, D.C.

Sefior Superintendente,

et CGbnea. a@ééé;?&
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A_No. 23.555

COLC-19680-0841-003-5
SGDA\SGDMD-278717WVPC19680
No. M-2015-278717\SGD



