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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucién N° 40116
Ref. Expediente N° NC2018/0007016

“Por la cual se rechaza un desistimiento y se deniega una Patente de Invencion”

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA' Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de julio de 2018
con el N° NC2018/0007016, GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED, presento
(presentaron) la solicitud de patente de invencién titulada “COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS DE MONTELUKAST Y LEVOCETIRIZINA".

SEGUNDO: Que la solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 833
el 19 de julio de 2018 habiéndose presentado oposicion por parte de LABORATORIO
FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 9050 del 28 de agosto
de 2019, notificado el 29 de agosto de 2019, se requiri6 al solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que
presentara(n) respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para la
concesion de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° NC2018/0007016 el 13
de enero de 2020, presentd como respuesta un documento en idioma inglés, el cual, en
principio parece no estar dirigido a esta Superintendencia.

QUINTO: Que esta Superintendencia con el &nimo de garantizar el debido proceso del
solicitante, le requirié en los términos del articulo 17 de la Ley 1437 de 2011 -Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, mediante el Oficio N°
3341 del 10 de marzo de 2020, con el fin de que el documento presentado como respuesta
conforme el considerado anterior fuese acompafado de su correspondiente traduccion al
castellano, previniéndole que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento en el
término concedido para el efecto, dicha respuesta no seria tenida en cuenta y se
procederia a tomar un decision en los términos del articulo 48 de la Decisién 486 de 2000.

SEXTO: Que mediante respuesta presentada por el apoderado de la solicitante el 14 de
abril de 2020 bajo el radicado N° NC2020/0002642 indicando que “que debido a un error
involuntario nuestro Departamento de radicaciéon subié a la plataforma ‘SIPI’ un
documento el cual no corresponde a la solicitud. Por ello pedios excusas. Ahora bien,
nuestro cliente manifestd su interés en no continuar con el trdmite de la solicitud y nos
solicité cerrar el asunto. Po lo tanto, solicito de manera respetuosa, a su Despacho
proceder de conformidad y cerrar el expediente”.

SEPTIMO: Que de conformidad con la respuesta indicada en el considerando anterior, esta
Superintendencia logra colegir que la intencion del apoderado es presentar un desistimiento,
sin embargo, al verificar los requisitos establecidos por el Capitulo Primero del Titulo X de
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la Circular Unica de esta Superintendencia que deben ser observados para tal solicitud,
se evidencia aquella no los cumple de conformidad con el siguiente analisis:

En primer lugar es preciso indicar que de conformidad con el numeral 1.2.1.14., del
Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia, establece
gue las solicitudes de desistimiento de una solicitud de patente de invencion deberan
contener la diligencia de presentacion personal ante notario publico o ante esta
Superintendencia.

De igual forma, indica que en cuando las mismas son presentadas por intermedio de
apoderado, tal como es el presente caso, se debera observar las instrucciones impartidas
por el numeral 1.2.1.3. de la normativa ya indicada, en donde se establece que la facultad
de desistir debe estar contenida de manera expresa en el poder y que en todo caso el
documento por medio del cual se presente el desistimiento debera contener la diligencia
de presentacién personal ante notario publico o ante esta Superintendencia.

Siendo asi, si bien es cierto que el poder otorgado por el solicitante a los miembros de la
firma WOLF MENDEZ ABOGADOS ASOCIADOS contempla la facultad expresa de
desistir, tampoco es menos cierto, que el documento contentivo de la solicitud de
desistimiento presentado por aquella adolece del requisito de presentacion personal
indicado previamente.

Asi mismo, es preciso indicar, que si bien es cierto, en la solicitud de desistimiento se
hace mencion a que la misma obedece a una expresa instruccion del poderdante, también
lo es que en los documentos aportados el 14 de abril de 2020 no permiten verificar a esta
Superintendencia la existencia de tal situacion, lo anterior, sin perjuicio que aquello no
pueden ser considerado o visto como forma de superar la ausencia de los requisitos
establecidos por los numerales 1.2.1.3y 1.2.1.14., del Capitulo Primero del Titulo X de la
Circular Unica de esta Superintendencia.

Por lo tanto, esta Oficina rechazara el desistimiento de la solicitud de patente de invencion
presentado por el apoderado del solicitante el 14 de abril de 2020, de igual forma, es
preciso indicar, que en la medida que el desistimiento ha sido formulado en fecha posterior
a la publicacién de la solicitud, no sera necesario guardar confidencialidad sobre la
solicitud en los términos del articulo 12 de la Decision 486 de 2000.

OCTAVO: Que una vez resuelto lo pertinente con ocasion de la solicitud desistimiento ya
citado, procede esta Oficina a determinar si es procedente o no la aplicacion dentro del
presente tramite de la consecuencia establecia por el articulo 45 de la Decisidén 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, ante la no respuesta de fondo del requerimiento
formulado mediante el Oficio N° 9050 del 28 de agosto de 2019.

En efecto, la norma antes indicada establece que: “Si la oficina nacional competente
encontrara que la invencion no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos
establecidos en esta Decision para la concesién de la patente, lo notificara al solicitante.
Este debera responder a la notificacion dentro del plazo de sesenta dias contados a partir
de la fecha de la notificacion. Este plazo podra ser prorrogado por una sola vez por un
periodo de treinta dias adicionales. (...) Si el solicitante no respondiera a la notificacion
dentro del plazo sefialado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para
la concesidn, la oficina nacional competente denegara la patente”.

Siendo asi, es claro que con la respuesta aportada por el apoderado del solicitante el 13
de enero de 2020 y la presentada el dia 14 de abril de 2020 con relacién a las objeciones
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contenidas en el oficio de marras, que aquellas no atiende de fondo las observaciones de
caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por la Decisién 486 de 2000 para la concesion de la patente solicitada dentro
del radicado de la referencia.

En consecuencia, esta Superintendencia encuentra que es procedente en los términos del
inciso final del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000 denegar la patente de invencién
solicitada dentro del radicado N° NC2018/0007016, por cuanto con el documento
presentado el 13 de enero de 2020, asi como, el allegado el 14 de abril de 2020 por el
apoderado del solicitante no se atiende de fondo el requerimiento por no patentabilidad
formulado mediante el ya citado oficio.

En mérito de lo expuesto esta Superintendencia,
RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: RECHAZAR el desistimiento de la solicitud de patente de
invencion con radicado N° NC2020/0002642 presentado el 14 de abril de 2020, de
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto
administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: DENEGAR la patente de invencion a la creacion titulada
“COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE MONTELUKAST Y LEVOCETIRIZINA", de
conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa del presente acto
administrativo.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolucion a
GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED, y en calidad de Opositor a LABORATORIO
FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.S., advirtiéndoles que contra ella procede el
recurso de reposicién, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser
interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los diez (10) dias habiles siguientes
aella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 29 de junio de 2021

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO
Ay W /) GONZALEZ
, ) Fecha: 2021.06.29
SUPERIN?'I'EIDII]EIEEIISTI?I;IIERIENTI][IUEI['II:II?;EEDMERl:ll] 120634 COT
Razén: Validez juridica.
Ubicacion: Bogot4,
Colombia.
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