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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Resolucion N° 48621

Ref. Expediente N° NC2018/0005871

“Por la cual se revoca de oficio un acto administrativo y se resuelve un recurso de
reposicion”

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 presentado bajo el radicado NC2018/0005871 del 7 de
junio de 2018, la sociedad RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE, hizo entrada en fase
nacional en el marco del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes “PCT” de la
solicitud de patente para la invencion titulada “COMPUESTOS N-SUSTITUDOS DE 5-
(FENIL/PIRIDIN)  PIRAZOL-3-CARBOXAMIDA COMO ANTAGONISTAS DEL
RECEPTOR DE LA APELINA (APJ) Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS
COMPRENDEN”, la <cual se corresponde con la solicitud internaiconal
PCT/US2016/065808.

SEGUNDO: Que adelantado el tramite contemplado en la Decisibn 486 de 2000,
mediante la Resolucion N° 1893 del 25 de enero de 2021 la Superintendencia de Industria
y Comercio decidio negar el privilegio de patente a la solicitud referida en el considerando
anterior.

TERCERO: Que inconforme con la decision referida en el considerando anterior, la
solicitante formulé dentro del término legal el correspondiente recurso de reposicion
mediante escrito radicado bajo el N° NC2021/0003157, el cual fue atendido mediante la
Resolucién N° 42110 del 7 de julio de 2021

CUARTO: Que esta Superintendencia procedié a la revision de oficio de la resolucion por
medio del cual se resolvio el recurso referido en el considerando anterior, evidenciando
gue la misma fue emitida sin la firma del funcionario competente, situacién que en efecto,
compra una falta de los requisitos formales del acto administrativo para su existencia.

Sobre el particular resulta de importancia indicar que dentro de la naturaleza del acto
administrativo como expresién de la voluntad uniltateral de la Administracién, existen una
serie de requisitos indispensables para la existencia y validez de aquel, sin los cuales el
acto no seria tal y adoleceria de vicios de formacion que llevarian a generar la invalidez
de estel, de lo cual, conviene resaltar la existencia de los requisitos formales en la
expedicion y manifestacion de la voluntad de la administracion.

En efecto, la forma en los actos administrativos se entiende de conformidad con la
doctorina?2 como en los requisitos y manera de plasmar y exteriorizar la voluntad de la
Adminsitracion, a fin de que aquella sea plasmada y rubricada en un instrumento idéneo
y por el funcionario competente para realizar tal externalizacion; es decir, que la omision
de tales requisitos comportan que aquel no haya nacido en debida forma en el
ordenamiento juridico,

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccidon Cuarta. Sentencia del 12 de octubre
de 2017, Consejero Ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto (Radicacién 19950).
2 Berrocal Guerrero, Luis Enrique. Manual del Acto Administrativo -Segun la Ley, la Jurisprudencia y la
Doctrina. Sexta Edicién. Libreria Ediciones del Profesional Ltda. Bogota, 2014, p. 98
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Asi las cosas, conviene poner de presente que la ausencia de la firma por parte del
funcionario competente en el acto administrativo por medio del cual se pretendi6 resolver
el recurso de reposicion por parte de esta Oficina, afectd la existencia del mismo, en
consecuencia no es dable indicar que dicha resolucion haya sido expedida en debida
forma, afectandose asi en atencion a las consideraciones de la jurisprudencia y la
doctorina una invalidez del mismo.

Aunado a lo anterior, si bien es cierto que en virtud de las disposiciones normativas
sefialadas por el articulo 67 de la Ley 1437 de 2011 y del numeral 6.2 del capitulo sexto
del Titulo | de la Circular Unica, la Superintendencia de Industria y Comercio notifica los
actos que ponen fin a una actuacion administrativa en materia de propiedad industrial por
medios electrénicos, también lo es que el acto administrativo se sujeta a las
disposiciones del articulo 57 de la Ley 1437 de 2011 en relacién con los requisitos de
existencia y validez que establece lo siguiente:

“Las autoridades, en el ejercicio de sus funciones, podran emitir validamente
actos administrativos por medios electrénicos siempre y cuando se asegure su
autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la ley”.

Asi mismo, resulta pertinente precisar que de conformidad con lo establecido por el
articulo 93 del Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, se dispone lo siguiente:

“Los actos administrativos deberan ser revocados por las mismas autoridades
gue los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o0
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes
casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposicién a la Constitucion Politica o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés publico o social, o atenten contra
él.

3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Asimismo, el articulo 94 de la misma normatividad dispone lo siguiente:

“La revocacion directa de los actos administrativos a solicitud de parte no
procederd por la causal del numeral 1 del articulo anterior, cuando el
peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean
susceptibles, ni en relacién con los cuales haya operado la caducidad para su
control judicial”.

Resulta pertinente, poner de presente que la herramienta de la revocatoria directa
concede a la autoridad administrativa la oportunidad de corregir lo actuado, en
consideracion al interés general de salvaguardar el principio de legalidad, reparar un dafio
publico o evitar un agravio injustificado.

En relacion con la finalidad de la revocacion, la Corte Constitucional en Sentencia C-
742/99 ha sefialado que:

“(...) es la prerrogativa que tiene la administracién para enmendar, en forma
directa 0 a peticion de parte, sus actuaciones contrarias a la ley o a la
Constitucion, que atenten contra el interés publico o social o0 que generen
agravio injustificado a alguna persona. Y es una prerrogativa en tanto que la
administracion puede extinguir sus propios actos por las causales previstas en
la ley y estd facultada para hacerlo en cualquier momento”. Ademas, ha
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precisado que para la administracién constituye: “(...) una obligacion que
forzosamente debe asumir en los eventos en que, motu proprio, constatare la
ocurrencia de una de las causales sefialadas”. — Subraya fuera de texto —

De acuerdo con lo dispuesto en el precitado cuerpo normativo, la expedicion de un acto
administrativo por medios electronicos esta sujeta a que se cumpla con los elementos
esenciales de existencia y eficacia, situacion que en el presente caso no ocurre porque
debido al error de operatividad ocurrido al accionar el sistema, se envio en forma indebida
un documento, el cual, si bien en su contenido presenta la intencion de la administracion
de reponer su decision sobre la patente, el documento no incluye la informacion relativa
a la firma, con lo cual, no hay certeza en la persona que lo suscribe y por lo tanto, no es
posible concluir que corresponde en todos sus aspectos con las formalidades del acto
administrativo, por lo que en el presente caso se considera inexistente y no es posible
atribuirle efecto juridico alguno porque no surgi6 a la vida juridica.

Precisamente a partir de la argumentacidon expuesta en precedencia y en concomitancia
con el marco juridico ya citado, esta Oficina considera que es necesario proceder a la
revocatoria directa y de oficio de la Resolucion N° 42110 del 7 de julio de 2021, toda vez
que aquella resulta contraria a la constitucion y la ley.

Ahora bien, como consecuencia de lo anterior, se dispone este Despacho a resolver en
debida forma el recurso de reposicion interpuesto por el solicitante contra la Resolucién
N° 1893 del 25 de enero de 2021, lo cual se realizara dentro de este acto administrativo,
en los siguientes considerandos, al amparo de los principios de eficacia, eficiencia y
celeridad que orientan las actuaciones administrativas de conformidad con lo prescrito en
la Ley 1437 de 2011.

QUINTO: Que, mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de marzo de 2021 con el
No. NC2021/0003157, encontrandose dentro del término establecido para el efecto, la
sociedad RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE, por conducto de apoderado, interpuso
recurso de reposicion contra la Resolucién N° 1893 del 25 de enero de 2021, con
fundamento en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

5.1. Modificaciones presentadas

La recurrente presenta un nuevo capitulo reivindicatorio, compuesto por 2
reivindicaciones, en el cual “se han eliminado las reivindicaciones 1-19 anteriormente
presentadas.” Y, “se ha afladido una nueva reivindicacién 1 que define Unicamente el
compuestoidentificado como 423, es decir, &cido (3S)-3-({1-ciclopentil-5-[2-
(trifluorometil)fenil]-1H-pirazol-3-il}formamido)-5-(3,3-difluoropiperidin-1-il)pentanoico. La
base para esta enmienda se puede encontrar en la tabla 1, pagina 51, y en la tabla 2,
pagina 166, de la solicitud internacional originalmente presentada, correspondiente a las
paginas 67 y 204 del texto de la solicitud presentado al entrar en fase nacional en
Colombia.” Agrega que, “por ultimo, se ha afiadido una nueva reivindicacion 2 dirigida a
una composicion farmacéutica que comprende al menos un excipiente y el compuesto de
la nueva reivindicacion 1. La base para esta enmienda se puede encontrar al menos en
la pagina 24, péarrafo [0058], de la solicitud internacional originalmente presentada,
correspondiente a la pagina 34, lineas 19-23 del texto de la solicitud presentado al entrar
en fase nacional en Colombia.”

Anota que “las modificaciones descritas anteriormente no se extienden mas alla del
contenido de la solicitud tal como fue presentada. Asi mismo, el Solicitante considera que
las nuevas reivindicaciones modificadas suponen una limitacion al ambito de
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proteccion...En consecuencia, solicita respetuosamente la concesidon de una patente en
base a estas reivindicaciones.”

5.2. Sobre la falta de concision de la materia reclamada

En este punto, resalta que se “objetd la reivindicacion 1 y sus reivindicaciones
dependientes por falta de concision al considerar que los grupos A, R2, R4 y R5
principalmente, no fueron restringidos a una razonable generalizacién del tipo de
compuestos que han sido sintetizados o probados y que se encuentren sustentados en
la descripcion.”

En seguida, anota que “en este sentido, el Solicitante presenta ahora el nuevo capitulo
reivindicatorio que se encuentra dirigido Unicamente al compuesto preferido 423 y a una
composicion farmacéutica del mismo, siendo dicho compuesto ejemplificado en la
descripcion, véase las paginas 51 y 166 de la solicitud internacional originalmente
presentada. Por consiguiente, el Solicitante considera solventada esta objecion.”

5.3. Delanovedad de la solicitud

La recurrente afirma que “la Examinadora objeté la falta de novedad de las
reivindicaciones presentadas anteriormente a la vista del documento D2
(NC2016/0004908) del estado de la técnica.”

Al respecto, anota que “...dado que la reivindicaciébn 1 se ha limitado a un unico
compuesto ejemplificado en la descripcion, el Solicitante respetuosamente afirma que se
deberia reconocer la novedad de la nueva reivindicacion 1, puesto que el documento
estado de la técnica D2 no describe ni sugiere o dirige al experto en la materia al
compuesto 423, mucho menos, a la correspondiente composicion farmacéutica que lo
comprende.”

Ademas, sefiala “que dicho compuesto 423 ha demostrado una gran actividad al
conseguir una reduccion leve y sostenida de la presion sanguinea, tal y como se explica
en la descripcidon (véase la pagina 178, parrafo [00323] de la solicitud internacional
originalmente presentada).” Por lo tanto, “el Solicitante considera respetuosamente que
las nuevas reivindicaciones modificadas presentan novedad a la vista de la informacion
descrita en el documento D2 del estado de la técnica.”

Finalmente, afirma que “la anterioridad D2 no es un documento valido para afectar la
novedad de la invencién denegada, ya que su fecha de publicacién es posterior a la fecha
de prioridad de la solicitud en estudio.”, por lo que solicita “REVOCAR EN SU TOTALIDAD
la decision tomada en la Resolucion 1893 de fecha 25 de enero de 2021, y en su lugar,
CONCEDER el privilegio de patente a la invencion... solicitada por parte de la sociedad
Research Triangle Institute.”

SEXTO: Que para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el articulo 80 del
Cdédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se atenderan
“todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas y las que surjan con
motivo del recurso”.

6.1. Frente alas modificaciones presentadas con el recurso y tasa

Frente al capitulo reivindicatorio modificado allegado con el recurso, este Despacho
encuentra que se tendra en consideracion para efectos de la presente decision, puesto
que las modificaciones realizadas precisan la materia que se busca proteger y no amplian
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la divulgacion contenida en la solicitud inicialmente presentada dando cumplimiento a lo
prescrito en el articulo 34 de la Decision 486.

En efecto, este Despacho encuentra que la materia reclamada en el capitulo
reivindicatorio modificado restringe la materia presentada a un compuesto especifico.

Ademas, la sociedad recurrente acredita el pago la tasa por concepto de la modificacion
efectuada, segun el recibo No. 25779 del 11 de marzo de 2021, por lo que se considera
procedente tener en cuenta el nuevo capitulo reivindicatorio en los términos propuestos,
el cual reemplaza en su totalidad el evaluado durante la etapa del examen de
patentabilidad agotada durante la actuacion surtida.

6.2. Acercade laconcision de las reivindicaciones modificadas

Como bien se indico en la resolucién objeto de impugnacién, el articulo 30 de la Decision
486 es claro al sefialar que “las reivindicaciones definiran la materia que se desea
proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por la descripcion”.

El apoderado de la sociedad recurrente, en relacion con la falta de concision de la materia
reivindicada que fue puesta de presente en el acto impugnado, manifiesta que “ presenta
ahora el nuevo capitulo reivindicatorio que se encuentra dirigido Unicamente al
compuesto preferido 423 y a una composicién farmacéutica del mismo, siendo dicho
compuesto ejemplificado en la descripcion, véase las paginas 51 y 166 de la solicitud
internacional originalmente presentada.”

Al respecto, teniendo en cuenta las modificaciones presentadas, este Despacho
reconoce que gracias a las restricciones efectuadas a la materia reclamada la invencion
se considera clara y concisa de conformidad con lo exigido en el mencionado articulo 30
de la Decisién 486.

6.3. En cuanto ala novedad de la solicitud

Como se dijo, la recurrente asegura que “la anterioridad D2 no es un documento valido
para afectar la novedad de la invencién denegada, ya que su fecha de publicacién es
posterior a la fecha de prioridad de la solicitud en estudio.”

Sobre la anterior apreciacion, resulta pertinente aclarar que, en cuanto a la figura de la
asimilacion al estado de la técnica, el articulo 16 de la Decisién 486 es claro en establecer:

“Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacién o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se
publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.”

Teniendo en cuenta lo anteriormente dispuesto, cabe precisar que el documento D2 al
tener una fecha de prioridad anterior (6 de junio de 2014) a la fecha de prioridad de la
solicitud en estudio (9 de diciembre de 2015), se constituia en una anterioridad valida
para el estudio de novedad de la solicitud, teniendo en cuenta la amplitud de la materia
gue fue estudiada y denegada previamente; por lo que la apreciacion de la recurrente no
es correcta y, como consecuencia, no es de recibo por este Despacho.
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No obstante lo anterior, se aclara en este punto que, gracias a la restriccion realizada, el
Unico compuesto reclamado se considera novedoso, ya que no se revela de forma
especifica en el documento D2. Asi las cosas, la objecién por novedad se considera
superada.

De otra parte, se recuerda que durante el tramite administrativo ya se habia evaluado el
nivel inventivo de la materia reclamada frente al documento D1 (EP0477049), objecion
gue fue superada por la solicitante debido a las modificaciones presentadas, quedando
Unicamente como documento para denegar el D2, cuyas objeciones con base en el
mismo se encuentran superadas con la restriccion realizada con el recurso. Asi pues, no
se halla documento dentro del estado de la técnica que sugiera el compuesto especifico
ahora reclamado ni su actividad mejorada como agonista de la apelina, por lo que se
considera gue la solicitud también se ajusta a lo prescrito en el articulo 18 de la norma
comunitaria.

Por lo anteriormente expuesto, se establece que el objeto de la solicitud en estudio
cumple con los requisitos de patentabilidad previstos en el articulo 14 de la Decision 486,
como consecuencia, se halla mérito para revocar la decisién impugnada y, en su lugar,
conceder el privilegio de patente de invencién solicitado.

Con fundamento en las anteriores consideraciones,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR todas y cada una de sus partes la Resolucion N°
42110 del 7 de julio de 2021, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa
de este acto administrativo.

ARTICULO SEGUNDO: REVOCAR la decision contenida en la Resolucién N° 1893 del
25 de enero de 2021, por medio de la cual se denegd una patente de invencion.

ARTICULO TERCERO: OTORGAR patente de invencién a la solicitud que entré en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titulada:

“COMPUESTOS N-SUSTITUDOS DE 5-(FENIL/PIRIDIN) PIRAZOL-3-
CARBOXAMIDA COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA APELINA (APJ) Y
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS COMPRENDEN"

Clasificaciéon IPC: A61K 31/4155y CO7D 403/12.

Reivindicacién(es): 1 a 2 incluida(s) en el radicado bajo el N° NC2021/0003157 del 11
de marzo de 2021
Titular(es): RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE

Domicilio(s): 3040 Cornwallis Road, Research Triangle Park, NC 27709, Estados Unidos
de América

Inventor(es): Rangan Maitra, Sanju Narayanan, Srinivas Olepu, Kenneth S. Rehder, Scott
P. Runyon y James Barnwell Thomas

Prioridad(es) N° 62/265,177 Fecha: 09/12/2015 Pais: US
62/265/168 09/12/2015 us
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Solicitud internacional N°: PCT/US2016/065808 Fecha: 09/12/2016
Vigente desde: 09/12/2016 Hasta: 09/12/2036

ARTICULO CUARTO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones legales
vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se
debera cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el articulo 80 de la
referida norma comunitaria.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR el contenido de la presente resolucion a la sociedad
RESEARCH TRIANGLE INSTITUTE, advirtiéndole que contra ella no procede recurso
alguno, por encontrarse agotada la via administrativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 2 de agosto de 2021

Firmado digitalmente
por: ANDRES
‘ BERNARDO BARRETO
M W 9 GONZALEZ
' ' Fecha: 2021.08.02
SIJPERIN%S:}E:TI;AI;IERIENTI;]U:?I;‘I?#EEI]HERIZII] 170;313 COT . -
Razoén: Validez juridica.
Ubicacién: Bogota,
Colombia.
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Sefior cludadano, para hacer segulmlento a su sollcitud, la entidad le ofrece los sigulentes canales:
www.slc.gov.co ~ Teléfono en Bogota: 5920400 -~ Linea gratulta a nivel nacional: 018000910165
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Q Nuestro aporte es fundamental,
&= al usar menos papel contribulmos con el medio amblente

El futuro Gobierno

es de todos de Colombia
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