Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

resoLucion No: 23434

Por fa cual se otorga una patente de invencién

CERTIFICADO
Rad.PCT/09-128266

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 dia 11 de
noviembre de 2009 con el N° 09-128266-00000-0000, la sociedad WORLD-TRADE
IMPORT-EXPORT WTIE, A.G, presentd la solicitud de patente de invencion titulada
“*COMPQOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE LA COMBINACION DE UN
AGENTE  ANTINFLAMATORIO NO ESTERQIDEO Y UN AGENTE
ANTICONVULSIVANTE" que corresponde a la solicitud internacional PCT/MX
2008/000060 del 19 de mayo de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 624 del 20 de enero de 2011, habiéndose presentado oposicion por parte
de la sociedad LAFRANCOL S.A., la cual una vez fue estudiada por el Despacho, no
desvirtu6 la patentabilidad del objeto en estudio como se analizara mas adelante,

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 18303, notificado por
fijacion en lista el 16 de octubre de 2012, se requirid a la solicitante en |os terminos del
articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que
presentara 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 la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-128266-00009-
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0000 del 15 de febrero de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado y
presentd nuevas reivindicaciones 1 y 2 que remplazan las originalmente presentadas,
atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se
acepté el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

Andlisis de la oposicion presentada por la sociedad Lafrancol S.A.

Argumenta el opositor, que la solicitud incumple los requisitos de patentabilidad
establecidos en la Decisién 486 de 2000 (novedad, nivel inventivo y aplicacion
industrial) porque las combinaciones farmacéuticas que comprenden un agente
anticonvulsivo y un agente antinflamatorio (gabapentina y meloxicam), son practicas y
eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica, luego seria inadecuado
conceder un beneficio patentario. Asi mismo, menciona que las moléculas utilizadas se
encuentran protegidas por patentes: gabapentina mediante los documentos DE2460891
y US4024175 y meloxican con los documentos DE2756113 y US4233299.

Frente a la oposicion presentada la solicitante presenta un nuevo capitulo
reivindicatorio que comprende 4 reivindicaciones. Adicionalmente manifiesta que el
opositor solo argumenta y prueba que los activos gabapentina y meloxicam eran
conocidos en forma individual, sin que dicha informacién tenga relacién alguna con la
solicitud en estudio, que consiste en una combinacién sinérgica de gabapentina y
meloxicam. Asi mismo menciona que el opositor ng aporta ningin documento o
prueba que evidencia la falta de novedad o actividad inventiva de la materia
reclamada.
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Este Despacho concluye que el opositor fallé en demostrar porqué el objeto de ia
solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo insinud inicialmente. La
sociedad opositora no suministra algin elemento técnico que permita realizar un juicio
comparativo, ni tampoco presenta anterioridad o documento con el que pueda
soportar |o afirmado. Adicionalmente, se aclara que la materia en estudio corresponde
a una patente de combinacion de agentes ya que relne elementos conocidos, pero
son en si una nueva solucién técnica al problema de una combinacion farmacéutica
para el tratamiento del dolor neuropético con menores efectos adversos severos, la
cual presentan un efecto técnico inesperado consistente en que la combinacién
farmacéutica presenta menores efectos adversos severos como la disminucion
simultanea de la alodinia e hiperalgesia debido a la sinergia de la combinacién v la
utilizacion de una menor concentracién de gabapentina hasta rangos subterapéuticos.
Lo anterior no habria podido ser predicho a partir de las propiedades conocidas de la
activos gabapentina y meloxicam.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos
presentados por la sociedad opositora no estan debidamente sustentados, por lo
mismo, no prosperan frente a la solicitud que aqui se analiza, como elementos que
permitan desvirtuar su patentabilidad.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de |la Decisién 486 expedida por
la Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de fa
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 y 2 cumplen los requisitos

indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra
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procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEPTIMO: Que de acuerdo con |o informado a la solicitante en el oficio N°18303 de 16
de octubre de 2012 no se acepta la reivindicacion de la prioridad MX/a/2007/006091 del
21 de mayo de 2007, puesto que su contenido técnico no corresponde total o
parciaimente con el objeto de la solicitud, aunque presente un titulo similar. Por lo tanto,
este Despacho informa que la fecha para la busgqueda del estado del arte, corresponde a
la fecha de la presentacion de la solicitud internacional, es decir 19 de mayo de 2008y
consultadas las fuentes de informacién no se encontraron documentos que afecten la
patentabilidad de la materia en estudio.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el titulo de la invencién,
el cual quedard de la siguiente manera: "COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE
COMPRENDEN GABAPENTINA 300,0 MG Y MELOXICAM 7,5 O 15 MG, PARA EL
MANEJO DEL DOLOR NEUROPATICO".

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposicién presentada por la sociedad

Lafrancol S.A. de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entré en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titulada:

“COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN GABAPENTINA
300,0 MG Y MELOXICAM 7,5 O 15 MG, PARA EL MANEJO DEL DOLOR
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NEUROPATICO"
Clasificacion IPC: A61K 31/197; A61K 31/5415 y A61P 25/02.

Reivindicaciones: 1 a 2 incluidas en el radicado bajo el N° ° 09-128266-00009-
0000

Titular: WORLD-TRADE IMPORT-EXPORT, WTIE, A.G.
Domicilio: Zug, Suiza.

Inventores: Garcla, Armenta, Marla, Elena, Santos, Murillo, Josefina y Alvarez,
Ochoa, Victor, Guillermo.

Solicitud internacional N°; PCT/MX2008/000060 Fecha: 19 de mayo de 2008.

Vigente desde: 19 de mayo de 2008 Hasta: 19 de mayo de 2028

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y en las demds 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 BO de la referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucién y el
certificado de patente, previas las anotaciones en 1os libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) World-Trade Import-Export Wtie, A.G, vy a la sociedad opositora Lafrancol
S.A, entregandoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ellas procede el
recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podré ser
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interpuesto en el momento de fa notificacién o dentro de los cinco (5) dias habiles
siguientes a ella.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 29 Abr 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

.\i
PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctora
DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Daoctor
TITQ NOE PARRA MURILLO
tparra@Ilafrancol.com

Elaboré: Lenin Roberto Guerrerg ¥

Revis6: Consuelo Leguizarmon Leguizamon ™
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez ¥

Aprobé: Jose Luis LondoNo Fernandez ™
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