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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoOLUCION NO: 55546
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/10-040510

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 8 de abril de
2010, con el N° 10-040510-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Universite Victor
Segalen-Bordeaux 2, entrd a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“USO DE UN BETABLOQUEANTE PARA LA FABRICACION DE UN MEDICAMENTO
PARA EL TRATAMIENTO DE LOS HEMANGIOMAS", que corresponde a la solicitud
internacional PCT/IB2008/002746 del 16 de octubre del 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 627 del 20 de abril de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 675, notificado por
fijacion en lista el 22 de enero de 2013, se requirid a la solicitante en los términos 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° 10-040510-00012-0000
del 17 de abril de 2013, respondi¢ oportunamente el reguerimiento formulado y presentd
nuevafs) rewvindicacion(es) 1 a 14 que remplaza(n) 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.Asimismo, durante el
tramite de la solicitud modifica el titulo de la invencién el cual quedara de la siguiente
manera: “UN BETA BLOQUEANTE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS
HEMANGIOMAS".

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por
la Comisién de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgardn patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos fos campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial.”

SEXTO: Que por su parte, no se acepta(n) la(s) reivindicacion(es) 14 visible(s) en el
escrito radicado bajo el Ne 10-040510-00012-0000, por cuanto aunque el solicitante las
encabeza como "medicamento” se caracterizan por "su administracion en una dosis de
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1mg/kg de peso corporal a 5 mg/kg de peso corporal”, lo cual corresponde a un método
de tratamiento terapéutico, el cual no puede ser objeto de patente de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 20 lit. d) de la referida Decisién 486, en razén a que alli se
establece que no serén patentables: * fos métodos terapéuticos o quirtrgicos para ef
tratamiento humano o animal, asi como los métodos de diagndstico aplicados a los seres
humanos o animales”.

Que las reivindicaciones 1 a 13, no cumplen con los requisitos de. Lo anterior, de
acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencién

El problema técnico consiste en suministrar una composicién para el tratamiento de
hemangiomas infantiles. Para resolver este problema técnico se presenta un
medicamento que comprende un beta bloqueante.

6.2. Oposicién presentada.

Argumenta el opositor que la solicitante no puede acceder a un beneficio patentario
para las composiciones farmacéuticas que involucran agentes tales como
Metoprolol, Aprenolol, Betaxolol, Celiprolol, Timolol, entre muchos otros, porgue son
plenamente conocidos en el “The Index Merck” (FIs.108 a 112, pags. 1060, 56, 194,
324, 1623, respectivamente); por lo tanto resultan carentes de novedad y nivel
inventivo, de tal manera que la solicitud en tramite al no cumplir con estos requisitos no
puede acceder al derecho patentario.

De acuerdo con lo expuesto, esta Superintendencia considera que aunque los
documentos presentados en la oposicion divulguen los agentes activos que hacen parte
de los medicamentos que la sclicitante quiere obtener para ser usados en el tratamiento
de hemangiomas infantiles, dichos documentos no sugieren los medicamentos
reclamados.

6.3. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 19 de octubre de 2007, que
corresponde a la fecha de presentacidn de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontrd (encontraron) el
(los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:
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[ item Documento o Titulo - " Fecha de publicacién
B "Use of Agonists ér;d Antagonists of
b1 W02006015830 Beta-adrenoceptors for treating | 10 J febrero de 2006 |
| Arterial Diseases” ;
{ " .. S T ) : :.
W02006122007 Compositions and Methods for | 4 ¢ 4o noviembre de 2006
D2 | Treatment for Neoplasms
j . S

El documente D1 divulga compuestos que tienen efecto agonista adrenérgico heta3, para la preparacion
de un medicamento para el tratamiento de enfermedades (resumen).

Por su parte, el documento D2? ensefia composiciones que incluyen agentes para el tratamiento de un
paciente con neoplasma (resumen), donde entre los medicamentos se encuentra el carvedilol (Pag. 2,
linea 20; PAg. 5, linea 20; PAg. 34, linea 7).

6.4. Novedad.

Segtn lo dispuesto en el articulo 16 de la Decisidn 486: “Una invencion se considerara
nueva cuando no esta comprendida en ef estado de la tecnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al pablico por una
descripcién escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de
la fecha de presentacion de fa solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida’.

En el presente caso, el medicamento reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo
en cuenta que la reivindicacion 1 esta referida a: “Un medicamento [...] el cual
comprende un beta bloqueante....” (Ver pagina 3 del radicado N° 10-040510-00012-
0000)

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales

de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las reveladas en el
(los) documento(s) D1 y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1

1URL:http:/iworldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=WO&NR=2006015830A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060216&DB=EPODOC&locale=en_EP

2URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=WO&NR=2006122007A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20061116&DB=EPODOC&Iocale=en_E
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Caracteristicas esenciales

Medicamento que comprende un
beta bloqueante que se selecciona
del grupo que comprende:

Un betablddueé{nte no selectivo, un
beta bloqueante selectivo beta 1,
una mezcla de antagonistas
adrenérgicos alfa-1/beta, un beta
bloqueante selectivo beta 2 y una
mezcla de dos 0 mas beta
blogueantes

D1

D2

Un medicamento que comprende un
betablogueante que puede ser;

Una composicidn gue
comprende dos, tres ¢ més
agentes para el tratamiento
de pacientes con negplasma
donde los agentes son
{resumen)

Un antagonista adrenérgico betal/beta
2 como acehutalol, atenolol, betaxolol,
hisoprolol, carvedilol celiprolol, esmaolol,
labatelol, meteprolo!, nadolol, nevibolol,
oxprenolol, pindotol, sotalol, propanclol,
practolol y timolol. (Pags. 13 y 14, reiv.
1

Carvedilol

{P4g. 3, tahia 1)

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del medicamento de la
reivindicacién 1 habfan sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 y D2,
por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 13 no mencionan alguna
caracteristica que haga nuevo el método de la reivindicacion 1, por lo tanto, tampoco
cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Es oportuno aclarar que contraric a lo afirmado por la solicitante, el capitulo
reivindicatorio radicado bajo el escrito No. 10-040510-00012-0000 no corresponde de
manera especifica a un medicamento con componentes claros y no limita el alcance
de la solicitud, porgque abarca todos los medicamentos betabloqueantes conocidos y
que puedan desarrollarse en el futuro; ademéas, se observa claramente de acuerdo a
lo que se encuentra soportado en la descripcién (datos experimentales de las paginas
20 a 29), que el objeto de la solicitud se encuentra enfocado al uso de medicamentos
o moléculas conocidas en el estado de la técnica (Ver analisis de patentabilidad, D1 y
D2, numeral 6.4) para el tratamiento de los hemangiomas, tal como esta Oficina se
habia pronunciado en el oficio 675 del 22 de Enero del 2013,

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtdan
de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente
de Industria y Comercio,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacién titulada "UN
BETA BLOQUEANTE PARA EL TRATAMIENTO DE LOS HEMANGIOMAS",

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la(s)
sociedad(es) Université Victor Segalen-Bordeaux 2, entregandole(s) copia de la misma y
advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de reposicion, ante el
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de
la notificacion o dentro de los cinco (5) dias hahiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIOQ,

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctor(a)
DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elabord: Emilse Cano Urrego ™

Revisé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ¥
Revisé: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprobo: Jose Luis LondoNo Fernandez

PaginaSde 5
Al contestar favor indigue el nimero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 v 10 PBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacién: Call Center 5920400Q. Linea gratuita Nacional 01800-910165
Cod Verificacion: 623860412 Web: www,SiC.Qov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co

Bogota D.C. Colombia



