Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 32261

Por fa cual se deniega una patente de invencion
Rad. PCT/ 10-78683

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 29 de
junio de 2010 con el N° 10-078683-00000-0000, por la sociedad BAYER
SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, entrd a fase nacional la solicitud
de patente de invencion titulada "DERIVADO Y-LACTONA DE ESTERQIDE DE
ACIDO 15, 16 - METILEN -17- HIDROXI -19- NOR -21- CARBOXILICO, SUUSOQ Y
MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN TAL DERIVADQO", que corresponde a la
salicitud internacional PCT/EP2008/011162 del 23 de diciembre de 2008.

SEGUNDO: Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27 del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT) vy la regla 51bis del Reglamento, que
facultan a la Superintendencia sobre la aplicacién de la Decisién 486 de la Comisién
de ta Comunidad Andina, se efectud el examen de forma a la solicitud, de acuerdo
con lo previsto en el articulo 38 de la mencionada Decision andina.

TERCERO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias iegales, se ordené publicar el extracto
en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 630 de! 21 de julio de 2011.

CUARTO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el dia 14 de octubre de
2011 con el numero 10-078683-00005-0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO
LAFRANCOL S.A., presentd oposicion fundamentada, la cual cumplié los requisitos
formales previstos por la normativa andina.

QUINTO: Que mediante oficio numero 17235 del 4 de noviembre de 2011, se corrié
traslado de los documentos de oposicion al solicitante, por el término de sesenta
dias para que se pronunciara al respecto, quien mediante escrito radicado con el
nimero 10-078683-00007-0000 del 25 de enero de 2012, dio respuesta a la
oposicion fundamentada en el considerando precedente.
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SEXTO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el dia 20 de enero
de 2012, el solicitante presenté peticion de examen de patentabilidad, en los
términos establecidos en el articulo 44 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

SEPTIMO: Que el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina establece que: "Si la oficina nacional competente encontrara que la invencién
no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta
Decision para la concesion de la patente, lo notificard 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 podrd ser prorrogado por una sola vez por un
periodo de ftreinta dias adicionales. (...) Si ef solicitante no respondiera a fa
notificacion dentro del plazo sefialado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, la oficina nacional competente denegara la
patente”.

OCTAVO: Que de conformidad con lo dispuestc en el articulo 45 antes
mencionado, se realizd el examen de fondo y se requirid al solicitante mediante
Oficio No. 1917, notificado el 12 de febrero de 2013, para que se pronunciara
sobre las objeciones efectuadas a la solicitud en cuanto a excepciones a la
patentabilidad, reivindicaciones relativas a usos y segundos usos, falta de claridad
y concision de las reivindicaciones, y carencia de nivel inventivo, de acuerdo con
las exigencias de los articulos 14, 18, 20 d), 21 y 30 de la Decisidén 486.

Transcurrido el plazo establecido no se dio respuesta al requerimiento vy
sugerencias arriba indicados.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién titulada “DERIVADO Y-
LACTONA DE ESTEROIDE DE ACIDO 15, 16 - METILEN -17- HIDROXI -19- NOR
-21- CARBOXILICO, SU USO Y MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN TAL
DERIVADQ", que entré en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes (PCT).
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la
sociedad BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT, y a la sociedad
opositora  LABORATORIO FRANCO COLCOMBIANO LAFRANCOL SA,,
entregandoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella 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 habiles
siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., el 28 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

[~

PABLO FELIPE ROBLED TILLG

Doctor
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
office@olanemoure.com

Doctor
TITO NOE PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com; msalazar@lafrancol.com

Elaboré: Juan Carlos Chaparro Velez ¥
Revis: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprobé: Jose Luis LondoNo Fernandez
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