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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 56928
Por la cual se oforga una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/10-117825

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 23 de septiembre
de 2010, con el N° 10-117825-00000-0000, por la(s) sociedad(es) ABBVIE INC., entrd a
fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada “ANTICUERPOS
MONOCLONALES CONTRA LA PROTEINA RGM A Y SUS USQOS", que corresponde a la
solicitud internacional PCT/EP2009/001437 del 27 de febrero de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N® 631 del 22 de agosto de 2011, habiéndose presentado oposicion por parte de
la(s) sociedad(es) PROCAPS, la( cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no
desvirtud la patentabilidad del objeto en estudio como se analizara mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N°9165, notificado por
fijacion en lista el 14 de mayo de 2013, se requiri6 a la solicitante en los términos del articulo
45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que presentara
respuesta a las observaciones de carécter 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° 10-117825-00011-0000 del
23 de agosto de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presentoé
nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 8 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.

Andlisis de la oposicion presentada por la sociedad PROCAPS.

Argumenta el opositor que ésta solicitud pretende obtener patente para el uso y métodos de
tratamiento, correspondientes a materia no patentable de conformidad con el articulo 20D
486.

Adicionalmente, dice el opositor que las reivindicaciones de la presente solicitud carecen de
nivel inventivo segln previa publicaciéon de Hata et al. (2006), la cual ensefia el efecto de
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anticuerpos neutralizados contra RGMa en la regeneracién axonal. La oposicion establece
que a partir de esta divulgacion y los conocimientos de un experto en la materia técnica, se
podrian derivar con obviedad los anticuerpos reivindicados en la presente salicitud,

Frente a la oposicion presentada la solicitante argumenta que el nuevo capitulo
reivindicatorio presentado excluye las reivindicaciones gue hacian referencia a usos o
métodos de tratamiento. Por otro lado, frente a los argumentos del opositor al referirse al
nivel inventivo el solicitante afirma que no hay elementos en la publicacion presentada, que
revelen o sugieran los anticuerpos reivindicados de la presente solicitud, pues Hata ef al.
(2006)* no ensefia los anticuerpos 5F9 y 8D1 y la persona versada en la materia no podria
llegar a la materia reivindicada.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, el argumento de la oposicion gue hace
referencia al incumplimiento del articulo 20D 486 se declara infundado puesto que el nuevo
capitulo reivindicatorio presentado por la solicitante no presenta ninguna reivindicacion
referente a un uso o método de tratamiento que estd en oposicion a lo estipulado en el
articulo 20 D486.

Con respecto al argumento de la oposicién referente a la carencia de nivel inventivo, el
documento presentado por la oposician no desvirtia el nivel inventivo de esta solicitud, ya
que en el nuevo capitulo reivindicatorio presentado por la solicitante los anticuerpos estan
definidos tanto por su funcidn de unién a RGM como por su estructura completa y el
documento presentado por la oposicion Gnicamente ensefia anticuerpos con funcidn anti-
RGM sin ensefar la estructura particular de los mismos. Por lo tanto, el documento citado no
se considerara dentro del examen de patentabilidad.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Supetrintendencia que los argumentos
nresentados por la sociedad opositora no prosperan frente a la solicitud que aqui se analiza
como elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad, ya que han sido superados con el
nuevo capitulo reivindicatorio presentado por la solicitante mediante escrito radicado bajo el
N° 10-117825-00006-0000 del 5 de marzo de 2012,

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina “Los pafses miembros otorgarén 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 susceplibles de aplicacion
industrial.”

1 Hata, K., et al. 2006. RGMa inhibition promotes axonal growth and recovery after spinal cord injury. The Journal of Cell Biology, 173(1): 47-
58,
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SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicacién(es) 1 a 8 cumple(n) los requisitos
indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra
procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.
SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el titulo de la invencién, e
cual quedara de la siguiente manera: “Anticuerpo monoclonal 5FS anti-RGMa y variantes del
mismo”.
RESUELVE:

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

“ANTICUERPO MONOCLONAL 5F9 ANTI-RGMA Y VARIANTES DEL MISMO™
Clasificacién IPC: C7K 16/22; A61K 39/395.
Reivindicacion(es): 1 a 8 incluidas en el radicado bajo el N° 10-117825-00011-0000.
Titular(es): ABBVIE INC.

Domicilio(s): 1. Hflinois - Estados Unidos.

Inventor(es): Bernhard Miifler, Martin Schmidt, Eve Baefow, Mary Leddy, Chungming Hsieh,
Phitlip Bardwell.

Prioridad(es) N°: 61/032,707 Fecha: 29 de febrero de 2008 Pais: US.
N°: 61/090,743 Fecha: 21 de agosto de 2008 Pals: US

Solicitud internacional N°: PCT/EP2009/001437 Fecha: 27 de febrero de 2009,

Vigente desde: 27 de febrero de 2009. Hasta: 27 de febrero de 2029.

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demés 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.
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ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el certificado
de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la(s) sociedad(es)
ABBVIE INC., entregandole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella procede
el recurso de reposicién, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser
interpuesto en el momento de !a notificacion o dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
aella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctor(a)
Margarita Castellanos Abondano
info@castellanosyco.com

Elabord: Edna Carolina Bonilla Leen ©
Revis®: Consuelo Leguizamon Leguizamon ¥
Revist: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobé: Jose Luis Salazar Lopez ™
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