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UPEMrINTENDENCM DE INDUSTRIA I COMER CIO 
D1VIS4ON DE NUEVAS CREA ClONES 
E. I S 

I 
D. SUPER INiENUE:NCA Oh 

uhIIiIftlIIIiIIuII(IuiiuiIIfftIIIIIiII 
No. 02-104492- -00015-0000 

Re: Expediente No 02.104.492 
1   

Fecha 2009-06-16 15:51 25 Dep 2020 NUECREAGION 

S ncitud de Patente a nombre de ira 11 EVE 379 FASENACIONALU 

flho-McNeil Pharmaceutical, Inc 
Act 40 

Yo, D4LA. RODRIGUEZ D ’ATEMAN, identificada como aparece al pie de ml 
firma, domlciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como 
apodeijada sustituta en este negocio, atentamente solicito a usted se sirva 
conceder una prórroga de 30 dlas para dar respuesta al oficio No. 3453 
notific$xlo por fijacion en lista el 20 de marzo de 2009, relacionado con la 
solicitt4d de patente que se estÆ tramltando bajo el expediente de la 

el recibo Nr. 09-40,411 de 2 de junio de 2009 de 2009, 
ente a la tasa de la prOrroga del tØrmlno. 

W7
 

ILIA VGUEZyO  EMAN 
CC. 416got’ 
T.P. 20  

/srr( 
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la indamisión a trÆmite de la solicitud divisional por haber expirado el 
plazo de los 31 meses. 

1.1.7. En realidad nii mandante nunca pretendió radicar la solicitud divisional 
como una solicitud i1ndependiente sino la intención real fue la 
presentacion dE una ,solicituct divisional de la solicitud 02-104.492 
como respuesta a irn oficio p exjmk de patentabilidad, como asI se 
puede leer en mi Memorial de-4 de febrçro de 2009, del Formulario 
Unico de ConversiOn, DivisiOn y FusiOn d( Solicitudes. 

en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente: 

a) Quel se traslade la solicitud radicada bajo el næmero 09.10.373 al expediente 

02.104.192 como solicitud divisional de la misma en respuesta al oficio 12177. 

b) Que le conformidad con lo previsto por los artIculos 3 (inciso 3); 35 (inciso 
2) y 59 (inciso 2) del COdigo Contencioso Administrativo se consideren y se 
resuelvafri TODOS los argumentos y TODAS las cuesfiones planteadas asI como 
las que 4parezcan con motivo de este recurso. 

C) Que4e revoque la resoluciOn No. 24585 de 18 de mayo de 2009 expedida por 
4ntendente de Industria y Comercio, y se proceda a trasladar la soli ci Super’ citud 

de la re*rencia al expediente nombrado en el punto a). 

Pniebas 
too 

Solicito 1ue se tengan como pruebas las siguientes: 

1 C pia simple del oficio No 1277 expedido por esa entidad y notificado 
por fijacion en lista el 26 de septiembre de 2008 

, cc. 

2. C.-)pia del memorial de 4 de febrero de 2009 radicado bajo el næmero 02-
104-492. 

3. C pia del Formulario Unico de Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase 
I acional radicaciOn nümero 09-010.373 junto con los recibos 

Senor Si 

D’ALEMAN 
CC. 41.54.8 
TP 208244 CSJ 

P2503 



Clarke, Modet & Co 
COLOMBIA 

SUPERINTENDENCIA DE INDIJSTRIA V COMERCIO 

llhIIUIIll$IJII1JllIIfpfff[ffgflff 
No. 02-104492..00013.0000 

Fecha: 2009.32.04 q4:55:35 Dep. 2020 NLJECREACION[ 2503/P Tm. 11 PATENTEIVD Eve: 379 FASENACIONALII 
Act, 444 RESPUESTAREQUE Folios: 20 

SUPERIN ENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
- DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

E. S. D. 

� Re: Expe4iente No. 02-104.492 
Solid d de patente a nombre de Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. 

Yo, JIMEN 
domiciliada 
sodedad 0. 
Jersey, Esta 
respuesta al 
de 2008, rd 
manifest= 

r1. 

El seæor 
46 

ESCOBAR URIBE, idenrificada cotno aparece al pie de nil firma, 
la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando comb apoderada de la 

to-McNeil Pharmaceutical, Inc., doniiciliada en Raritan, New 
s Unidos de America, solicitante de la patØnte de la referenda, en 
ido No. 12177 noüficado por fijación en lista el 26 de septiembre 
jonado con el concepto tØcnico de fondo No.:; 268, me permito 

establece en el concepto tØcnico No. 2638 que: 

"En ci memoui 71 de respucsta no aparece que se hap corrcgido las objeciones que hethas al capital 
reivindicatoujo o kinah per lo tanto en vista de que se ha rehusado cotregfr, entonces nuevamente se indica 
que., 

-Los compmestoi dcfdurxula (II), no pueden existir en la realidad, en elpapel sl,p que los carbonos que 
son comunes al �uiv4y a la quinolina paseen cada uno do: dab/es enlacesj ademds un enlace sencillo, lo 
cual no esposib quimicamente, park tanto debe set corregido. 

-La "nueva" ret �ndicacidn 1, iQy sus depcndientes, no son clarasporque se deflncn los sustitqyentes de 
mancra ambigu6 ta/come por ejempbo "arile, heteroarilo, araiquilo, heterocic/oalquilo, araiquilo de Cl-
C6, -0 -a ralqui , cicloalquilo,..," u otras definiciones similares, tales d!finiciones para cualquicr 
sustitqycnte solo Ic cstdn nombrando de manera genii-/ca, ambigua, especulativa e indefinida;ji la 
coureccidn preseni ada no define inequivocamente las denominaciones geniricas objetadas, porque cc da una 
definición solame te a manØra de ejemplo, sin definir los 1/mites de alcance de las reivindicaciones tal coma 
cxjge la nonna. orquc se dan sinai dcszgnaciones en te’trninos de denominaciones genØzicasy se pretenden 
definir con frases ambiguas coma "arilo stgnjfica sin grupo aroma/icc tal coma feud/a, naftilo", "ara/quilo 
figmfica ungnpo alquilo surtituido con unppo an/a", igualpara ci recta de definiciones amb:guas sabre 

las quc p se ban hecho objeciones..; lo correcto Cs definir los sustituyentes de 



manera A cnzca e zneQ 
acuerdo a lo que estd 
definicion ’s represenu 
con lo si stentado In 
perfectam nte delimita 
en referenc ?a. [An-30 D 

En primer 
se puso de 
que pot lo 
se habla i 
carbonos c 

Sobre este 
pÆginas 6, 
marzo que 
permito su 
las correcc 
ocasión esi 

I10 em e 
de las 

nnnc4! 

2 

tcordancia con la 
sustentado en la 

de acuerdo 

lo exi2en el 

me permito decir que en mi memorial del 25 de matzo de 2008 
iesto que el examinador tenia razón en cuanto a la fórmula (II) y 
se adjuntaba nuevo capItulo descriptivo y reivindicatorio donde 
lo la correcci6n del "doble enlace", que sobraba entre los 
s a los dos an.illos. 

)articular, atentamente dirijo la atención del seæor examinador a las 
2, 139 y 153 de la solicitud presentada con mi memorial del 25 de 
eposa en esa oficina ernie los folios 239 a 400. Pot consiguiente, me 
rayar que en ningün momento el solicitante se ha rehusado a realizar 
nes pertinentes en el texto. Pot el contrario, el solicitante en aquella 
vo atente a aceptar Jo thdicado pot el examinador. Hemos revisado 
dichas modificaciones y no enconttamos que continue existiendo 

aci6n. No obstante, si ese despacho encuentra que en alguna parte 
icaciones presentadas con nuestro memorial anterior persiste el error, 
nos indiquen la pÆgina para hacer las correcciones pertinentes. 

40 De otra pai te, en cuanto a los significados especificados en la reivindicación 1, 
me permitc decir que los mismos son enteramente claros pan una persona 
versada en ja materia y se encuentran en concordancia con Jo descripción. Sin 
embargo, es deseo del solicitante realizar modificaciones adicionales en este 
sentido, con el Ænimo de brindar claridad y cumplir con las exigencias del seæor 

2. Con ifundamento en la facultad que confiere el artIculo 34 de la Decision 
486 al solici4ante para modificar la solicitud de patente en cualguier momento del 
trÆxnite, pre4ento junto con este memorial nuevo juego de reivindicaciones, que 
ahora cons4 de 10 reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes 

1.1 Se c4ncelaron las andguas reivindicaciones 10 y 12 y la antigua 
reivindicaciojn 11 se renumeró como la nueva clÆusula 10. 

1.2 Se esecificO dentro de las reivindicaciones 1 y 2 que el grupo es 
fenilo. I 



1.3 Adic4ionalmente, se suprimieron expresiones como "aiquilo de C1-C6", con 
el fin de mØjorar la redacciOn de dichos tØrminos. 

1.4 En i ilación con el tØrmino arilo, se IimitO el significaâo de Øste a fenilo o 
naftilo, seg in lo mostrado en la descripciOn. 

1.5 Res1 ecto al signiflcado de aralquilo, se especifico que’ es un grupo aiquilo 
de 1 a 10 a omos de carbono sustituido con un grupo arilo. 

Sobre este particular me permito decir sue las anteriores modificaciones no 
involucran ampliaciOn alguna de la materia originalmente presentada en esta 
solicitud y se dan como respuesta a las objeciones presentadas por el examinador 
en su cono pto tØcnico No. 2638. 

Pan este e Łcto, me permito acompaæar el recibo No. 09-2,811; 09-2,793; 09-
2,676 y 09-E,784 todos del 13 de enero de 2009, con los cuaies queda cubierta la 
tasa corresi ondiente a las modificaciones de una solicitud de patente en cuanto a 
sus reivindi aciones. 

3. 

Con fundai iento en la facultad que conflere el artIculo 36 de la Decision 486 al 
solicitante ara dividir en dos o mÆs solicitudes fraccionarias, en cualquier 
momento del trÆmite, me permito presentar: 

I%3.1 Lapatente divisional ritulada DERWADOS DE 
PIRROLC PIRIDINONA UTILES COMO INHIBIDORES IDE 
FOSFODI STERA, cuya memoria descriptiva corresponde a la misma de la 
solicitud como se presentó con mi memorial del 25 de mano de 2008 y con 
nuevo capi ulo reivindicatono que consta de 9 reivindicaciones dingidas a 
compuestos derivados de pirrolopirimidina de formula (11). 

Pan este ef4cto acompaflo la siguiente documentaciOn: 

a) Solicitud jr capitulo reivindicatorio correspondiente, junto con los extractos y Ta 
memoria descriptiva que explica, ilustra y sustenta las reivindicaciones y que se 
encuentra ei el expediente No. 02-104.492. 

b) Recibos 4e pago No 08-98,797 del 18 de diciembre de 2008 y 09-2,796 del 13 
de enero d 2009 correspondientes a los valores de las tasas oficiales pot 
concepto d la presentaciOn de la solicitud divisional y la obtención del 
respectivo 4rtiflcado. 



C) Iguaim 
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3.2 De 
ese despa’ 
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En relaci 
presentaci 
cabalment 
concepto 1 

En conch 
expuestas 
objeciones 
ese despa 

S . presente it 

Seæor Sup 

�K[hQXU  
jrMENA: 
C.C.39.779 
T.P. 68228 
Cod. 5376 

El 

e, solicito a ese despacho tenet en cuenta ci protocolo No. 19.164 en 
los poderes. 

Lerdo con Jo establecido en el artIculo 36 de la Decision 486, nego a 
tenet en cuenta que la solicitud divisional que ahora presento, se 

la fecha de presentación de’ la prioridad de la solicitud inicial, es 
ioridad estadounidense 60/204,646 del 17 de mayo de 2000. 

pane, me permito aclarar que la solicitud divisional no involucra 
ma de la divulgación contenida en la solicitud iniciaL 

con esta solicitud divisional, me permito decir que con la 
de Ia misrna, siguiendo las recomendaciones de ese despacho, queda 
superada la objeción de unidad de invenci4n planteada en el 
nico No. 2638. 

n, me permito decir que con 
la presentación de la solicitud 
tuteadas pot el seæor examinador. 

prosiga con ci estudio de los 

URIBE 
de T.JsaquØn 

las modificaciones anteriormente 
divisional, quçcian  superadas las 
Pot lo cual, afºhtamente solicito a 

requisitos de patentabilidad de la 
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SUPCRIN1ENDN< IA 

FO tMULARIO (NICO DE CONVERSION, DIVISION? FUSION DE 
SOLICITUDES 

1)SOLICITUD DE: 

EJConversiUi I jVj5fl 0 
U Patente de InvenciOn El Patente de Modelo de Utilidad 

0 Registro d 3 diseno Industrial - 0 Esquernas de Trazado para Circuitos Integrados 
2) Nombre: Ortho.McNeiç F JDENTIFICACION 
SOUCITANT: Pharmaceutical, Inc. c.c. 0 NIT: 

Direccion: U.S. Route 202 
Nacionalldad o domicilio: Raritan, 
New Jersey 08869, Estados Unidos C.E. 
de America. 
Lugar de constitución: Delaware, Cual  
Estados Unidos de America NO RO 

TelØfono: Fax: 
E. Mail: 

3) 
REPRESENT) !NTE Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE IDENTIFICACION 
0 APODER? DO 

Direcciôn: Carrera 11 Nr. 86-53 Piso C.0 NIT 
6, Bogota, Colombia 

El Telefono: 6181088 Fax: C.E! Otro 
6350824 Cual  

E-mail: Nümero 39.779.452 TP 
jiescobarcIarkemodet.com.co 68228 

4) CONVERSION 5) DIVISION 6) FUSION 

Expedients No.  Expediente No, 02.104.492 Expedients No.___________ 

De:   No. de divisionales: I Expediente No.___________ 

A._________  

7) Comproban *.e de pago No. 09-2,811, 09-2793, 09-2,676, 09-2,784 todos de 13 de 
enerode2009 
8) - 

Anexos 
� Cornprobante Je pago de Ia tasa. 

� Poderes, si fiii reel caso. 
� Documento qu acredita la existencia 

y 

representacion legal de las partes, cuandosean personas 
juridicas. 

� Copia de la so icitud divisional. 
9) 

NOMBRE: JIME NA ESCOBAR URIBE FIRMA2/1\QJV1AY1L 
C.C.39.779.452_USAQUEN_tP._68228 

lnstrw:iones pars el diligencianilento del presente fomiulario, ver reverso de esta pØgina. 

As.2503/p 
2020-FOB 



tSUPER INTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

II1IIUIIHIIIIIIJHIIUMIIIflI Industria 
y ( omercio No. 09-010373- .00000.0000 

SU  ›PE R I IN ... T›E›N Fecha: 2009-02-04 14:54:57 [),p. 2020 NUECREACIONL 

PATENTEIYII Eve: 379 FASENACIONALII 
Tm. 11 
All. 411 PRESENTACION Folios: 178 

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE 
PCT 

ENTRADA EN FASE NACIONAL 

I 
Patente 

SOLICITUD DE. REGISTRODE: 

de Invenciôn El Patente Modelo de Utilidad 

4 
Capitub I Capitulo II 

IDENTIFICACION 
2 Nombre: Ortho.McNeil Pharmaceutical, Inc. 

Direction U.S. Route 202 C C NIT 
SOLICITANTE Nacionalidad o dom,cilio Raritan, New 

(71) Jersey 08869, Estados Unidos de America C E Otro 
Lugar de constitución Delaware, Estados 
Unidos de America Cual  

NUmero 

3 

REPRESENT 
0 APODER 

(74) 

S 

Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE IDENTIFICACION 

Direccian: Carrera 11 Nr. 86-53 Piso 6, Bogota, C.C. NIT 
Colombia 
Telefono: 6181088 Fax: 6350824 C. E. El Otro 1-1 

Oval  
E-mail: jiescobarCäclarkemodet.com.co 

Nombre VER LISTA ANEXA 

INVENTOR(ES) DirecciOn: 
(72) 

Nacionalidad o domicilio: 

5 PCT (86) 

NQmero 39.779.452 TP 
68228 

Solicitud lntfrnacional No. PCT/USOI/14391 Fecha MAYO 3, 2001 

Publicacion I ternacional No WO 01187882 A3 Fecha NOVIEMBRE 22, 2001 

B TituIo (54) IDERIVADOS SUSTITUIDOS DE PIRROLOPIRIDINONA Ui 
INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA 

Clasificacion lntelrnacional (51) C07 

8 Prioridad 
(33) Pals do Origen (32) Fecha (31) NUmero de Solicitud 

Estados Unidos de Mayo 17, 2000 60/204.646 
SI NO fl America 

9 Comprobante41e pago No 08-98,797, 09-2,796 de 18 de diciembre do 2008 y 13 tIe enero 
2009 resoectivantnte 



WERiNtENDENCIA BE 

RECIBO OFICIAL DE CAJA 
FECHA 

DEPUSITANTE 

4ODE1 v Co. COLJI 

NOUSTRIA V CONERCIG 

NIT 8001760$9-2 

09 - 2,796 
ENERO 13 BE 2009 

11*1* CONSIGNACION *1*1* 

BANCO CUENTA Na. PASO FECItA PSO Yr. PASO 
--------------------------------------------------------------------------------

4CIDN BANCO DE BOGOTA 062754381 107995683 13/01/2009 40,435,000.00 

*11*1 C U N C E P 1 0 1*11* 

CANT. RENTISTICO CONCERTO IUTAL CUNLEPID 

1 50005-01-09 OT 0S SERVICIOS BE PROPIEDAD 1 998 VALOR CORPLENENTO TARIFA MO ANTR 39,000.00 
TOTAL $ 39,000.00 

SON: TREINTA V NUEV NIL PESOS 

CIBO 
BE CAJA APLICA U AL EXPEDIENTE 

�C
  



2/2 

RECIBO OFICIAL BE 
FECHA 

nrnn0TTlITr 
urUu! 

dint 

� 

CLARKE PWPET V CO. 

SE I ID! STP.IA V CO,ERC1O 

08 - 98,797 
BICIEBRE 18 BE 2008 

TIPO PAGO 

CANT. RUNT ISTICO -------------------------------

1 50005-01-01 SOLICITUDES 

SON: OLINIENTOS ’N MR PESOS 

* 

RESPONSABLE 

WIT 800176089-2 

2*12* CONS !SNAG ION 1*1*2 

BANCO CUR TA No, PASO FECHA P80 dr. PA0 

ON HANCO BE BOGOTA 062754387 95150613 18/12/2008 6414431000.00 

*212* C 0 N t. E P T B ;tn* 

CONCEPTO TOTAL CONCERTO 

7TRAMITES BE SOL. SE DISENOS T" 15 501,000.00 

TOTAL $ 501,000.00 

RECIBO BE CAR APL]ICAOB AL EXPEBIENTE No, 
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2020 

Bogota, 

ASU 

Como 

la Dec 

1.1. 

1.2. 

niodific 

1.3. 

Objeto 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

C �3i2J  22, Zo 

27 de agosto de 2008 

Jimena Escobar Uribe Oficb 12 17 7 / 

Radicaciôn: 02-104492 

TrÆmite 002 

Evento 001 
ActuaciOn 430 

Folios 

tado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de 
486 de la Comisiôn de  la Comunidad Andina, se le comunica: 

estudiados: 

la invención: 

Folios: 29 a 190 como se radicO inicialmente 
Folios 239 a 386 Ocon (modificacion) 

Folios: 191 a 207 como se radicO inicialmente 
Folios: 387 a 400 (con 

Folio 1: 17/may/2000, US 60/204,646. 

El titulojde la invención "DERIVADOS DE PIRROLOPIRIMIDINA UTILES COMO 

INHIBIDbRES DE FOSFODIESTEARASA". 

La 

1,2, 

El camr 
311519 

tud tiene dos objetos diferentes los cuales son los compuestos derivados de 
etrahidro-9H-pirrolo[3,4-b]quinolin-9-ona, 9-alcoxi-4, 9-dihydro-2H-pirrolo[3,4-

n-9-o n a. 

o de la invenciOn, segUn la Clasificacion Internacional de Patentes: A61K 



2. De la olicitud de Patente 

Reivindic ciones (artIculo 30 D 486) 

En el memorial de respuesta no aparece que se haya corregido las objeciones que 
hechas al capitulo reivindicatorio original, por lo tanto en vista de que se ha rehusado -e 
corregir, E ntonces nuevamente se iridica que: 

e 
-Los corn uestos de formula (II), no pueden existir en la realidad, en el papel si, ya 

fllOqQ 

quo los c; rbonos que son comunes al pirrol 
y 

a la quinolina poseen cada uno dos daf 

dobles enlaces 
y 

ademas un enlace sencillo, lo cual no es posible quimicamente, 2S de 

por lo tan lo debe ser corregido. ?OOB 

� 

-La "nuev i" reivindicacion 1, 10 
y 

sus depend ientes, no son claras porque se definen 

los sustit yentes de manera ambigua tal como por ejemplo "arilo, heteroarilo, 

araiquio, ieterocicloalquio, araiquilo de C1-C6, , -0-ara/quilo, cicloalquilo,..," u otras 

definiciones similares, tales definiciones para cualquier sustituyente solo lo estÆn 

nombranc o de manera genØrica, ambigua, especulativa e indefinida; 
y 

la correcciOn 

presentac a no define inequivocamente las denominaciones genØricas objetadas, ’ 

porque SE da una definiciOn solarnente a manera de ejemplo, sin definir los lirnites de 

alcarice d a las reivindicaciones tal como exige la norrna. Porque se dan unas 

designaci nes en tØrrninos de denominaciones genØricas 
y 

so pretenden definir con 

frases arr biguas como "arilo significa un grupo arornÆtico tal como fenilo, naftilo", 

S"aralquilo significa un grupo alquilo sustituido con un grupo arilo", igual para el - 

resto do definiciónes ambiguas sobre las que ya se han hecho 
a 

objecior es..; lo correcto es definir los sustituyentes de manera 

tØcnica e inegulvoca, en concordancia con la descripción, o sea, de 

acuerdo a lo que estÆ enteramente sustentado en la descripción. F’ 
Que F .s definiciones representen estructuras plenamente I- 

’1 
1 

identifii adas de acuerdo con Ic sustentado integramente en la C-
0’ 

descrip iOn, 
y 

para que guede perfectamente delimitado el alcance 

de la in’ encion, como lo exiqen el articulo en referenciajArt-30 0486 

de Ia C. \.N.] 
C 

-Las reh indicaciones 10 es redundante con la reivindicaciÆn 1 reclaman 

exactamE nte la misrna materia de la reivindicaciÆn 1 y como reivindicaciOn 



md 

-La reivinkiicaciÆn 12 no estÆ sustentada en Ia descripciôn, reclania ’un procedimiento 

para obtE ner una composición", no existen caracteristicas de procedimiento, no se 

enumera i las etapas o etapa que hacen nuevo al "procedimiento", no existen 

evidencie s tØcnicas novedosas de procedimiento para Ia obtención medicamentos; 

en las reivindicaciones de composición y procedimiento de obtenciôn son definidas 

igual. 

. 3. UnlidE d de invención (artIculo 25 D 486) 

Se aclarE que, de.acuerdo al Art 25, las reivindicaciones 1-12, carecen de unidad 

de inven( ian por lo siguiente: 

LI 

Se distinthuen los siguientes grupos de invenciÆn (no limitantes) 

I) coftipuestos de fOrmula (I) y la composiciOn farmacØutica que los comprende; 

U) formula (II), y la composiciôn farmacØutica que los comprende. 

Cada u4 de estas invenciones, es una invenciOn distinta puesto que requiere de 

bUsqueds independientes. 

La unida J inventiva se caracteriza porque todas las reivindicaciones "conservan la 

caracter stica tØcnica esencial de la invención". CaracterIstica tØcnica esencial de 

Ia invenc on es aguella parte de la invención ciue es nueva e inventiva, o sea, to 

que se e tØ aportando at estado de Ia tOcnica (eventualmente, seria por ejemplo, de 

acuerdo I grupo de sustituyentes sustentados, porque la estructura triciclica no lo 

es). 

En cons cuencia, tal como se indica contradictoriamente en la respuesta tØcnica 

(vease folio 235 parrafo 50 Vs folio 236 parrafo 3°), para el presente caso Ia 

"estruct’ ra bÆsica ya hace parte del estado de la tØcnica," (no es nueva) 

entonceE alhi no puede basar la unidad inventiva, menos la puede basar en un efecto 

a conseç uir, porque no es una caracteristica tØcnica. Por Ic tanto esta Dependencia r\ 

recomier da realizar las modificaciones correspond ientes a proporcionar cada uno de / 
los grup s de invenciOn par separado para su correspondiente evaluaciOn. L____1 .. 

it4; 
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Industria y Comercio 
SUPERINTEN N C IA 

REP(JBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION 45436 
Por la cual se resuelve un recurso de reposiciOn 

Rad. 024104492 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO 
en ejer4icio de sus facultades legales, en especial de las que se contirieron en los 
articuls 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del COdigo Contencioso 

Administrativo, y 

4CONSIDERANDO 

PRIMER O: Que mediante Resolucion 24585 de 18 do mayo de 2009, la 
Superin endencia de Industrial y Comercio, declaró retirada una solicitud de 
patente >resentada via PCT. 

SEGUN )0: Quo mediante escrito radicado en esta entidad eli B de jun10 de 2009, 
bajo el nUmero 09-010373-00003-0000, la doctora Dilia Maria Rodriguez 
D’Alemn, en calidad de apoderada de la sociedad Ortho McNeil Pharmaceutical, 
Inc., mt rpuso recurso de reposiciOn contra la decisiOn contenida en la citada 
resoluci n, con el objeto de que se revoque y, en su lugar, use traslade la solicitud 
radicad bajo el riUmero 09.10.373 S expediente 02104.492 como solicitud 
division I de la misma en respuesta al o’ficio 12177." 

TERCEO: Que el recurso a que hace referencia el ordinal anterior se 
fundamntO, en sintesis, de la siguiente manera: 

Senala Ila recurrente que "El 18 de rioviembre de 2002 se presentO ante la 
Superinfendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente titulada 
’Derivaclos sustituidos de prorrolidinona ütiles como inhibidores de 

"Mediadte oficio nQmero 12177 esa entidad dio traslado de sus objeciones de 
fondo aerca de la claridad, unidad de invenciOn y novedad. 

’Coma 4onsecuencia de Ia anterior, mediante memorial de 4 de febrero de 2009, 
present* a ese despacho respuesta que solucionaba’ el tema de la claridad y 
adicion4lmente presentØ una solicitud divisional que anuncie en dicho memorial. 

"No obsitante, debido a un error involuntarlo al momento do Ia radicacian, el Centro 
Docum4ntal recibiô la solicitud divisional que acompanaba al memorial 
menciotjiado arriba, coma una solicitud independiente radicÆndola bajo el nUmero 
09.01 0.$73 

"En at+cion a Ia anterior, se generO un error material, del cual se derivo la 
inadmison a tramite do Ia solicitud divisional par baber expirado el plazo de los 31 
meses. 

"En rea idad mi mandante nunca pretendiO radicar la solicitud divisional como una 
solicitui independiente sino la intención real fue la presentaciOn de una solicitud 
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Industria y CornerS’ 
S U PER I N T E N 0 F N CIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIÔN 4543 
Per la cual se resuelve un recurso de reposicion 

l4PI 

divisionl do la solicitud 02-104.492 come respuesta a un oficio o examen de 
patentailidad, come asi se puede leer en ml memorial do 4 do febrero de 2009, 
del Foritiulario Unico de ConversiOn, Division y Fusion de Solicitudes," 

CUAR11O: Quo para atender lo senalado en el articulo 59 del COdigo Contencioso 

0 
Adminitrativo es precise resolver todas las cuestiones quo hayan sido planteadas 
y las qu aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes terminos: 

APLICABLE 

El ariic4ilo 36 do la Decision 486 de la ComisiOn do la Comunidad Andina dispone 
que "EIsolicitante podia, en cualquier memento del trÆrnite, dividir su solicitud en 
dos o n$s Iraccionarias, pew ninguna de estas podia implicar una arnpliaciOn de 
la proteciOn que corresponda a la divulgaciOn contenida en la solicitud inicial. 

"La oficna nacional competente podia, en cualquier momento del trØmite, requerir 
al solic$ante que divida Ia solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad 
de inveicion..." 

SegUn la disposiciOn del articulo 69 del COdigo Contencioso Administrative: "Los 
actos a ministrativos deberÆn ser revocados por los mismos funcionarios quo los 
hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, 
en cuahjuiera de los siguientes casos: 

"10) Cu ndo sea manifiesta su oposiciOn a la ConstituciOn Politico o a la ley; 
20) Cu ndo no esten conformes con el interes pCtblico o social, o atenten contra 
el; 
3o) Cu 3ndo con ellos so cause agravio injustificado a una persona". 

EL COO EN ESTUDIO 

Examindas nuevamente las actuaciones administrativas quo cursan en este 
expedl4nte se encuentra que la solicitud so relaciona con "derivados novedosos 
de pirr4,Iopiridinona, intermediarios usados en la sintesis de, y composiciones 
farniac$uticas que contienen, los compuestos y su uso para el tratamiento de 
disfunclón  sexual...  (Vor folio 5) 

En el pesente tramite administrativo so radicô solicitud de patente PCT entrada en 
fase n*cional el 18 de noviembre de 2002, la cual reivindicO prioridad de la 
solicitud US 60/204,646 de fecha 17 do mayo de 2000. 

Mediane escrito de fecha 04 do febrero do 2009 se presentO solicitud divisional de 
la solicjtud 02-104492, no obstante tal escrito so radicO come otra solicitud PCT 
entraO en fase nacional bajo el nUmero 09-010373. 
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Industria y Comercio 
SIJ PER INTENDENCIA 

REPCJBLICA DE COLOMBIA 
SIJPERINTENDENCIA DE INDLJSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION 45 A 3 
Por la cual se resuelve un recurso de reposiciOn 

Rad. 02-1 

Mediante ResoluclØn 24585 de 18 de mayo de 2009 la Superintendencia de 
Industria y Comercio resolviO declarar retirada La solicitud de patente radicada bajo 
riUmero 0-010373 por cuanto revisada la misma se constatO "...que el solicitante 
no entrO 4 la fase nacional dentro del plazo prescrito, es decir, S solicitante no 

0 
realizO los actos mencionados en el artIculo 39.1) dentro del plazo aplicable ... ", 
por Ia que "cesaron los efectos de la solicitud internacional previstos en el ar-ticulo 
11.3) del Iratado, es decir, la solicitud internacional no tiene, desde la fecha de su 
presentaci5n internacional, los efectos do una presentacion nacional regular en 

Para impu gnar la decision adoptada argumenta el recurrente que mediante Oficio 
nümero 1 177 esta Oficina dic traslado do las objeciones de fondo acerca de Ia 
claridad, i nidad de invenciôn y novedad. tome consecuencia de lo anterior, 
mediante nemorial de 4 de febrero de 2009, presentØ a ese despacho respuesta 
que soluconaba el tema de la claridad y adicionalmente presentØ una solicitud 
divisional quo anuncie en dicho memorial. No obstante, debido a un error 
involuntarb al momento de La radicaciOn, el Centro Documental recibiO la solicitud 
divisional que acompanaba al memorial mencionado arriba, como una solicitud 
independi nte radicÆndola bajo el nUmero 09.010.373. En atenciOn a lo anterior, 
se generd un error material, del cual se derivo la inadmisiOn a trÆmite de la 
solicitud divisional por haber expirado el plazo de los 31meses." 

Efectuada una revisiOn de los documentos que conforman la solicitud 02-104492 y 
verificado lo manifestado por la recurrente, se advierte que efectivamente al 
momento le darse respuesta al requerimiento de la Oficina, hecho mediante Oficio 
12177 de 26 de septiembre de 2008, se anunciO por el solicitante que "Con 
fundamen a en la facultad que confiere el articulo 36 de la Decision 486 al 
solicitante para dividir en dos a mØs solicitudes fraccionarias, en cualquier 
momento del trâmite, me permito presentar: La patente divisional titulada 
DERIVAD S DE PIRROLOPIRIDINONA UTILES COMO INHIBIDORES DE 
FOSFODI STERASA,..." (Ver folio 410) 

En la mis na oportunidad de respuesta al citado Oficio 12177 (04 do febrero de 
2009) el Eolicitante presentó escrito separado conformado par 178 folios el cual, 
no obstan e, por incluir come portada a primera hoja un Forrnulario de solicitud de 
Patente FICT entrada en Fase Nacional generó un error al momento de la 
radicaci6r entendiendose por el funcionario encargado de radicar documentos 
que, efeclivamente, se trataba de una solicitud de patente PCT entrada en fase 
nacional’la cual se le asignO nümero de radicado como si se tratara de una 
nueva sol citud cuando realmente correspondla a parte de la respuesta al Oficio 
12177 del expediente 02-104492. 

Por 10 an erior, dado quo en ningiin momento so pretendiO radicar una nueva 
solicitud s no que el memorial identiflcado con nUmero 09-010373-00000-0000 en 
verdad co responde a parte de la respuesta presentada el 04 de febrero de 2009 
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Industria y Comercio\?’k 
S LiP E R I N T E N C E NC IA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLLJCION 4543( 
Por Pa cual se resuelve un recurso de reposiciOn 

Rad. 02-1 

al oficie d4 requerimiento de la solicitud 02-104492, resulta procedente disponer el 
traslado oanexiOn del citado memorial al expediente acabado de enunciar. 

Por otra p rte, dado que mediante Oficio 3453, notificado el 20 tie marzo del 2009, 
se comun ca at interesado el examen de fondo de la solicitud sin tener en cuenta 
el escrito e fecha 04 de febrero de 2009 (radicado bajo nUmero 09-010373 00000 0  
0000) p0 medio del cual se propone una divisiOn de la solicitud, se hace 
necesario proceder a efectuar un nuevo examen de fondo de Pa solicitud teniendo 
en cuenta todo los docurnentos allegados at expediente. 

En virtud tie 10 expuesto, encuentra la Oficina que hay lugar a revocar la 
Resolucift 24585 de 18 de mayo de 2009, asl como el Oficio 3453 de 20 de 
marzo tie 2009 y disponer la contifluaciOn del trÆmite surtido bajo el expediente 
02-104491 

RESUELVE 

ARTICIIL9 PRIMERO: Revocar la decisiOn contenida en la ResoluciOn 24565 tie 
18 do mati’o do 2009, por medlo do la cual so declara retirada una solicitud tie 

0 patente d invención y retrotraer to actuado hasta el momento de Ia respuesta 
dada al Oficio 12177 y consecuente peticiOn de division de la solicitud en trÆmite 
haciendo kaIoraciOn de estas. 

ARTICUL SEGUNDO: Revocar el contenido del Oficib 3453 tie 20 do marzo do 
2009 por I cual so comunica at interesado el examen de fondo con fundamento 
en el artic lo 45 de la DecisiOn 466. 

ARTICUL TERCERO: Disponer la anexiOn del memorial de fecha 04 de febrero 
do 2009, r 3dicado con nUmero 09-010373-00000-0000, que consta do 178 folios al 
expedient 02-104492. 

ARTICUL9 CUARTO: Disponer la continuaciOn del tramite dando aplicaciOn al 
procedimi4nto previsto en la DecisiOn 466 do la ComisiOn do la Comunidad 
Andina, pr lo tanto se envia el expediente a la Division de Nuevas Creaciones. 

ARTICUL4 QUINTO: Notificar personalmente oP contenido do la presente 
resoluciOn a la doctora Dilia Maria Rodriguez D’Aleman, en calidad de apoderada 
do la socedad Ortho McNeil Pharmaceutical, Inc., entregÆndole copia de la 
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Industria y Comercio a 
S U P E R I N T E N D E N C I 

REPCJBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION 4543 
Por la cual so resuelve un recurso de reposiclØn 

Red. 02-

misma, $Jvirtiendole quo contra ella no procede recurso aTguno. 

NOTIFIQUESE V CUMPLASE 
Dada en Bogota DC., a los 

0? SET. 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V 

Doctora 
Dilia Marla Rodriguez D’Aleman 
Carrera 11 No 86� 53, Piso 6 
BogotªD C.W1 

5 

QUIFIONES 
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Clarke, Modet & (2° 
COLOMBIA 

ENDENCIA DE INDUSTRIA Y 

DE NUEVAS CREA ClONES 

EXPEDIENTE No. 02.104.492 REF. SOLICITUD DE PA TENTh A NOMBRE DE Ortho-McNeil 
Pharmaceutical, INc. 

Yo, ft ENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de ml 

firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, atentamente digo a 

usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora DILIA RODRIGUEZ 

D - MAN domiciliada en Bogota, D.C., portadora de la tarjeta 

profesonal No. 20.824, con las mismas facultades con que me fueron 

conferdas para este1caso. 

4 
� 

JIM ENA ESCOBAR URIBE 

C.C. 39.779.452 de UsaquØn 

T.P. 68.228 

Acepto sustituciOn 

40 4: ? V? ??�
DILIA R GVEk D tAL3AN 

C.C. 41.654.’8.B400 

T.P. 20.824 

Mle 



de Notificación PÆgina 1 de 

RESOLIJCION 24585 de fecha 18/05/2009 

Establece Notificar a: ESCOBAR URIBE JIMENA 

Con notificaciOn directaim te a: ESCOBAR URIBE JIMENA 

VinculaciOn del Notificado al Asunto: APODERADO 
Presentô Recurso: SI an Fecha 18/06/2009 

Notfficacion : FOR LISTADO = Listado No. : 91, Consecutive No. 13179 del Ano 2009 � NOTIFICAR 

Fechas del Edicto (dd/mm aaaa) : FIJADO el: 28/05/2009 y DESFIJADO el 10/06/2009 

Fecha de NotificaciÆn: 10/06/2009 (dd/mm/aaaa) 
Forma de Comunicar a N tificaciOn: LOCAL 
Fecha V/rniento Notificack n Personal: 27/05/2009 (dd/mni/aaaa) 

Fecha de Ejecutoria Individual 
Despacho Cornisorio: 
Rer ncia a IØrniino: 

General de Ia pr  videncia � RESOLUCION 24585 de fecha 18105/2009 (en fecha:2009-07-07 11:43:19.000) 

Povidencia Recurrida SI 

Fecha de Notificacion 10/06/2009 (dd/nim/aaaa) con base a datos del sistema 

dilk�ha de Ejecutoria 
orrespondencia Remiti Ja a la(s) siguiente(s) direccion(es) 

CRA. 11 NO. 86-53 (PISC 6) de la ciudad de BOGOTA D.C. Procesada en fecha 18/05/2009 

Estado de Correspondencia: ENVIADO, de fecha 2009-05-19 08:00:00 

.00M EE

ActosSic/Actos/providencias/VerDetaNOtiPer.php?tpOJICtORE&flume_a. 07/07/200 
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Industria y Comercio 
S UPERINTEN DE NC IA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLLJCION 
9/3 8 7

Por la cual se declara retirada una solicitud 

Rad. NO PcPT/09010373 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO 
en ejer icio de sus facultades Iegales, en especial de las que se confirieron en el 

0 articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y 

C 
CONSIDERANDO 

PRIMEROI Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de febrero de 
2009, bajo el nUmero 09010373, se presentO la solicitud de patente de invencion titulada 
"DERIVADQS SLJSTITUIDOS DE PIRROLOPIRIDINONA UTILES COMO INHIBIDORES 
DE FOSFDlESTERASA" para los efectos de que se de comienzo a la fase nacional, en 
virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT). 

SEGUND Que segUn lo dispuesto en el articulo 39.1)a) yb) del Tratado de CooperaciOn 
en Materia Je Patentes, el solicitante proporcionarÆ a cada Oficina elegida una copia de la 
solicitud internacional y una traduccion de la misma (en La forma prescrita) y pagarØ Ia tasa 
nacional ( I procede), antes de transcurrir 30 meses (31 meses para Colombia) desde la 
fecha de p loridad. 

Ia TERCERO Que segn lo dispuesto an el articulo 39.2) del mismo Tratado, ’si el 
solicitante r o ejecuta los actoemencionados en el pØrrafo 1)a) en el plazo aplicable, segUn 
lo dispuesto en el parrafo 1)a) o b), cesarÆn los efectos previstos en el Articulo 11.3) en el 
Estado elec ido, con las mismas consecuencias que la retirada de una solicitud nacional en 
ese Estad 

CUARTO: Que el punto 5.2.4 del Capitulo Quinto, del Titulo X, de la Circular Unica de la 
Superinten encia de Industria y Comercio, establece los requisitos minimos para la 
entrada en a fase nacional en virtud de los Capitulos I y II del Tratado, asi: "Si la solicitud 
internacional fue depositada en idioma castellano, para entraren la fase nacional en virtud 
del articulo 22 o del articulo 39.1 del Tratado, el solicitante deberØ presentar ante la 
Superinten encia, dentro del plazo de 31 meses contados desde la fecha de prioridad, 
una copia d la solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito 
para las tra ucciones... 

Que asi mi nio establece que "si Ia solicitud internacional no fue depositada en idiorna 
castellano, para entrar en la fase nacional el solicitante deberØ presentar ante la 
Superinten encia, dentro del plazo antes senalado, una traduccion al castellano de la 
solicitud internacional tat como fue presentada, con el contenido prescrito en S siguiente 
punto 5.2.5. 
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S U PER I NTE N D E N C r A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUClON- 24535 
Por la cual se declara retirada una solicitud 

Rad. No PCT/09010373 

QUINTO; ue de Ia simple revision de la presente solicitud, se ha constatado que el 
solicitante io entrO a la fase nacional dentro del plazo prescrito, es decir, el solicitante no 
realizô los ictos mencionados en el articulo 39.1) dentro del plazo aplicable. En efecto, el 
solicitante radicó la solicitud para efectos de entrar a la fase nacional el 4 de febrero de 
2009 

yjjr 

lazo prescrito venciO S 17 de diciembre de 2002. 

SEXTO: cue al no ser presentada la solicitud en los terminos establecidos en el articulo 
39.1) del Tatado PCT y la Circular Unica, cesaron los efectos de la solicitud internacional 
previstos e n el articulo 11.3) del Tratado, es decir, la solicitud internacional no tiene, desde 
la fecha d su presentacion intemacional, los efectos de una preseritación nacional regular 
en Colom8ia. 

SEPTIMOI Que, en consecuencia, la solicitud se considera retirada en los terminos del 
articulo 392) del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes. 

RESUELVE 

ARTICULQ PRUVIERO: Declarar retirada Ia solicitud de patente de invenciOn de Clue se da 

rcuenta en a parte considerativa. 

ARTICUL’ SEGUNDO: Notificar personalmente ala doctora Jimena Escobar Uribe, en su 
calidad de apoderada de la sociedad Ortho.McNeil Pharmaceutical Inc., el contenido de 
la present resoluciôn, entregÆndole copia de la misma, advirtlØndole qua contra ella 
procede e recurso de reposición ante el Superintendente de Industria y Comercio al 
momento tie notificarse o dentro de los 5 dias hâbiles siguientes. 

NOTIFIQUESE V CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C., a los 18 1Mb zous 

EL SUPEI*INTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 

Doctora I 
JIMENA ES*OBAR URIBE 
Carrera ii IN  86-53 Piso 6° 
Bogota D.C. 

GL "AVOVAL QUINONES 
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