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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S' D- SURERINTENDENGIA DE iINDUSTRIAY COMERCIO
| T
I

Re: Expediente No. 02.104.492 Fechy 2006-06-16 15:5125 _ Lep 2020 WIECREATION
;s a1 - NTEIYY :
Solicitud de Patente a nombre de N 187 SOLIGPRORROGA  Folios: 3

Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. _ ~ ___ —_ = —

Yo, DILIA RODRIGUEZ D" ALEMAN, identificada como aparece al pie de mi
firma, [domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como
apoderada sustituta en este negocio, atentamente solicito a usted se sirva
conceder una prorroga de 30 dias para dar respuesta al oficio No. 3453
notificado por fijacién en lista el 20 de marzo de 2009, relacionado con la
solicitud de patente que se estid tramitando bajo el expediente de la
referencia.

Acomppfio el recibo Nr. 09-40,411 de 2 de junio de 2009 de 2009,
correspondiente a la tasa de la prérroga del término.
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la indamisién a trimite de la solicitud divisional por habet expirado el
plazo de los 31 meses.

En realidad mi mandante nunca pretendié radicar la solicitud divisional
como una solicitud independiente sino la intencién real fue la
presentacion d€ una Solicitud divisional de la solicitud 02-104.492
como respuesta a un oficio 0 expmeg de patentabilidad, como asi se
puede leer en mi memorial de 4 de febrero de 2009, del Formulario
Unico de Conversion, Divisién y Fusién de"Solicitudes.

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

a) Que|se traslade la solicitud radicada bajo el namero 09.10.373 al expediente
02.104.492 como solicitud divisional de la misma en respuesta al oficio 12177,

b) Que de conformidad con lo previsto por los articulos 3 (inciso 3); 35 (inciso
2) v 59|{inciso 2) del Codigo Contencioso Administrativo se consideren y se
resuelvap TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi como
las que qparezcan con motivo de este recurso.

c) Que ge revoque la resolucion No. 24585 de 18 de mayo de 2009 expedida por
el Supetintendente de Industria y Comercio, y se proceda a trasladar la solicitud
de la referencia al expediente nombrado en el punto a).

Pruebas
Solicito fue se tengan como pruebas las siguientes:

1. Cppia simple del oficio No. 1277 expedido por esa entidad y notificado
por fijacidon en lista el 26 de septiembre de 2008,

Cppia del memorial de 4 de febrero de 2009 radicado bajo el namero 02-
104-492.

3. Cppia del Formulario Unico de Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase
Nacional radicacion nimero 09-010.373 junto con los recibos

2.

Syperintendente,

/
% “_
DILIA MARIA RODRIGUEZ ID’ALEMAN

CC. 41.454.8

TP 20824 CS]—""
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104492- -00013-0000

2503 /P Fecha: 2009 02 04 14:56:38  Dap. 2020 NUECREACIONE
/ Tra. 11 PATENTEIY) Eve: 378 FASENACIONALY
Act. 444 RESPUESTAREQUE  Folivs: 20

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION| DE NUEVAS CREACIONES

8% = S. | D.

. Re: Expediente No. 02-104.492
Solicitud de patente a nombre de Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.

Yo, JIMENJA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada |en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la
sociedad Ottho-McNeil Pharmaceutical, Inc., domiciliada en Ratitan, New
Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la referencia, en
tespuesta al joficio No. 12177 notificado por fijacién en lista‘el 26 de septiembre
de 2008, relacionado con el concepto técnico de fondo No: 2638, me permito
 manifestar:

'.1 Clasid icitu

El sefior examinador establece en el concepto técnico No. 2638 que:

“En ¢ memorigl de respuesta no aparvce gue se haya corregido las objeciones que hechas al capiiulo

resvindicatorio ofiginal, por Do tanty en vista de que se ha rebusado corregir, entonces nuevamente se indica
gue:

-Los compuestos de firmala (I1), no pusden existi en la realidad, en el papel si, ya que los carbonos que
son comunes al firrol y a la quinolina poseen cada uno dos dobles enlaces y ademds un enlace sencillo, lo
cual 1o es posible quimicamente, por lo tanto debe ser corregudo.

-La "nuevd” resiindicacion 1, 10 y sus dependientes, no son claras porgue se definen los sustitnyentes de
manera ambigug tal como por efemplo "aribs, heteroarile, aralguilo, heterocichalguile, aralquilo de C1-
C6, -O-araiguils, cicloalguilo,..,”" # otras defimiciones similares, tales definiciones para cualquier
sustitnyente solo| lo estin nombrande de manera genérica, ambigua, especuiativa ¢ indefinida; y Ja
correceion preseniada no define inequivocaments las denominaciones genéricas objetadas, porgue s¢ da una
definicion solamelie a manéra de gjemplo, sin definir fos limites de alcance de fas resvindicaciones tal como
exige /a norma. Porgue se dan unas dm"gnacz'ane: en términos de denominaciones genéricas y se presenden
definir con frases| ambiguas como "arilo significa un grapo aromdfico tal como fenile, nafiilo", "aralguilo
stgmefioa un gropo| alquilo sustituide con s grupo arile”, igual para el resto de definiciones ambignas sobre
las gque ya st an hecho objeciones..; lo correcto es definir los sustituyentes de




manera técnica e inequivoca, en concordancia con la descripcién, o sea, de

acuerdo d lo gue estd enteramente sustentado en la descripcién. Que las

definiciones representen estructuras plenamente identificadas de acuerdo

con lo sustentado integramente en .la descripcién, v para que quede

perfectamente delimitado el alcance de la invencidn, como lo exigen el articulo
.‘,‘ en referencta. [Art-30 D486 de la C.A.N.)’

En primer
se puso de |
que por lo
se habia 1y

lugar, me permito decir que en mi memorial del 25 de marzo de 2008
manifiesto que el examinador tenia tazén en cuanto a la férmula (1) v
tanto, se adjuntaba nuevo capitulo descriptivo y reivindicatorio donde
palizado la correccién del “doble enlace”, que sobtraba entre los

catbonos comunes a los dos anillos.

Sobte este

particular, atentamente dirijo la atencién del sefior examinador a las

paginas 6, 12, 139 y 153 de la solicitud presentada con mi memorial del 25 de
marzo que reposa en esa oficina entre los folios 239 a 400. Por consiguiente, me
permito subrayar que en ningin momento el solicitante se ha rehusado a realizar

las cotreccipnes pertinentes en el texto. Por el contratio, el solicitante en aquella
ocasion estyvo atente a aceptar lo indicado por el examinador. Hemos revisado
nuevamentg dichas modificaciones y no encontramos que continde existiendo
esta equivocacién. No obstante, si ese despacho encuentra que en alguna parte -
" de las modificaciones presentadas con nuestto memoral anterior persiste el error,
agradecemop nos indiquen la pagina para hacer las correcciones pertinentes.

:.

' a De otra pante, en cuanto a los significados especificados en la reivindicacién 1,
me permitd decir que los mismos son enteramente claros para una petsona
versada en ]a matena y se encuentran en concordancia con lo descripcidn. Sin
embatgo, es deseo del solicitante realizar modificaciones adicionales en este
sentido, con el 4nimo de brindar clatidad y cumplir con las exigencias del sefior

examinadot.

2.  Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisién
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
tramite, pregento junto con este memorial nuevo juego de reivindicaciones, que
ahora consta de 10 reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes
modificaciones: '

11 Se cancelaron las antiguas reivindicaciones 10 yl 12 y la antgua
reivindicacidn 11 se renumerd como la nueva clausula 10.

1.2
fenilo.

Se especificé dentro de las reivindicaciones 1 y 2 que el grupo @ es




Rk involucran

1.3 Adig
el fin de mx¢

14 Enn
naftilo, seg

1.5 Resp
de 1210 it

Sobre este

solicitud y s
en su conce

Para este e
2,676 y 09-]
tasa cortresf]
sus retvindt

ionalmente, se suprimieron expresiones como “alquilo de C,-C,’, con
jorar la redaccidn de dichos términos.

ji
elacidén con el témmino atilo, se limito el significado de éste a fenilo o
in lo mostrado en la descripcién.

ecto al significado de aralquilo, se especificd quel es un grupo alquilo
omos de carbono sustituido con un grupo aglo.

particular me permito decir que las anteriores modificaciones no
ampliacién alguna de la matera originalmente presentada en esta
e dan como respuesta a las objeciones presentadas por el examinador
pto técnico No. 2638.

fecto, me permito acompafiar el recibo No. 09-2,811; 09-2,793; 09-
2,784 todos del 13 de enero de 2009, con los cuales queda cubierta la
ondiente a las modificaciones de una solicitud de patente en cuanto a
raciones. ”

3. SOLICI D
Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 36 de la Decisién 486 al
solicitante para dividir en dos o mds solicitudes fraccionatias, en cualquier

momento del trimite, me permito presentar:

31 La patente divisional titulada DERIVADOS _DE
PIRROLOPIRIDINONA UTILES COMO INHIBIDORES DE
FOSFODIESTERA, cuya memoria descriptiva cortesponde a la misma de la
solicitud como se presenté con mi memorial del 25 de marzo de 2008 y con

nuevo capifulo reivindicatorio que consta de 9 reivindicaciones dirigidas a
compuestos| dertvados de pirrolopitimidina de férmula (IT).

'

Para este efgcto acompafio la siguiente documentacién:

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

b) Recibos de pago No 08-98,797 del 18 de diciembre de 2008 y 09-2,796 del 13
de eneto de 2009 correspondientes a los valores de las tasas oficiales por
concepto de la presentacién de la solicitud divisional y la obtencién del
respectivo certificado.




¢

¢) Igualmente, solicito a ese despacho tener en cuenta el protocolo No. 19.164 en
relacién con los poderes.

3.2 De acuerdo con lo establecido en e] articulo 36 de la Decisién 486, ruego a
ese despacho tener en cuenta que la solicitud divisional que ahora presento, se
beneficia de la fecha de presentacién de la prioridad de la solicitud inicial, es
decit, de la|priotidad estadounidense 60/204,646 del 17 de mayo de 2000.

3.3 De ¢tra parte, me permito aclarar que la solicitud divisional no involucra
ampliacién|alguna de la divulgacién contenida en la solicitud inicial.

En relacifn con esta solicitud divisional, me permito decir que con la
presentacidn de la misma, siguiendo las recomendaciones de ese despacho, queda
cabalmente| superada la objecién de unidad de mvenaén planteada en el

concepto té¢cnico No. 2638,

En conclugién, me permito decir que con las modificaciones anteriormente
expuestas y la presentacién de la solicitud divisional, quedan superadas las

objeciones
ese despac

planteadas por el sefior examinador. Por lo cual, ateiitamente solicito a
ho pros1ga con el estudio de los requisitos de ipatentabilidad de la

. presente invencion.

Sefior Supetintendente,

]

il

NA ESCOBAR URIBE

C.C.39.779.

T.P. 68228

Cdd. 5376

452 de Usaquén
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FORMULARIO UNICO DE CONVERSION, DIVISION Y FUSION DE
| SOLICITUDES

1) ; SOLICITUD DE: |
DConversién _ -. N Divisién D Fusién

M oatente de|invencion [ patente de Modelo de Utilidad

E] Registro de disefio Industrial D Esquemas de Trazado para;Circuitos integrados

D LicrTanTE | Nombre: Ortho.MoNeil ; IDENTIFICACION
Pharmaceutical, Inc. , c.c. D NIT:

o Direccién: U.S. Route 202 .

“ Nacionalidad o domicilio: Raritan,

ki New Jersey 08869, Estados Unidos |C.E. ] ro L]

de América. Cual

Lugar de constitucién: Delaware,
Estados Unidos de América

NUMERO

Teléfono: Fax:
E. Mail:

3) '
REPRESENTA Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE IDENTIFICACION
- O APODERA

Direccién: Carrera 11 Nr. 86-53 Piso |C.C: | X NIT
8, Bogota, Colombia
Teléfono: 6181088 Fax: C.El 14 Otro
6350824 ' Cual

b - E-mail: Numero 39.779.452 TP
) | iescobar@clarkemodet.com.co 68228
CONYERSION 5) DIVISION 6} FUSION

Expediente No._ Expediente No. 02.104.492 Expediente No.

4)

De: ' No. de divisionales: 1 Expl)ediente No.

A

7) Comprobante de pago N°. 09-2,811, 09-2793, 09-2,676, 09§2,784 todos de 13 de
enero de 2009 ‘
8)

Anexos
B Comprobante tle pago de la tasa.
M Poderes, si fugre el caso. ,
B Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean personas
juridicas. - .
M Copia de [a solicitud divisional.
9)

NOMBRE: JIMENA ESCOBAR URIBE FIRMAO/\\U@UM'

C.C. 39.779.452 USAQUEN T.P. 68228

Instrudciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta pagina.

As.2503/p
2020-F05
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73- -00000

Fecha: 2009 02 04 14 54 57
Tra. 11 PATENTEIYI
Act 414 PRESENTACION

Dep. 2020 NUI:CREACIONE

Eve: 379 FASENACIONALI

Folios: 178

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE

PCT

ENTRADA EN FASE NACIONAL

L

\)D \

Ty

SOLICITUD DE REGISTRO DE:

- Patente de Invencion

Patente Modelo de Utilidad.

- Eépit_ul.d Il

“Capitulol
IDENTIFICACION -
2 Nombre: Ortho.McNeil Pharmaceutical ne. |
| | . | Direccién: U.S. Route 202 C.C.l X | . NIT .
'SOLICITANTE| |Nacionalidad o domicilio: Raritan, New . | Lo
(71) Jersey 08869, Estados Unidos de Amerlca . |C.E. Ofro
Lugar de constitucién: Deiaware, Estados ' e
| Unidos de América : _ Cual__
|-NOmero -
3 Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE | Direccidén: Carrera 11 Nr. 86 53 Piso 6, Bogota, | C.C. | X NIT
O APODERADQ | Colombia
(74) Teléfono: 6181088 Fax: 6350824 C.E. Otro
Cuval
E-mail: jiescobar@clarkemodet.com.co
. Numero 39.779.452 TP
w 68228
b | Nombre:  VER LISTA ANEXA
INVENTOR(ES) | | Direccion:
(72)
L Nacionalidad o domicilio:
5  PCT(86)

Sollcltud Internaclonal No. PCT/US01/14391 Fecha MAYO3 2001

Pub__ll.c-ac_,:on Ilnternaclonal No. WO 01/87882 A3 Fecha : NOVIEMBRE 22, 2001

6 Tit;ulo.'(i5,,4_i;)t
INHIBIDORE

DERIVADOS SUSTETUIDOS DE- PIRROLOPIRID!NONA UTILES COMO
S DE FOSFODIESTERASA '

- Clasificacién Internacional (51) C07

8 Prioridad
st

NO

]

{33) Pais de Origen

32) Fecha

(31) Nimero de Solicitud

| Estados

Unidos
América

de

Mayo 17, 2000

60/204,646

-2009 respectivan

nte.

9 Comproban-te de- pago No 08-98 797, 09 2 796 de 18 de dlclembre de 2008 y 13 de enero de
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1.2.

Bogota, 1).C., 27 de agosto de 2008

ntos estudiados:
1.1.  Descripcion:

leivindicaciones:

Folios

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

1.3.

IO

Objeto (¢

INHIBID

31/519

rioridad:

e la invencion:

modificacion)

RES DE FOSFODIESTEARASA™.

o: Jimena Escobar Uribe
Radicacion: 02—104492\/
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430

7 So3lF ﬂ
%

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

TOLCAEAQRNLS 23, 2009

Oficio:. 19177V

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

Folios: 191 a 207 como se radicé inicialmente

Folios: 387a 400 (con

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

N\

El titulo(de la invencion “DERIVADOS DE PIRROLOPIRIMIDINA UTILES COMO

La solicjtud tiene dos objetos diferentes los cuales son los compuestos derivados de
1,2,3,4-tetrahidro-9H-pirrolo[3,4-b]quinolin-8-ona, S-alcoxi-4,9-dihydro-2H-pirrolof3,4-
blguinol|n-9-ona. _
El campo de la invencién, segln la Clasificacion Internacional de Patentes: AG1K




2. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

En el memorial de respuesta no aparece que se haya corregido las objeciones que
hechas al [capitulo reivindicatorio origina!, por lo tanto en vista de que se ha rehusado
corregir, gntonces nuevamente se indica que:

-Los compuestos de formula (If), no pueden existir en Ia.realidad, en el papel si, ya

que los carbonos que son comunes al pirrol y a la quinolina poseen cada uno dos
dobles enlaces y ademas un enlace senciflo, lo cual no es posible quimicamente,

por lo tanfo debe ser corregido.

" reivindicacion 1, 10 y sus dependientes, no son claras porque se definen
los sustitiyentes de manera ambigua tal como por ejemplo “arilo, heteroarilo,
aralquilo, heterocicioalquilo, aralquifo de C1-C6, , -O-aralquilo, cicloalquilo,..,” uotras
definiciones similares, tales definiciones para cualquier sustituyente solo lo estan
nombrando de manera genérica, ambigua, especulativa e indefinida; y la correccion
presentada no define inequivocamente las denominaciones genéricas objetadas,
porque sg/da una definicion solamente a maneré de ejemplo, sin definirlos limites de

las reivindicaciones tal como exige la norma. Porque se dan unas
designacipnes en términos de denominaciones genéricas y se pretenden definir con

frases anjbiguas como “arilo significa un grupo aromatico tal como fenilo, naftilo”,
“aralquilo|significa un grupo alquilo sustituido con un grupo arilo”, igual para el
resto de definiciones ambiguas sobre las que ya se han hecho
objeciones..; lo correcto es definir los sustituyentes de manera

técnicale inequivoca, en concordancia con la descripcién, o sea, de

acuerdo a lo que esta enteramente sustentado_en la descripcion.

Que las definiciones representen estructuras plenamente

identificadas de acuerdo con lo sustentado integramente en la

description, y para que quede perfectamente delimitado el alcance

de la invencién, como lo exigen el articulo en referencia.[Art-30 D486
de la C.A.N.]

.Las reiMindicaciones 10 es redundante con la reivindicacién 1 reclaman

exactamente la misma materia de la reivindicacién 1 y como reivindicacion

) ou)ﬂ T U'E";“_ﬁ\e)}f’umf@au EI _DF:. OJJ‘ugp t::\)o‘_‘:o = U_beﬁu!cz_’(, Q}S'})
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independiente.

-La reivin

para obtg

enumera

evidencig

en las rej

igual.

dicacion 12 no esta sustentada en la descripcion, reclama “un procedimiento
ner una composicién”, no existen caracteristicas de procedimiento, no se
n las etapas o etapa que hacen nuevo al “procedimiento”, no existen
s técnicas novedosas de procedimiento para la obtencidn medicamentos;

vindicaciones de composicién y procedimiento de obtencién son definidas

3. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

Se aclarg

de invenq

Se disting

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

tién por lo siguiente:

yuen los siguientes grupos de invencién (no limitantes) :

mpuestos de formula (1) y la composicién farmacéutica que los comprende;

i) formula (1), y la composicion farmacéutica que los comprende.

Cada unj

bisqued:

La unida

caracter

h de estas invenciones, es una invencion distinta puesto que requiere de

ns independientes.

1 inventiva se caracteriza porque todas las reivindicaciones “conservan |a

istica técnica esencial de la invencion”’. Caracteristica técnica esencial de

la invenc
que se es
acuerdo
€s).

En conse
(véase T

“estructy

6n es aquella parte de la invencién que es nueva e inventiva, o sea, lo

sta aportando al estado de la técnica (eventualmente, seria por ejemplo, de

al grupo de sustituyentes sustentados, porque la estructura triciclica no lo

scuencia, tal como se indica contradictoriamente en la respuesta técnica

rlio 235 parrafo 5° Vs folio 236 parrafo 3°), para el presente caso la

ira basica ya hace parte del estado de la técnica,” (no es nueva)

entonces

alli no puede basar la unidad inventiva, menos la puede basar en un efecto

a conseduir, porgque no es una caracteristica técnica. Por lo tanto esta Dependencia

recomiern

da realizar las modificaciones correspondientes o proporcionar cada uno de

los grupd

s de invencion por separado para su correspondiente evaluacion.

L.



Industria y Comercio
SUPER|NTENDENC|A)5(
REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO R
B\

RESOLUCION 49436
Por la cual se resuelve un recurso de reposicién

Rad. 021104492

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

en ejergicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en los
articulps 4, numeral 24 del Decreto 2153 de 1992 y 50 del Cédigo Contencioso

Administrativo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion 24585 de 18 de mayo de 2009, la
Superintendencia de Industria y Comercio, declard retirada una solicitud de
patente presentada via PCT.

SEGUNDPO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 18 de junic de 2009,

Senala |la recurrente que “El 18 de noviembre de 2002 se presenté ante la
Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de patente titulada
‘Derivados  sustituidos de prorrolidinona  Otiles como  inhibidores  de
fosfodiesterasa’.

“Mediante oficio niumero 12177 esa entidad dio traslado de sus objeciones de
fondo agerca de la claridad, unidad de invencién y novedad.

“Como tonsecuencia de lo anterior, mediante memorial de 4 de febrero de 2009,
presenté a ese despacho respuesta que solucionaba el tema de la claridad y
adicionalmente presenté una solicitud divisional que anuncié en dicho memorial.

“No obstante, debido a un error involuntario al momento de la radicacién, el Centro
Documental recibi6 la solicitud divisional que acompafiaba al memorial

iomado arriba, como una solicitud independiente radicandola bajo el numero
B73

“En atehcién a lo anterior, se generé un error material, del cual se derivd la
inadmision a tramite de la solicitud divisional por haber expirado el plazo de los 31
meses.

“En realidad mi mandante nunca pretendié radicar la solicitud divisional come una
solicitud independiente sino la intencién real fue la presentacion de una solicitud
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divisional de la solicitud 02-104.492 como respueéta a un oficio 0 examen de

patentabilidad, como asi se puede leer en mi memorial de 4 de febrero de 2008,
del Formulario Unico de Conversion, Division y Fusion de Solicitudes.”

: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas
y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes términos:

NORMA APLICABLE

El articylo 36 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina dispone
que “El|solicitante podrd, en cualquier momento del trémite, dividir su solicitud en
dos o mas fraccionarias, pero ninguna de estas podra implicar una ampliacion de
la protegcién que corresponda a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

“La oficjna nacional competente podra, en cualquier momento del tramite, requerir
al solicitante que divida la solicitud si ella no cumpliera con el requisito de unidad
de invencién...”

Segtin |a disposicién del articulo 69 del Codigo Contencioso Administrativo: “Los
actos agministrativos deberan ser revocados por los mismos funcionarios que los
hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte,
en cualguiera de [os siguientes casos:

“10) Cugndo sea manifiesta su oposicion a la Constitucién Politica o a la ley,

20) Cuando no estén conformes con el interés publico o social, o atenten contra
el
30) Cugndo con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

O EN ESTUDIO

das nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este
expedignte se encuentra que la solicitud se relaciona con “derivados novedosos
de pirrlopiridinona, intermediarios usados en la sintesis de, y composiciones
farmace¢uticas que contienen, los compuestos y su uso para el tratamiento de
disfuncién sexuat...” (Ver folio 5)

En el pfesente tramite administrativo se radico solicitud de patente PCT entrada en
fase nacional el 18 de noviembre de 2002, la cual reivindicé prioridad de la
solicitud US 60/204,646 de fecha 17 de mayo de 2000.

Mediante escrito de fecha 04 de febrero de 2009 se presenté solicitud divisional de
la solicitud 02-104492, no obstante tal escrito se radicé como otra solicitud PCT
entradd en fase nacional bajo el numero 09-010373.

Sede Cenlro; Camera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: T, 40A No, 38-80 Conmutador. 3820840
Fax: 382 26 95 Linea 9800-910 165
Web: www sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogetéa D.C. - Colombia




Rad. 02-1(

Mediante
Industria v

i
%

Industria y Comercio \)\(7

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION ;5436
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

14492

Resolucién 24585 de 18 de mayo de 2009 ia Superintendencia de
Comercio resolvié declarar retirada la solicitud de patente radicada bajo

namero 0
no entrd

)-010373 por cuanto revisada la misma se constatoé “...que el solicitante
la fase nacional dentro del plazo prescrito, es decir, el solicitante no

SUPERINTENDENCIA\'

realizé los actos mencionados en el articulo 39.1) dentro del plazo aplicable...”,
por lo que|“cesaron los efectos de la solicitud internacional previstos en el articulo
11.3) del Tratado, es decir, la solicitud internacional no tiene, desde la fecha de su
presentacion internacional, los efectos de una presentacion nacional regular en
Colombia”

Para impugnar la decisién adoptada argumenta el recurrente que mediante Oficio
namero 12177 esta Oficina dio traslade de las objeciones de fondo acerca de la
claridad, ynidad de invencion y novedad. “Como consecuencia de lo anterior,
mediante memorial de 4 de febrero de 2009, presenté a ese despacho respuesta
que soluclonaba el tema de la claridad y adicionaimente presenté una solicitud
divisional |[que anuncié en dicho memorial. No obstante, debido a un error

involuntari
divisional

independi
se generd
solicitud d

Efectuada
verificado
momento

12177 de

al momento de la radicacion, el Centro Documenta! recibi¢ la solicitud
ue acompafiaba al memorial mencionado arriba, como una solicitud
nte radicandola bajo el nimero 09.010.373. En atencion a lo anterior,

un error material, del cual se derivo la inadmision a tramite de la
visional por haber expirado el plazo de los 31, meses.”

una revision de los documentos que conforman la solicitud 02-104492 y
lo manifestado por la recurrente, se advierte que efectivamente al
He darse respuesta al requerimiento de la Oficina, hecho mediante Oficio
26 de septiembre de 2008, se anuncié por el solicitante que “Con

fundamento en la facultad que confiere el articulo 36 de la Decisién 486 al

solicitante
momento
DERIVAD
FOSFODI

En la mis
2009} el

para dividir en dos o mas solicitudes fraccionarias, en cualquier
del tramite, me permito presentar. La patente divisional titulada
DS DE PIRROLOPIRIDINONA UTILES COMO INHIBIDORES DE
ESTERASA,..." (Ver folio 410)

ma oportunidad de respuesta al citado Oficic 12177 (04 de febrero de
olicitante presenté escrito separado conformado por 178 folios el cual,

no obstante, por incluir como portada o primera hoja un Formulario de solicitud de
Patente ACT entrada en Fase Nacional generé un error al momento de la
radicacion entendiéndose por el funcionario encargado de radicar documentos
que, efectivamente, se trataba de una solicitud de patente PCT entrada en fase
nacional a la cual se le asigndé nimero de radicado como si se tratara de una
nueva soljcitud cuando realmente comrespondia a parte de la respuesta al Oficio
12177 dellexpediente 02-104482. ‘

Por lo anterior, dado que en ningin momento se pretendid radicar una nueva
solicitud sjno que el memorial identificado con numero 09-010373-00000-0000 en
verdad cofresponde a parte de la respuesta presentada el 04 de febrero de 2009
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al oficic d¢ requerimiento de la solicitud 02-104492, resulta procedente disponer el
trasiado o|anexién del citado memorial al expediente acabado de enunciar.

Por otra parte, dado que mediante Oficio 3453, notificado el 20 de marzo del 2009,
se comunica al interesado el examen de fondo de la solicitud sin tener en cuenta
el escrito de fecha 04 de febrero de 2009 (radicado bajo niimero 09-010373 00000
0000) por medio del cual se propone una division de la solicitud, se hace
necesario |proceder a efectuar un nuevo examen de fondo de la solicitud teniendo
en cuenta [todo los documentos allegados al expediente.

En virtud | de lo expuesto, encuentra la Oficina que hay lugar a revocar la
Resolucioh 24585 de 18 de mayo de 2009, asi como el Oficio 3453 de 20 de
marzo de |2009 y disponer la continuacién del tramite surtido bajo el expediente

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisidn contenida en la Resolucion 24585 de
18 de mayo de 2009, por medio de la cual se declara retirada una solicitud de

invencién y retrotraer lo actuado hasta el momento de la respuesta
dada al Oficio 12177 y consecuente peticién de division de la solicitud en tramite
haciendo valoracion de estas.

ARTICULO SEGUNDO: Revoecar el contenido del Oﬁc}b 3453 de 20 de marzo de
2009 por ¢l cual se comunica al interesado el examen de fondo con fundamento
en el articilo 45 de la Decision 486.

ARTICULDO TERCERO: Disponer la anexion del memorial de fecha 04 de febrero
de 2009, radicade con numero 09-010373-00000-0000, que consta de 178 folios al
expedientg 02-104492.

ARTICULQ CUARTO: Disponer la continuacién del tréamite dando aplicacion al
procedimiento previsto en la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, pdr lo tanto se envia el expediente a la Division de Nuevas Creaciones.

edad Ortho McNeil Pharmaceutical, Inc., entregandole copia de la
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misma, aflvirtiéndole que contra ella no procede recurse alguno.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., alos

»n 07 SET. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctora
Dilia Maria Rodriguez D'Aleman
Carrera 11 No 86 - 53, Piso 6
Bogota D] C.io™3
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Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

EXPEDIENTE No. 02.104.492
SOLICITUD DE PATENTE A NOMBRE DE Ortho-McNeil
Pharmaceutical, INc.

ENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi
omiciliada 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
MAN, domiciliada en Bogota, D.C., portadora de la tarjeta

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

idas para este.€aso.

¢ ‘ A |
@SN
JIMENA ESCOBAR URIBE

Acepto

&

C.C. 39.779.452 de Usaquén
T.P. 68.228

sustituciéon é 2 ) /
DILIA RO GUE% DYALE
C.C.41.654882d

T.P. 20.824
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RESOLUCION 24585 de fecha 18/05/2009 <\
X

Establece Notificar a ESCOBAR URIBE JIMENA
Caon notificacion directamente a: ESCOBAR URIBE JIMENA
Vinculacién del Noftificado [ Asunto :  APODERADO

Presentd Recurso : 8l en Fecha 18/06/2009

Notificacién : POR LISTADO = Listado No. : 91, Consecutivo No, 13179 del Afio 2008 « NOTIFICAR
Fechas del Edicto (dd/mmfaaaa) .  FIJADO el: 28/05/2009 y DESFIJADO el 10/06/2009

Fecha de Netificacion : 10/06/2009 (dd/mem/aaas)

Forma de Comunicar fa Ngtificacion :  LOCAL
Fecha Vimiento Notificacijn Personal: 27/05/2009 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Ejecutoria Indiviglual : '
Despacho Comisorio:
Rengncia a Termino:
_ General de la prqvidencia » RESOLUCION 24585 de fecha 18/05/2009 « ( en fecha:2009-07-07 11:43:19.000 )
Povidencia Recurrida 81
Fecha de Notificacion 10/06/2009 {dd/mm/aaaa} con base a datos del sistema
scha de Ejecutoria
orrespondencia Remitifla a la(s) siguiente(s) direccion(es)
CRA. 11 NO. 86-53 (PIS( 8) de la ciudad de BOGOTAD.C., Procesada en fecha 18/05/2009
Estado de Correspondencia: ENVIADO , de fecha 2009-05-18 08:00:00

o

:ﬁ,

ttp://argos.sic.gov.co/~qojeda/ActosSic/Actos/providencias/V erDetaNotiPer.php?tpo_acto=RE&nume _a... 07/07/200¢
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Por la cual se declara retirada una solicitud

Rad. N° PCT/09010373

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, v

CONSIDERANDO

PRIMERO; Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de febrero de
2009, bajo el nimero 09010373, se present la solicitud de patente de invencién titulada
"DERIVADDS SUSTITUIDCS DE PIRRCLOPIRIDINONA UTILES COMO INHIBIDORES
DE FOSFQDIESTERASA” para los efectos de que se dé comienzo a la fase nacional, en
virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDQ: Que segun lo dispuesto en el articulo 39.1)a) y b) de Tratado de Cooperacién
- en Materia de Patentes, el solicitante proporcionara a cada Oficina elegida una copia de la
solicitud internacional y una traduccién de la misma (en la forma prescrita) y pagara la tasa
nacional (si procede), antes de transcurrir 30 meses (31 meses para Colombia) desde la
fecha de prioridad.

TERCEROQ[ Que segun lo dispuesto en el articulo 39.2) del mismo Tratado, “si el
solicitante no ejecuta los actoe mencionados en el parrafo 1)a) en el plazo aplicable, segun
lo dispuesto en el parrafo 1}a) o b), cesaran los efeclos previstos en el Articulo 11.3) en el
Estado elegido, con las mismas consecuencias gue la retirada de una solicitud nacional en
ese Estado.

CUARTO: Que el punto 5.2.4 del Capitulo Quinto, del Titulo X, de la Circular Unica de la
Superintengencia de Industria y Comercio, establece los requisitos minimos para la
entrada en |a fase nacional en virtud de los Capitulos | y Il de! Tratado, asi: “Si la solicitud
internacional fue depositada en idioma castellano, para entrar en la fase nacional en virtud
del articulo| 22 o del articulo 39.1 del Tratado, el solicitante debera presentar ante Ia
Superintendencia, dentro del plazo de 31 meses contados desde la fecha de prioridad,

una copia de la solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito

para las tragucciones...”.

Que asi mismo establece que “si la solicitud internacional no fue depositada en idioma
casteliano, |para entrar en la fase nacional el solicitante debera presentar ante la
Superintendencia, dentro del plazo antes sefialado, una traduccién al castellanoc de la
solicitud internacional tal como fue presentada, con el contenido prescrito en el siguiente
punto 5.2.5[.
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(Que de la simple revision de la presente solicitud, se ha constatado que el
ho entro a la fase nacional dentro del plazo prescrito, es decir, el solicitante no
actos mencionados en el articulo 39.1) dentro del plazo aplicable. En efecto, el
radicé la solicitud para efectos de entrar a la fase nacional el 4 de febrero de
lazo prescrito venci¢ el 17 de diciembre de 2002.

SEXTO:

e al no ser presentada la solicitud en los términos establecidos en el articulo

39.1) del Tratado PCT y la Circular Unica, cesaron los efectos de la solicitud internacionali

previstos
la fecha de
en Colomb

SEPTIMO;
articulo 39

ARTICUL(G
cuenta en

ARTICUL(C
calidad de
la present
procede e
momento (

EL SUPER

Doctora
JIMENA ES(
Carrera 11 N
Bogota D.C.

V4

ju
n el articule 11.3) del Tratado, es decir, la solicitud internacional no tiene, desde

su presentacion internacional, los efectos de una presentacién nacional regular
ia.

Que, en consecuencia, la solicitud se considera retirada en los términos del
2) del Tratado de Cooperacidén en Materia de Patentes.

RESUELVE

D PRIMERO: Declarar retirada la solicitud de patente de invencion de que se da
a parte considerativa.

D SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Jimena Esccbar Uribe, en su
poderada de la sociedad Ortho.McNeil Pharmaceutical Inc., el contenido de
resolucion, entregandole copia de fa misma, advirtiéndole que contra ella
recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio al
je notificarse o dentro de los § dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los

. 8 MAYD 2005
'INTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

AVO VALBUENA QUINONES

G

COBAR URIBE
° 86-53 Piso 6°
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