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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 60077 del 17 de octubre de 2013, la
Superintendencia de Industria y Comercio concedio patente de invencion a la creacion
denominada: “SALES DE ADICION DE TROMETAMINA CON DERIVADOS DE ACIDO
AZABIFENILAMINOBENZOICO COMO INHIBIDORES DE DHODH”, con fundamento
en el articulo 14 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, al estimar
gue la invencion en estudio cumplio con los requisitos de patentabilidad.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 28 de noviembre de
2013 con el No. 11-112331-00011-0000, encontrandose dentro del término establecido
para el efecto, la sociedad LAFANCOL S.A.S., interpuso recurso de reposicion contra la
citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

La sociedad recurrente respecto a la declaracién de la oposicion como infundada
considera que es errada toda vez que “...al momento de presentacion del escrito de
oposicion se dejo en claro que para el presente caso nos encontramos frente a una
combinacion de compuestos, lo cual indudablemente afecta el requisito de nivel
inventivo, éste mismo indispensable para acceder a cualquier beneficio patentario.”

También manifiesta que: “...agentes tales como Infliximab, Etanercept, Adalimumab,
Rituximab, Tacrolimus, entre muchos otros, han sido ampliamente divulgados en el
sector quimico-farmacéutico, y concretamente se han develado materias muy similares,
las cuales ruego a ese Despacho analizar, en los siguientes documentos: WO 9216553,
WO 9406476, US 5605690, WO 9729131, US 6090382, WO 9411026, US 5763137 y
EP184162...”

Asimismo sefiala que: “..la solicitud en comento pretende reivindicar combinaciones,
las cuales no se consideran invenciones. En este sentido, la mezcla (Combinaciones)
de productos (Moléculas) conocidos y su variacion, bien sea en uso, forma, dimension o
de materia, NO se consideran invenciones por cuanto no son susceptibles de aplicacion
industrial, nivel inventivo y novedad, luego NO pueden acceder a beneficios patentarios
(...) un efecto sinérgico nuevo no se considera inventivo como tal, dado que puede ser
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obvio para una persona versada en la materia...”

La recurrente trae a colacion un informe de busqueda internacional del que sefiala: “..
me permito allegar copia del International Search Report y el respectivo Written Op/n/on
Of The International Searching Authority, documentos en los cuales se resalta que la
presente invencion no cumple con los requisitos de novedad y nivel inventivo por
cuanto existen documentos citados del estado del arte que afectan de manera definitiva
tales exigencias. Lo anterior deja entrever, sin lugar a equivocos, que la presente
solicitud no debié ser concedida, por lo cual es procedente la revocatoria de la
Resolucion objeto de este escrito.”

Finalmente, la recurrente manifiesta que en subsidio del recurso de reposicion apela.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

En cuanto a la opinion de la recurrente relacionada con el hecho de que los
documentos WO 9216553, WO 9406476, US 5605690, WO 9729131, US 6090382, WO
9411026, US 5763137 y EP184162 revelan materia muy similar a la de la invencion, se
tiene que el hecho de que estos divulguen los compuestos infliximab, etanercept,
adalimumab, rituximab y tacrolimus no afectan la novedad o el nivel inventivo de la
misma toda vez que ninguno tiene relacion estructural con el compuesto de la
invencion, no pertenecen al campo técnico de la solicitud y ni siquiera son mencionados
en el capitulo reivindicatorio concedido. Ninguna de las anterioridades citadas se refiere
a sales de adicion de trometamina con derivados de &cido azabifenilaminobenzoico.
Para mayor claridad se comparan las caracteristicas técnicas esenciales divulgadas en
la solicitud y los documentos citados en la tabla siguiente:

Comparacioén de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Reivindicaciones de W09406476 | WO9729131 | WO9411026
la Invencién WO 9216553 y y y EP184162
US5605690 | US6090382 | US5763137
1. Una sal de adicién
cristalina de 0]
trometamina con (i)
un derivado de &cido Tacrolimus
azabifenilaminobenzoi St
co de Formula (1): Infliximab Etanercept | Adalimumab | Rituximab
/N\r/GQ (anticuerpo (anticuerpo | (anticuerpo | (anticuerpo
L\/‘CJ monoclonal) | monoclonal) | monoclonal) [ monoclonal)
HN
HOOC
R1
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Ahora bien, en cuanto a las combinaciones de compuestos, se debe resaltar que en el
presente caso se reivindica un compuesto de férmula | y una composicién que lo
comprende, adicionalmente reivindica composiciones farmacéuticas del compuesto de
formula | con otros agentes terapéuticos, sin que mencione explicitamente los
compuestos infliximab, etanercept, adalimumab, rituximab o tacrolimus. Ademas,
ninguno de los documentos citados por la recurrente menciona una composicién
farmacéutica que comprenda el compuesto de férmula | de la invencidon sino los
compuestos infliximab, etanercept, adalimumab, rituximab y tacrolimus de manera
aislada. Dichos documentos no sugieren a la persona del oficio normalmente versada
en la materia la manera de obtener los compuestos de formula | de la invencion, ni la
posibilidad de elaborar formas farmaceéuticas con el mismo.

En ese mismo sentido, es importante recalcar que la presente invencion no reivindica
combinaciones como lo afirma la recurrente sino compuestos y composiciones
farmacéuticas, los cuales son productos patentables a la luz de la Decision 486 de 2000
de la Comision de la Comunidad Andina.

Ahora bien, frente a los informes de las entidades extranjeras mencionadas por la
recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de
territorialidad, autonomia e independencia, siendo cada pais autonomo e independiente
al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invencion, en virtud de
sus propios andlisis, examenes de patentabilidad, el caso particular y normatividad
aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que la oposicion presentada a la solicitud en
comento es infundada y que el objeto de la solicitud en estudio cumple con los
requisitos de patentabilidad legalmente previstos y en consecuencia, no se halla mérito
para revocar la decision impugnada.

Finalmente se aclara, que conforme al articulo 50 del Cdédigo Contencioso
Administrativo no procede recurso de apelacion contra las decisiones de los Ministros,
Jefes de Departamento Administrativo, Superintendentes y representantes legales de
las entidades descentralizadas o de las unidades administrativas especiales que tengan
personeria juridica, por lo tanto, con el presente acto que resuelve el recurso
interpuesto queda agotada la via gubernativa.
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucién No. 60077 del
17 de octubre de 2013, por medio de la cual se concedié una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a las
sociedades ALMIRALL S.A. y LAFRANCOL S.A.S., advirtiéndoles que contra ella no

procede recurso alguno, por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 19 Mar 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com

Doctor(a)
TITO NOE PARRA MURILLO, TPARRA@LAFRANCOL.COM

Elaboré: Rubiela Pacanchique Vargas
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisé: Carlos Daniel Lemus Giraldo
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez
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