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Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) Was 
hªbiles contados a partir del envio de la presente citaciôn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución 
de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nOmero de radicación 
citado en el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciOn se 
notificarª por edicto, el cual se fijarª par el tØrmino de diez (10) dias en el Centro de 
Documentaciôn e lnformacion. 

Para su comodidad el texto completo de la resoluciôn se encontrarª disponible en la pÆgina 
web de la Entidad desde el dIa hÆbil siguiente al de su notificaciOn, la cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 

� nUmero de resoluciOn a travØs de la opción trØmites y servicios - de carÆcter general 
transversal - consulta actos administrativos y providencias. 

En caso de que Be haya notificado, haga caso omiso de este aviso. 

Secretarial General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centre Carrera 13 No. 27-00 pisos 35, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contester favor indique of nUmero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070 

radicaciôn consignado  an el sticker Call Center 6513240 Linea 018000-910165 
Web. w.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co 

Bogota D.C. Colombia 



Industria y Cornercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUC ION 
Por la cual so resuelve an recurso de reposiciOn 

CERTIFICADO 

Rad. PCT/06 - 031467 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el numeral 54 

del articulo 30 del Decreto 1687 de 2010, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante Resoluciôn No 66308 del 29 de noviembre de 2010, la 
Superintendencia de Industria y Comercio denegO la solicitud de patente de invenciOn a 
la creación denominada "ACIDOS 4-((FENOXIALQIJIL)TlO)-FENOXIACETICOS V 
ANALOGOS", con fundamento en los artIculos 14 y 18 de la Decision 486 de la 
Comisiôn de la Comunidad Andina, al estimar que no cumple con el requisito de nivel 
inventivo por tratarse de materia que fue sugerida por el arte previo. 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 29 de diciembre de 2010, 
con el No 06 031467 0009-0000, encontrÆndose dentro del tØrmino establecido para el 
efecto, la doctora Dilia Maria Rodriguez D’Aleman, en su calidad de apoderada de la 
sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., interpuso recurso de reposiciôn contra la 
citada Resolucian, con fundamento en los argumentos que a continuaciôn se sintetizan: 

La recurrente menciona que "el examinador incurre en el error de realizar un estudio de 
tipo hindsight, el cual no es permitidQ para la evaluaciOn del nivel inventivo de la 
invenciOn. Esto ciaramente /ievó at evaluador de ía presento invenc/On a una �  
inadecuada interpretaciOn de /8 aitura invent/va do Ia invenc/On en estudio, pues al no 
haber ten/do en cuenta los lineamientos y la doctrina para reahzar una apro p/ada 
valorac/On del nivel inventivo, to condujo a una ap//caciOn errOnea de los articulos 16 y 
18 do la Decision 486, debido a que no tuvo en cuenta ci estado de /8 tØcn/ca y no pudo 
demostrar cOmo una persona med/anamonte versada en el campo tØcnico, habria 
lie gado do manera ov/dente a partir de los documentos citados, a la mater/a objeto de la 
sol/citud en estudio, es dec/c quo su anal/s/s fue incorrecto y producto de un enfoque 
retrospectivo de la mater/a divulgada en la /nvenc/On en estudio". 

Finaliza la recurrente mencionando que hace "hincapiO sobro ei hecho que la 
reiv/nd/caciOn I do la presente /nvención muestra quo R5 y R6 Jun tos ueden formar un 
alquil/dentil do 1 a 9 atomos de carbono o aiquenil/dent/l de 3 a 9 Ætomos de carbono o 
R5 y R6 y el atomo do carbono al cual estÆn un/dos furman juntos un c/cloaiqu/io do 3 a 
7 Ætomos do carbono o un heterocl/lo de 5 a 6 m/ombros, vØase por ejomplo los 
compuestos de los ejemplos 1 y 27 do la descr/pc/on) (s/c). La cond/c/On anterior no 
habia s/do reportada o sugerida por los documentos Dl y D2 considerados de manera 
indopend/ente o en comb/nac/On y contrarlo a Ic expuesto en la resoluc/On /rnpugnada, 



Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA ’V COMERCIO 

RESOLUCION 
Por la cual se resuelve un recurso de reposiciOn 

CERTIFICADO 

Rad. P01/06 - 031467 

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a analizar el 
recurso de reposiciOn interpuesto en los siguientes tØrminos: - 

Respecto a Ia afirmacion de la recurrente acerca de que este Despacho efectuO un 
anÆlisis en retrospectiva, se advierte a la recurrente que el estudio realizado a la 
presente solicitud no es retrospectivo, coma quiera que los documentos allegados 
corresponden al estado de la tØcnica previo a la prioridad reclamada y que era de 
acceso püblico antes de la presentaciôn de  la solicitud baja estudio, estos son, "Novel 
Selective Small Molecule Agonist for Peroxisome Proliferator-Activated Receptor 5 
(PPAR 5) - Synthesis and Biological Activity" (en adelante Dl) y WO 03/11807 (en 
adelante D2). 

Frente al argumento de la recurrente acerca de que la reivindicaciOn 1 no babia sido 
reportada a sugerida por Dl a D2, este Despacho determina que es cierto que estos 
documentos, por si solos o en combinaciOn, no motivarian a un tOcnico versado en Ia 
materia a cambiar elementos esenciales de los compuestos divulgados en Dl y D2, ya 
que los mismos no sugieren los radicales: 

- Z, cuando es Oxigeno a CH2 
- R5 y R6, cuando cada uno independientemente es: Halógeno, fenilo, 

aiquilo C1-5, alcoxi 01-8, alquenilo 02-9, alqueniloxi C2-9, cicloalquilo 
03-7, cicloalcoxi C3-7-, aiquilo 01-6, cicloalcoxi C3-7-alcoxi 01-7; o 
cuando estan unidos R5 y R6, que son: alquidenilo 01-9, cicloalquilo 
C3-7 o heterociclo de 5-6 miembros. 

De hecho, Dl ensena derivados de acido carboxilico donde se hacen reniplazos del 
Ætomo de oxigeno mÆs cercano al anillo oxazol por azufre para obtener compuestos con 
actividades (PPRö) similares (PPARO EC50 de 0.42) - 

Y D2, aunque se encuentra relacionado con compuestos para tratar enfermedades 
mediadas por los receptores activados por el proliferador de peroxizona (PPAR) y en 
particular por el subtipo delta, no enseæa ni divulga compuestos coma los de la presente 
solicitud, puesto que D2 reporta para todos sus compuestos un doble enlace dentro de 
Ia cadena oxialquulica que sirve de puente entre las dos partes aromÆticas de los 
compuestos. La anterior, se puede apreciar en Ia siguiente tabla comparativa: 
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Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y 
Corn erc io, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decision contenida en Pa ResoluciOn No 66308 del 
29 de noviembre de 2010, por medio de la cual se denegO la solicitud de patente de 
invenciOn a la creación denominada "ACIDOS 4-((FEN0XIALQUIL)TI0)-
FENOXIACETICOS Y ANALOGOS". 

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar patente de invenciOn a la solicitud que entrO en fase 
nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la 
creaciôn titulada: 

"AC/DOS 4-ffFENOXIALQUIL,J TlO)-FENOXIACETICOS V ANALOGOS" 

Clasificacion IPC: C07D 317/22, A6IK 31/192 y A6IP 3/10 

Reivindicaciones: I a 39 folios: 206 a 215. 

Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA N. V 

Domicilio: Beerse, Belgica 

Inventores: KUO, Gee-Hong; ZHANG, Rui; WANG) AThua; DEANGELIS, Alan, R. 

Prioridades: 60/504,089 Fecha: 19 septiembre de 2003 Pals: US 

Solicitud lnternacional N°: PCT/US2004/030188 Fecha: 16 de septiembre de 
2004 

Vigencia desde: 16 de septiembre de 2004 Hasta: 16 de septiembre de 2024. 

ARTICULO TERCERO: El titular tendrÆ los derechos y las obligaciones establecidos en 
la Decision 486 de Pa ComisiOn de la Comunidad Andina y demªs disposiciones legales 
vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente 
se deberÆ cancelar la tasa anual de mantenimiento conforme lo dispone el articulo 80 
de la referida norma comunitaria. 
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Rad. PCT/06 -031467 

ARTICULO QUINTO: Notificar personalmente el contenido de la presente Resoluciôn a 
la doctora Dilia Maria Rodriguez D’Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad, 
JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., o a quien haga sus veces, entregªndole copia de la 
misma y advirtiendole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda 
agotada la via gubernativa. 

NOTIFIQUESE V CCJMPLASE 
Dada en BogotØ D.C., a los 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCID, 

JOSÉ 

Doctora 
DILIA M. RODRiGUEZ JYALEMAN 
Carrera 11 NO 86-53 Piso 6 
Bogota D.C. 
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