Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoOLuUcION No: 36928

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
Rad. PCT/06-98638

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. 36643 del 15 de junio de 2012, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd patente de invencion a la
creacion denominada: “COMPOSICIONES Y METODOS PARA DIAGNOSTICO
TOPICO Y TRANSPORTE TERAPEUTICQO", con fundamento en los articulos 16 y
18 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, al estimar que la
invencion en estudio no cumplié con los requisitos de patentabilidad legaimente
previstos para el otorgamiento de patente.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 26 de julio de 2012
con el No. 06-098638-00010-0000, encontrandose dentro del término establecido
para el efecto, la sociedad Revance Therapeutics, INC, interpuso recurso de
reposicion contra la citada resolucion, con fundamento en los argumentos que a
continuacion se sintetizan:

La recurrente indica que el estudio de la solicitud fue llevado a cabo en
contravencion de la normatividad aplicable, violando el articulo 45 de la Decisién
Andina 486 y el articulo 29 de la Constitucién Politica, puesto que no se cumplio
con el debido proceso. Lo anterior, teniendo en cuenta que en el Oficio N° 19438
que corresponde a la primera y Gnica actuacidn previa a la Resolucién N° 36643,
se habia realizado objecién a la novedad frente a los documentos D1, D2 y D3,
mientras que en la Resolucion N° 36643 se presentd afectacidon a la
patentabilidad por novedad con el documento D1 y nivel inventivo con los
documentos D1 y D4, siendo D4 un documento que no habia sido trasladado
previamente como anterioridad que afectaba la solicitud (Fls. 349 a 351).

Por otro lado, la recurrente considera que el documento D4 no permite a la
persona del oficio derivar de manera obvia la invencién reclamada, por cuanto el
documento D4 divulga la necesidad de una estructura adicional cargada
negativamente, que se une de manera directa a la proteina biolégicamente activa
presente en la composicién. Por el contrario, la presente invencidén ensefia una
proteina biolégicamente activa unida a un portador cargado positivamente, donde
dicha proteina y portador se unen formando un complejo no covalente (Fls. 360 y
361).

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a
resolver el recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:
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La sociedad recurrente asegura que el examinador habia presentado objeciones a
la novedad de la solicitud, citando como arte previo el documento D1 (WO
03/072049). Sin embargo, en la Resolucién No. 36643 se niega el privilegio de
patente afirmando que no cumple con el reguisito de novedad frente al documento
D1, y nivel inventivo con los documentos D1 y D4 (US 2003/0229034), siendo el
documento D4 un nuevo documento no trasladado previamente.

Sobre el particular, es preciso indicar que de la lectura del Oficio N0.19438,
notificado el 15 de diciembre de 2011, se observa que alli se objetaron los
requisitos de novedad, unidad de invencion y claridad de la solicitud con los
documentos D1, D2 y D3 y no el nivel inventivo de la misma con el documento D1,
requisito con el cual fue afectada, posteriormente, la patentabilidad de la solicitud
en la resolucion de negacion.

En el mismo sentido, es claro gue la solicitante no tuvo la oportunidad de
responder a la objecién que la Oficina realizd en la Resoluciéon No, 36643 al nivel
inventivo de su solicitud, la cual fue basada en el documento D1 (WO 03/072049)
y el documento D4 (US 2003/0229034) que, como se indico, no habian sido
trasladados.

De esta manera, el argumento de nivel inventivo que fundamenta parte de la
negacién, asi como el documento D4, citado como anterioridad, fueron diferentes
a los previamente trasladados a la sociedad solicitante, de manera tal que ésta no
tuvo la oportunidad de controvertir los nuevos argumentos.

En consecuencia, este Despacho decide revocar la Resolucion No. 36640 del 15
de junio de 2012, con el fin de adecuar a derecho el desarrollo del presente tramite
y permitir que la solicitante controvierta las objeciones a la patentabilidad
formuladas.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la decisién contenida en la Resolucién No.
36643 del 15 de junio de 2012, por medio de la cual se denegd una patente de

invencién.

ARTICULO SEGUNDO: Enviar el expediente a la Direccidn de Nuevas
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Creaciones, para que se disponga lo relacionado con la practica del examen de
patentabilidad previsto en el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina.

ARTICULO TERCERO: Notificar el contenido de la presente Resolucién a la
sociedad REVANCE THERAPEUTICS INC, entregandole copia de la misma vy

advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda agotada
la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

—\.
——

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctora
Luz Clemencia de PAez
cavelier@cavelier.com

Elaboré: Natalia Lamprea Bermudez ©
Revisé: Carlos Daniel Lemus Giraldo ™
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprobé: Jose Luis LondoRo Fermnandez ¥
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