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SUPERINTENDENCIA CITACION NOTIFICACION

CORREO CERTIFICADO

Radicaciéon : 8-31516- -10-0 Fecha: 2012-07-03 17:34:10
Tramite : 11 PATENTEIYII

Evento : 378 FASENACIONALI

Actuacién: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : DILIA MARIA RODRIGUEZ D ALEMAN Folios 1

Senor (a) (es)

DILIA MARIA RODRIGUEZ D ALEMAN
CARRERA 11 NO. 86-53 PISO 6
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 40647

Fecha : 28/06/2012

Expediente : 8-31516

Tramite : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS | Y il
Evento : 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
Actuacion : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

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 término de cinco (5) dias
habiles contados a partir del envio de la presente citacion, en horario de 8:00 a.m. a 4:30
p.m. jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion
de la referencia proferida dentro del expediente tramitado con el numero de radicacion
citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en el pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucién a través de la opcidn tramites y servicios - de caracter general
transversal - consulta actos administrativos y providencias.

N

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

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

Sede Cenfro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7y 10 PBX: 5870000
Al contestar favor indique el nimero de mmSede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicacion consignado en el sticker mnmCall Center 5920400 . Linea 018000-910165
LfWeb: www sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
LiBogota D.C. Colombia
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Industria y Comercio
CUPERIMTEMDENMT LA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

rResoLucion No: 40647
Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/08-31516

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 31 de marzo de
2008, con el N° 08-031516-00000-0000, por la sociedad Janssen Pharmaceutica N.V., a
través de apoderado, entrd a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“MODULADORES DE HEXAHIDRO-CICLOOCTIL PIRAZOL CANNABINOIDE", que
corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/037350 del 22 de septiembre de

2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 604 del 29 de mayo de 2009, habiéndose presentado oposicion por parte del
Laboratorio Franco Colombiano S.A. Lafrancol S.A., representado legalmente por su
apoderado doctor Tito Noé Parra Murillo, oposicion que una vez fue estudiada por el
Despacho, no desvirtué la patentabilidad del objeto en estudio, como se analizara mas
adelante,

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 02952 y notificado por
fijacién en lista el 24 de febrero de 2012 se requirié a la solicitante en los términos del articulo
45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de cardcter técnico visibles a folios 186 a 189 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decision, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 08-031516-00007-0000 del
22 de mayo de 2012, respondié oportunamente el requerimiento formulado, y presento
nuevas reivindicaciones 1 a 18 (Fls. 192 a 200) que reemplazan las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de
fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

Analisis de la oposicién presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano
S.A. Lafrancol S.A.

La sociedad opositora argumenta que las “composiciones y uso de compuestos biciclicos en

el tratamiento de enfermedades mediadas por el receptor Cannabinoide CB1 o CB2, solo 0

en combinacién de agentes anticonvulsivantes o anticonceptivos, son practica totalmente
_conocida en la industria farmaceutica”.

Pagina 1 de 4
Al contestar favor indique el narnero S Sede Centro; Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacion gue se indica a continuacion: Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Cod Verificacion: 1517702870 Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 01800-910165
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

rResoLuciON No: 40647
Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/08-31516

Asimismo, menciona que las composiciones de lamotrigina y gabapentina son moleculas
descubiertas y plenamente identificadas en el sector farmacéutico y que la lamotrigina tiene
las patentes: EP 21121 y US 4602017 y la gabapentina cuenta con las patentes: DE 2460891
y US 4024175.

Ahora bien, esta Oficina observa que, tal como se mencioné en el concepto técnico de fecha
24 de febrero de 2012, la opositora basa sus argumentos objetando la patentabilidad de las
combinaciones de los compuestos de la solicitud en estudio con compuestos conocidos como
lamotrigina y gabapentina, pero no hay argumentos relacionados con la novedad y nivel
inventivo de los compuestos de la solicitud.

De otra parte, las composiciones gue involucran otros coOmpuestos como la lamotrigina y
gabapentina se encontraban definidas como método de tratamiento en la reivindicacion 27
del capitulo inicial, pero el solicitante retiré las reivindicaciones exceptuadas de
patentabilidad, asi que el argumento de la firma opositora no procede para el capitulo
reivindicatorio presentado por la solicitante en fecha 22 de mayo de 2012.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falld en
demostrar por qué el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como |0
insinué inicialmente. Adicionalmente, la sociedad opositora no suministra ningtn elemento
técnico que permita realizar un juicio comparativo y los documentos que presenta como
anterioridades na desvirtGan la patentabilidad del objeto reclamado.

QUINTO; Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por [a
Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgarén patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
Industrial."

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 18 contenidas en los folios 192 a
200 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este
Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el titulo de la invencion, el
cual quedara de la siguiente manera: "DERIVADOS DEL ACIDO 1-CICLOHEXIL-4,5,6,7,8,9-
HEXAHIDRO-1H-CICLOOCTAPIRAZOL-3-CARBOXILICO".

Pagina 2 de 4
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No: 40647
Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/08-31516

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposicién presentada por el doctor Tito Noé
Parra Murillo, quien actda en calidad de apoderado del Laboratorio Franco Colombiano S.A.
Lafrancol S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar patente de invencién a la solicitud que entré en fase

nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titulada;

“DERIVADOS DEL ACIDO 1-CICLOHEXIL-4,5,6, 7,8,9-HEXAHIDRO-1H-
CICLOOCTAPIRAZOL-3-CARBOXILICO"
Clasificacion IPC: A61K31/416; CO7D403/12, 23154, 401/12; A61P3/00.
Reivindicaciones: 1 a 18 Folios: 192 a 200.
Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.
Domicilio: Beerse, Belgica.

Inventores: Fina Liotta, Mingde Xia, Huajun Lu, Meng Pan, Michael P. Wachter y
Mark J. Macielag.

Prioridad N°: 60/719.884 Fecha: 23 de septiembre de 2005 Pais: US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2006/037350 Fecha: 22 de septiembre de 2006,
Vigente desde; 22 de septiembre de 2006 Hasta: 22 de septiembre de 2026.
ARTICULO TERCERO: El titular tendré los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones legales
vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se

debera cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el articulo 80 de la
referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el certificado de
patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

Pagina 3 de 4
Al contestar favor indique el nimero S Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacion gue se indica a continuacion: Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5737020
Cod Verificacién: 1517702870 Call Center 5920400, Linea gratuita Nacionatl 01800-910165



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucion No: 40647
Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/08-31516

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en e numeral 26 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 31 de marzo de
2008, con el N° 08-031516-00000-0000, por la sociedad Janssen Pharmaceutica N.V., a
través de apoderado, entr6 a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“MODULADORES DE HEXAHIDRO-CICLOOCTIL PIRAZOL CANNABINOIDE", que
corresponde a la solicitud internacional PCT/US2006/037350 del 22 de septiembre de
2006.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N® 604 del 29 de mayo de 2009, habiéndose presentado oposicion por parte del
Laboratorio Franco Colombiano S.A. Lafrancol S.A., representado legaimente por su
apoderado doctor Tito Noé Parra Murillo, oposicién que una vez fue estudiada por el
Despacho, no desvirtu6 la patentabilidad del objeto en estudio, como se analizara mas
adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 02952 y notificado por
fijacion en lista el 24 de febrero de 2012 se requiri6 a la solicitante en los términos del articulo
45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 186 a 189 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisién, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante esctito radicado bajo el N° 08-031516-00007-0000 del
22 de mayo de 2012, respondid oportunamente el requerimiento formulado, y presento
nuevas reivindicaciones 1 a 18 (Fls. 192 a 200) que reemplazan las originalmente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de
fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoguiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

Andlisis de la oposicion presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano
S.A. Lafrancol S.A.

La sociedad opositora argumenta que las “composiciones y uso de compuestos biciclicos en
el tratamiento de enfermedades mediadas por el receptor Cannabinoide CB1 o CB2, solo 0
en combinacion de agentes anticonvulsivantes o anticonceptivos, son préctica totalmente
conocida en la industria farmacéutica”.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucion No: 40647

Por Ia cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO
- Rad. PCT/08-31516

Asimismo, menciona que las composiciones de lamotrigina y gabapentina son moléculas
descubiertas y plenamente identificadas en el sector farmacéutico y que la lamotrigina tiene

las patentes: EP 21121 y US 4602017 y la gabapentina cuenta con las patentes: DE 2460891
y US 4024175,

Ahora bien, esta Oficina observa que, tal como se menciond en el concepto técnico de fecha
24 de febrero de 2012, la opositora basa sus argumentos objetando la patentabilidad de las
combinaciones de los compuestos de la solicitud en estudio con compuestos conocidos como
lamotrigina y gabapentina, pero no hay argumentos relacionados con la novedad y nivel
inventivo de los compuestos de la solicitud.

De otra parte, las composiciones que involucran otros compuestos como la lamotrigina y
gabapentina se encontraban definidas como método de tratamiento en la reivindicacion 27
del capitulo inicial, pero el solicitante retiré las reivindicaciones exceptuadas de
patentabilidad, asi que el argumento de la firma opositora no procede para el capitulo
reivindicatorio presentado por la solicitante en fecha 22 de mayo de 2012.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor faildo en
demostrar por qué el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo
insinud inicialmente. Adicionaimente, la sociedad opositora no suministra ningin elemento
técnico que permita realizar un juicio comparativo y los documentos gque presenta como
anterioridades no desvirtiian la patentabilidad del objeto reclamado.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina “Los pafses miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia,

siempre que sean nuevas, fengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial.”

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 18 contenidas en los folios 192 a
200 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este
Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el titulo de la invencion, el
cual quedara de la siguiente manera: "DERIVADOS DEL ACIDO 1-CICLOHEXIL-4,5,6,7,8,9-
HEXAHIDRO-1H-CICLOOCTAPIRAZOL-3-CARBOXILICO".
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsOLUCION NO: 40647

Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/08-31516

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposicion presentada por el doctor Tito Noé
Parra Murillo, quien actGa en calidad de apoderado del Laboratorio Franco Colombiano S.A.
Lafrancol S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la
presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO; Otorgar patente de invencién a la solicitud que entré en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titulada:

“DERIVADOS DEL ACIDO 1-CICLOHEXIL-4,5,6,7,8,9-HEXAHIDRO-1H-
CICLOOCTAPIRAZOL-3-CARBOXILICO"
Clasificacion IPC: A61K31/416; CO7D40; 12, 23154,-401/12; A61P3//OO
Reivindicaciones: 1 a 18 Folios: 192 a 200.
Titular: JANSSEN PHARMACEUTICAN.V. /
/,

Inventores: Fina Liotta, Mmgde/ Xia, Hua;u/ Lu, Meng Pan, Michael P. Wachter y
Mark J. Macrelag/

/
Domicilio: Beerse, B?gica ¥

Prioridad N°: 60/719.884 l-/echa: 23 de septiembre de 2005 Pais: US.
Solicitud internacional N°: PCT/US2006/037350 Fecha: 22 de septiembre de 2006.

Vigente desde: 22 de septiembre de 2006 Hasta: 22 de septiembre de 2026.

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones legales
vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se
debera cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el articulo 80 de la
referida norma comunitaria.

ARTICULO CUARTOQ: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el certificado de
patente, previas las anotaciones en los libros de registro.
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SUPERINTENDOENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

rResoLucion No: 40647
Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/08-31516

ARTICULO QUINTO: Notificar personaimente el contenido de la presente resolucién a la
doctora Dilia Rodriguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de la sociedad solicitante
Janssen Pharmaceutica N.V. y al doctor Tito Noé Parra Murillo, apoderado del Laboratorio
Franco Colombiano S.A. Lafrancol S.A., sociedad opositora, 0 a guienes hagan sus veces,
entregandoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra ella procede el recurso de
reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en
el momento de la notificacion o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 28 Jun 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

/

JOSE MIGUEL DE LAJCALEE RESTREPC

Doctora

DILIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
Carrera 11 N° 86 — 53, Piso 6.
Bogota D.C.

Doctor

TITO NOE PARRA MURILLO
Calle 108 N° 51 — 45,

Bogota, D.C.

Elabor6; Lina Patricia Forero Tobaria ¥
Revist: Ana Delia Pinzon Garcia*
Revisé: Mario Andres Carvajalino
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez™
Aprob6: Jose Luis LondoNo Fernandez *
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