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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 36971

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
Rad. PCT/08-115664

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, vy

CONSIDERANDO

PRIMEROQ: Que mediante Resolucion No. 71478 del 26 de noviembre de 2012, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd patente de invencion a la
creacion denominada: “MODULADORES BENCIMIDAZOLICOS DE VR1", con
fundamento en el articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, al estimar que la invencion en estudio no cumplié con el requisito de nivel
inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 11 de enero de
2013 con el No. 08-115664 00010 0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.,
interpuso recurso de reposicion contra la citada Resolucién, con fundamento en
los argumentos que a continuacion se sintetizan:

La recurrente manifiesta respecto al documento D1 que “...La anterioridad D1
ensefla compuestos que son antagonistas de angiotensina i, la cual es una
hormona reguladora de la tension arterial, en tanto que la presente solicitud
ensefia compuestos moduladores del receptor VR1, los cuales son reguladores
del dolor.”

Sefiala a continuacién, haciendo referencia a D2 que “.../a anterioridad D2 ensefia
compuestos que son inhibidores de la histidona deacetilasa, una enzima
encargada de regular la maquinaria relacionada con la expresion de genes...”

En cuanto se refiere al anélisis de nivel inventivo, considera que “...ni los
compuestos de D1 ni los compuestos de D2 son agonistas def canal i6nico VR1.
Por lo tanto, ningan experto con habilidad en la materia podria derivar de ninguna
de dichas anterioridades compuestos como f0s que ahora se reclaman...La altura
inventiva no puede objetarse basandose simplemente en la férmula Markush o en
el nimero de sustituyentes reclamados...”

Considera finalmente que “...es claro que las reivindicaciones de la presente
invencion cumpfen a cabalidad con los requisitos de novedad y nivel inventivo...”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a
resolver el recurso de reposicidn interpuesto en |os siguientes términos:
Paginalde 4

Al contestar favor indique el nimero 5 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7y 10 FBX: 5870000
de radicacién que se indica a continuacion: Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55int. 2 Tel 5737020
Cod Verificacion: 1738840231 Call Center 5920400, Linea gratuita Nacional 01@00-910165

Web: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

rResoLUCION NO: 36971
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/08-115664

Con relacion al argumento respecto a la faita de sugerencia de! documento D1,
esta Oficina considera que la anterioridad D1 ensefia compuestos que son muy
similares a los compuestos reivindicados, con la diferencia de no presentar ciertos
significados del anillo A, R1 y R4 de la presente solicitud, lo que gueda por
demostrar es si dicha sustitucion presente en los compuestos reclamados tiene un
efecto técnico mejorado o sorprendente respecto a aquéllos ensefiados por D1, el
cual si se presenta, debido a que se cambia totalmente el efecto farmacolégico de
los compuestos reivindicados en relacion con aguellos ensefiados en D1.

En cuanto tiene que ver con la anterioridad D2, esta Oficina considera que, la
diferencia que presentan los compuestos alli ensefiados radica en que alli no se
revelan los significados de R4 de los compuestos de la presente solicitud y el
efecto que le confiere tal diferencia es un cambio de actividad farmacolégica, ya
que D2 ensefia un efecto sobre las histonas deacetilasas, mientras que para los
compuestos reivindicados hay una actividad moduladora del receptor vanilloide,
demostrada en los ejemplos 1 a 4 de la presente solicitud.

Por otra parte resulta del caso sefialar, que al aplicar la metodologia de problema
solucién, queda claro que si hay diferencias estructurales entre los compuestos de
los documentos D1 y D2 con los de la presente solicitud y que dicha diferencia si
les confiere un efecto técnico que es la modulacion de los receptores VRL1. Por lo
tanto, teniendo en cuenta el problema técnico objetivo, el cual es la provision de
moduladores VR1 de tipo bencimidazol, la solucién propuesta no es obvia ni se
deriva del estado de la técnica, ya que alli se revelan compuestos similares, pero
con una actividad totalmente diferente y la persona versada en la materia no los
tomaria como ensefianza para llegar a los compuestos reivindicados con la
expectativa de que fuesen moduladores VR1.

Finalmente y teniendo en cuenta lo anterior, queda claro que si bien los
compuestos reclamados son similares a aquellos ensefiados en D1 y D2, el
recurrente demuestra un efecto totalmente diferente respecto a dichos
documentos, quedando en evidencia el salto inventivo de los mismos. En
conclusion, ante la presencia de un efecto totalmente diferente respecto a lo
revelado en el estado de la técnica, la materia reclamada puede considerarse
inventiva.

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, resulta admisible acceder a la
revocatoria solicitada, por encontrarse ajustada a derecho,

En consecuencia, el Superintendente de Industria y Comercio,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisién contenida en la Resolucién No. 71478
del 26 de noviembre de 2012, por medio de la cual se denegd una patente de
invencion.

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:

“MODULADORES BENCIMIDAZOLICOS DE VR1”

Clasificacion IPC: A 61 K 31/4184; C 07 D 235/08

Reivindicaciones: 1 a 15 Folios: 366 a 414

Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

Domicilio: Beerse, Bélgica

Inventores: Raul L. Calvo, Mark R. Player, Scott L. Dax, William H. Parsons,
Michael Brandt, Sharmila Patel, Jian Liu, Wing S. Cheung, Michele C. Jetter,
Yu-kai Lee, Mark A. Youngman, Wenxi Pan, Kenneth M. Wells y Derek A.

Beauchamp.

Prioridad N°: 60/797.504 Fecha: 3 de mayo de 2006 Pals: US

Solicitud Internacional N°: PCT/US2007/066748 Fecha: 17 de abril de 2007.

Vigente desde: 17 de abril de 2007 Hasta: 17 de abril de 2027

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos
en la Decision 486 de la Comisién 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 resolucién y el
certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.
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ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
Janssen Phanmaceutica N.V. entregandole copia de la misma y advirtiéndole que
contra ella no procede recurso alguno por estar agotada la via gubernativa.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D. C., el 20 Jun 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

A —

PABLO FELIPE ROBLEDO" TILLG

Doctora 3
DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Elabord: Andres Gil Helffhritz ¥

Revist: Carlos Daniel Lemus Giraldo ¥
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprobé: Jose Luis LondoNo Fernandez
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