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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO o
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

~ Re: Expedlente No 09 109 472

Sohc1tud de- patente a nombre de JAN SSEN PHARMACEUTICA N. V

020 DIR NUEVASCR
Fecha: 201&06 26 15 02 59 : \l/%epa 72‘8  SENACIONALI

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ obrando como apoderada sustituta R

acuerdo con la sustitucion adjunta e 1denuﬁcada como apatece 2 al pie dé mi firma,
domiciliada en la carrera 11 A No: 86-53; ‘piso 6, obtando como apoderada de la

sociedad JANSSEN - PHARMACEUTICA N.V. dormcxhada en  Beerse, -
Bélgica, solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No.18689

- notificado por fijacién en lista el 2 de enero de 2013 mediante el cual se nos

~ comunica que la oposxc1on presentada por LAFRANCOL retine los. requlsrcos'”; -
. formales exigidos por la ley al memento de su presentac1on 0O0S: permitimos .
mamfestar : : :

1 PRETENSIONES DE LAS OP.SICIONES

© Nos oponernos a la pretens1on del escnto de opos1c1ones por cuanto la S
nvencién presentada por mis mandantes es una invencién patentable alaluz de -

la Decisién 486 y cumple con los requisitos - de’ novedad, nivel inventivo y -

'- aphcac1on industrial. En consecuencia, se debe otorgar €l pnvﬂegio de patente de

- invencién y expedlr el titulo correspondlente ‘

~ .Como-. pnmera medlda respetuosamente nos: permmrnos dec1r ante ese
| Despacho que. consideramos’ que el opositor no acredlta su legmrno interés para- -

~presentar la oposicién que nos ocupa, ya que no. presenta ninguna evidencia con

la cual confirme que se enicuentra en preparauVos para comercializar o bien se
~ encuentre comercializando las sustancias . composiciones farmacéuticas materia . -

dela presente invencién, ni en forma md1v1dual o-bien en forma combinada.

Corno segundo aspecto atentamente nos perrmumos mamfestar que del anah31s o

de la oposicién - Presentada pOr el Laboratotio Franco Colombiano = SA. -~
- LAFRANCOL S. A, desprende - ‘NINGUN ARGUMENTO
- MOTIVADO Y. FUNDAMENTADO en contra de 1a combmacmn matcna de |

la presente mvenc1on

VAN



De hecho el afirmar que las, composiciones y comb1nac1ones de .compuestos -
biciclicos de tipo cicloheptapitazol moduladores del receptor canabinoide materia
de la presente invencién no cumplen con los requisitos de patentablhdad por el
hecho de que se sepa la existencia de compuestos de esta clase en el estado del
~arte resulta ser irrelevante, dado que el opositor no manifiesta porque ha
concluido que la invencién careceria de los requisitos de patentablhdad Es mis,

debe resultar claro que' su argumentacmn se encuentra. basada unicamente en el
hecho de que algunos activos materia de la presente mvenc1on son activos ‘que
actualmente son de dominio pubhco )

En ese orden de ideas, es nnportante ‘hacer enfa31s sobte-el hecho que la rnatena, -
de la presente invencién NO VERSA. SOBRE ACTIVOS ACTUANDO POR
SEPARADO o EN FORMA INDIVIDUAL es el caso que: la combinacién que

contenga un o unos compuestos de la presente invencién junto con topiramato,y -
carbamazepina entre otros dan lugara un PRODUCTO NUEVO, el cual tiene -

efectos diferentes fespecto a los activos ya conocidos, es decn: se reivindica un

- producto completamente . niuevo, el cual- cumple con los- requisitos de -
patentabilidad, 'y por lo tanto tendr’ derecho 2 la obtencién de un titulo -

~ patentario que le otorgue el beneﬁc1o de exclus1v1dad

-La novedad de la invencién debera anahzarse respecto AL TODO de la
invencién y no sobte cada una de sus-pattes. Entre los' requ151tos indispensables

| para que una. invencion pueda ser. con51derada -como- _ob]eto de protecaon por. ..
- medio .de patente, en. pnrner lugar estd su novedad"' que significa que una_
invencién es nueva cuando no esta comprend1da en ‘el estado de Ia técnica,es -
decir que no esti contemda 1o estd incluida, 0 no forma patte del estado dela

técnica.

A este respecto cabe senalar que el oposrcor menc1ona ciertas ‘patentes,
pubhcadas en Estados Unidos de Nosteamérica, Europa v Alemania;. las: cuales -

que no reportan ni los . compuestos denvados de “biciclicos de tipo
cicloheptapirazol que se reclaman en la presente invencién ni sus- combmac1ones '

con moléculas como carbamazepma por lo cual no puede verse afectada la-
NOVEDAD de la misma. '

Es de hacer notar que la novedad se formula desde el punto de vista' negauvo en
- relacién al «estado. de la. técnican. Cabe’ mdlcar que este concepto- comptende el -
conjunto de conocimientos tecnologlcos que hayan sido accesibles ‘al. ‘piblico

sim vlemente muestran la existencia-de: moleculas como la: carbarnazepma peto

~antes de la fecha de presentacién de la solicitud de- ‘patente o, en su caso, de la -

pnondad reconocida. Por lo que se con31dera que toda invencién, de]a de set

nueva si ha sido. accesible al pblico por: cualqmer medio, sin que. tenga relevancia -

el lugar en'el que se ha producido; ai el nimero - de personas alas- que “ha - "

o alcanzado chcha acce31b111dad



Al comprender comunmente toda i 1nver1c1on vatios componentes la novedad en

- cada uno-de ellos NO ES UN REQUISITO INDISPENSABLE ya que

pueden ser. conocidos individualmente en el estado de la- técnica, por lo.que’se

exige- que sea su combinacién la que dé lugar A UN: PR.DUCT.--_
DESCONOCIDO ANTERI.RMENTE Al respecto. la novedad no.es un -
requisito que. deban cumplir todos y cada uno de los comporientes que
conforman la invencién, pudlendo incluso set conocidos individualmente: la

totalidad de “tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar 2 un
'PRODUCTO desconoc1do antenormente ' '

~ En efecto mnguna mvenc1on aparece de la ‘nada; por el contrano toda

- innovacién" requiere aplicar conocimientos- 3y objetos previamente creados o

- descubiertos -por la humanidad; los cuales constituirin. la materia pnrna para
desarrollar un nuevo producto '

Ad1c1onalrnente €s necesano hacer enfa51s sobr el";hecho que el oposltor solo e
- argumenta y prueba que. 1os- activos comoToplrarnato y- carbamazepma entte - -

otros, ‘etan. conocidos . en forma indtvidual, siri ‘que dicha informacién tenga -
‘telacién alguna con nuestra invencién que consiste en un. PRODUCTO -
' NUEVO con efectos me]orados ' '

- Pot: lo tanto, " se concluye que

~ DOCUMENTO O PRUEBA QUE I

~actividad"inventiva de ‘nuestra Ainvencion. Por lo tanto con31derarnos que dlchav'_: &

oposicién’ s infundada y temeraria, 1ncumphendo con lo establec1do por el
articulo 42 de la Dec1s1on 486 del Tnbunal Andmo T ' ‘

. En relac1on con la altura 1nvent1va ‘nos perrmtlmos dec1r que la rmsma se- deﬁnev T
- como la ausencia de obwedad en 2" invencién: para una’ persona del ‘oficio’ "

- -normalmente versada en la matena y el hecho de no denvarse de manera ev1dente -
- del estado de la tecmca . ‘

Ahora b1en el oposn:or argumenta que Ja pre mvenc1on 110; tlene mvel"-ff_.;-"’"';__' = T
: 1nvent:1vo es dec1r que no. unphca un’ salto cualitativo-en relac1on con- i tecmca_ SRS

existente. Este requemmento ‘presupone que |
- obvia para una persona del oficio norma]niente versada en la miateria técnica, -
‘debe ser siempre el resultado de una -actividad creativa del hombre, LO QUE
NO IMPIDE QUE SE ALCANCE LA REGLA TECNICA PROPUESTA

_a”mvenaon ademas de no. set

UTILIZAR ACTIVOS YA CONOCIDOS en el area tecmca correspondlente Sl el

‘Asumsmo resulta claro que la 1nvenc1on en estudlo rne]ora v aporta un.; -
' conocmnento técnico nuevo: comp051c1ones de nuevos denvados de b1c1chcos de_,_ Bt
tipo c1cloheptap1razol con' Otros - agentes - terapeuucos mostrados en las
composiciones reclamadas conocimiento -que - fue:: necesario - alcanzar utia vez -

analizado ¢ mvesﬁgado es declr despu" '

una etapa 1nvent1va -porl lo tanto, se] L

| vcump le con el reqmsno de NIVEL v-'INVENTIVO Y, ‘como: consecuenc1a e



contrarlo a lo mamfestado por. el op051tor nuestra mvenc1on SI cumple con los

requisitos de patentablhdad establec1dos por la ley

;Hablendo atendldo cabalmente las ob]ec1ones presentadas por el oponente o
-atentamente sohc1tamos se.continte con el trimite y finalmente se'conceda el -
privilegio de patente de invencién a la solicitud en’ estudlo o'si el exammadori

considera que subsisten razones para: ob]etar laj presente invencién ruego exped]r'v- _

otro examen de fondo conlos debidos motivos - razones ‘que sustenten su -
objecién con el fin de que mi mandante tenga la pos1b1hdad de exponer sus
argumentos -con base en la-interpretacion de 1os articulos 45 de la Decisién 486 -
el cual otorga la facultad al examinador para emitir los eximenes de fondo-, 35 y
59 del Codigo Contencioso - Adrmmstratlvo que - senala que: v‘/yabzeﬂdose dado
oportunidad a los interesados para expremr S5 0pmzon" )
- dzspomb/es, se z‘omara la demzon que: serd motzvada 21/ -menos"
N parlzm/ares 'y () a’ebem profmm la demzon de ﬁmlz

hecho y de derecho, y en Zos de comzememza 5i es e/ mm y respectlvamente (El subrayado
es nuestro). ' B SR :

En consecuencia, solicitamos a ese- despacho pronuncmrse en relac1on con’ todosv '
los’ ar.gumentos ‘presentados en este memorial dando - estricta’ aphcac1on al
- principio del debido proceso consagrado en’ el art1culo 29 de la Consutuc1on :
* Nacional S , g

- Sefior _Supe‘rint_éndérite,

TP 147463 del CS]

notlﬁcac1ones@clarkemodet com co

: lmse en-las meba.r 2 mformes_ At

. Esta se motzyara'eﬂ s agbm‘o.r a’ei o




B Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

P-2313

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

RE: Expediente No. 09 109.472 : -
Solicitud de Patente a nombre de JANSSEN PHARMACEUTICA N V

Yo, DILIA RO_DRfGUE_Z D’ ALEMAN , identificada como aparece al pie de mi
firma;j .ﬁi_ofgr;);llciliada'. en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, Edificio Segovia
Bogota, Colombia, atentamente informo a uéted que sustituyo el poder con
que obro a la doctora S_ILVANA MARIA LOPEZ DiAZ, domiciliada en
Bogota, identificada con la Cédula de' Ciudadam'a No. 22.468.787 y
portadora de la tarJeta profesmnal No. 1471463 del CSJ, con las mismas

facultades con que me fueron conferldas para este’ caso

M tentamente,

TP 20824 CSJ—

Acepto sustitucion

SILVANA MARJIA LOPEZ DIAZ
C.C. No. 22.468.787
TP 147463 CSJ
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