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Referencia : Expediente No. 09.106.060

Asunto : Solicitud de patente para UNA COMPOSICION

FARMACEUTICA QUE CONTIENE (A) N1-(5-CLOROPIRIDIN-2-
IL)-N2-((1S,2R 4S)-4-[(DIMETILAMINO)CARBONIL]-2-{[(5-METIL-
4,5,6,7-TETRAHIDROTIAZOL[5,4-CIPIRIDIN-2-IL)  CARBONIL]
AMINO} CICLOHEXIL)ETANODIAMIDA

Sol}icitante : DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED

Opositor : LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.

I. ALEGATOS CONTESTACION OPOSICION

Yo, Luz Clemencia de Pdez, en mi condicién de apoderada de la
soqiedad solicitante DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, por el
preLsente escrito doy respuesta a la oposicién formulada por la
doctora Eliana Isaura Moreno Bohorquez, apoderada de la sociedad
LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. contra la solicitud de patente para
la invencién denominada UNA COMPOSICION FARMACEUTICA QUE CONTIENE (A)
N1-(S-CLOROPIRIDIN-2-IL)-N2-((1S,2R,4S)-4-[(DIMETILAMINO)CARBONIL]-2-{[(5-METIL-4,5,6,7-
TETRAHIDROTIAZOL[5,4-C]PIRIDIN-2-IL) CARBONIL] AMINO} CICLOHEXIL)ETANODIAMIDA

que se tramita en el expediente de la referencia.
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Il. CONTESTACION DENTRO DEL TERMINO LEGAL

El Oficio N° 13103 que dispone el traslado de la oposicién
fdrmulada fue notificado por fijacién en lista el 27 de julio de
20“‘12, por lo que el término concedido de sesenta (60) dias vence
el 24 de octubre de 2012, de manera que la oposicién estd siendo

contestada dentro del término legal.

Il. RESPUESTA A LA PETICION

Me opongo a las peticiones de la sociedad LABORATORIOS
SYNTHESIS S.A.S., y en consecuencia solicito se declare infundada
la bposicién presentada en su nombre y se otorgue el privilegio de
patente para la invencién denominada UNA COMPOSICION FARMACEUTICA
QUE CONTIENE (A) N1-(5-CLOROPIRIDIN-2-IL)-N2-((1S,2R,4S)-4-
[(DIMETILAMINO)CARB'ONIL]-2-{[(5-METIL-4,5,6,7-TETRAHIDROTIAZOL[5,4-C]PIRIDIN-2-IL)
CARBONIL] AMINO} CICLOHEXIL)ETANODIAMIDA que se tramita bajo el
expediente 09.106.060, en favor de mi representada, la sociedad

DATIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED.

IV. FUNDAMENTO FACTICO DE LA OPOSICION

1Fundamenta la apoderada de la sociedad opositora su peticién,
en los siguientes argumentos principales:
4.1. Llama la atencién de este Despacho sobre la existencia en el

estado del arte del siguiente documento:

D1 US20050119486 Publicacion : 02-06-2005
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4.2. En opinidén de dicha apoderada, el anterior documento afecta

la NOVEDAD de la invencidén solicitada en este expediente.

4.3, Lo anterior, por <cuanto el documento DI “revela una
composicidén farmacéutica (1) similar producida como una
preparacién sélida, tal como una forma de dosificacién de una
tableta y que el compuesto (1) puede ser una sal de Aacido p-

toluensulfénico y se forma como un hidrato.” -se subraya-

4.4. Asi las cosas se concluye que la invencién solicitada por mi
representada en este asunto no es patentable por carecer del
requisito de NOVEDAD previsto en los articulos 14 y 16 de la

Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

V. RESPUESTA A LOS HECHOS Y ALEGATOS

A continuacién me permito presentar a consideracién de este
Despacho, las razones que demuestran la improcedencia de la
pretensién de 1la apoderada de la sociedad opositora en este
asunto, la cual no tiene vocacién de prosperar por las razones que

paso a explicar a continuacién:

5.1. En efecto, de acuerdo con las alegaciones de la Dra. Eliana
Isaura Moreno se advierte claramente una indebida aplicacién de
los supuestos de la norma citada como fundamento de su pretensién
para que sea negado el privilegio de patente de la invencién

solicitada por mi representada en este asunto.

5.2. Me refiero al articulo 16 de la Decisién 486 de la Comisiédn

de la Comunidad Andina que establece:
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“Una invencién se considerara nueva cuando no esta

comprendida en el estado de la técnica.” -se subraya-

5.3. Es claro de acuerdo con lo previsto en la norma citada, que
el ©presupuesto esencial para que proceda la objecidén a la
concesién de una solicitud de patente, es que ésta se encuentre

comprendida en el estado de la técnica.

5.4. Sin embargo, tal y comc podré& constatar este Despacho de
acuerdo con una verificacidén del memorial de oposicidn presentado,
la apoderada de la sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S. ha
afirmado que en su opinidn existe similitud, tal y como se destaca

en el numeral 4.3 anterior.

5.5. De lo anterior se colige entonces, que si lo gque se alega en
la oposicién formulada contra la patentabilidad de la invencidn de
mi representada es una similitud, es evidente que los alegatos
sobre la falta de NOVEDAD no tienen ningun sustento factico, menos
aun ju&idico, lo que demuestra la improcedencia de la pretensién

de la parte opositora en este asunto.

5.6. En efecto, lo que el articulo 16 de de la Decisib6bn 486
prohibe, es que se otorgue privilegio de patente a una invencidn

cuya totalidad de caracteristicas técnicas estén comprendidas en

el estado del arte, y no a invenciones que eventualmente puedan

coexilistir.

5.7. Ahora bien, en cuanto al requisito de NOVEDAD el Manual de
Solicitudes de Patente de la OMPI sefiala:
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‘Para determinar la novedad de la invencién, se debe
comprobar si existen anticipaciones del estado de la técnica
gque_contengan explicitamente todas las caracteristicas

técnicas esenciales de Ia invencién.” —-subrayado fuera

de texto-

5.8. Por su parte, la guia sobre el examen de solicitudes de
paténtes de la Superintendencia de Industria y Comercio, establece
los parametros que se deben considerar en el estudio de NOVEDAD de

una invencidén como sigue:

‘El examinador debe evaluar si la invencion es nueva o no,
de la siguiente manera:

- Definir cuales son las caracteristicas técnicas esenciales de
la primera reivindicacién independiente

- Comparar, elemento por elemento, las caracteristicas
técnicas esenciales con las caracteristicas de la materia
divulgada en cada documento del estado de la técnica

- Verificar, segun la comparacion anterior, si la invencion
reivindicada es idéntica a lo revelado en el estado de la
técnica, en cuyo caso se considera que no tiene novedad

- Examinar de la misma manera las otras reivindicaciones
independientes, y '

- Revisar si las reivindicaciones dependientes mencionan

elementos nuevos”

5.9. Como se advierte de acuerdo con lo anterior, resulta claro
que la sola afirmacién sobre la aparente falta de NOVEDAD de una
invencién no es suficiente para desvirtuar la patentabilidad de la

misma.
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Al respecto cabe seflalar que quien alega la falta de al menos
‘uno de los requisitos para que proceda la patentabilidad de una
invencidén debe probarla; en otras palabras, al opositor
corresponde la carga de probar los hechos que fundamentan sus

.pretensiones, lo cual no se hizo en el presente asunto.

5.10.Es asi como, tal y como este Despacho podrd advertir de
.acuerdo con el memorial de oposicidn presentado, no fue efectuado
un analisis de las reivindicaciones, menos aun conforme a 1los
1parémetros gue se indican en la guia sobre el examen de
solicitudes de patente antes citada, que pueda llevar a la
conviccién inequivoca o mejor, a la demostracién que en efecto la
invencién solicitada por mi representada en este asunto carece del

requisito de NOVEDAD.

5.11. Finalmente, para corroborar los argumentos sobre la ausencia
de fundamento de 1las alegaciones de la opositora, me permito
fespetuosamente llamar la atencidén de este Despacho sobre el hecho
que existe una clara diferencia entre la invencién solicitada en

este asunto y lo revelado por el documento DI.

En efecto, como este Despacho podrad corroborar, la invencién
solicitada por mi representada estd relacionada a una composicién

farmacéutica que comprende los siguientes componentes:

(1) un compuesto especifico, una sal farmacoldégicamente aceptable

del mismo, o un hidrato de cualquiera de estos, y

(2) una o més azucares de alcohol y aditivo de hinchamiento en

agua.
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Por su parte el documento Dl revela el compuesto especifico,
la}sal farmacolégicamente aceptable del mismo o el hidrato de
cualquiera de estos, pero no revela una composicién farmacéutica,
que incluya el componente (2) descrito arriba, tal y como se

reivindica en la presente invencién.

Asi, indudablemente la diferencia que se analiza contribuye a
des{firtuar de plano los argumentos sobre la ausencia de NOVEDAD
fundamento de la oposicién presentada a nombre de la sociedad
LABQRATORIOS SYNTHESIS S.A.S.

“‘Por lo anterior, ha quedado demostrado la ausencia de
fundamento factico y juridico de las pretensiones de la oposicién
formulada contra la solicitud de patente de mi representada en el

expediente de la referencia.

VI. PETICIONES

‘Por todos los anteriores hechos, solicito respetuosamente a

este Despacho proceder a:

6.1. ?‘Declarar infundada la oposicién presentada a nombre de la

sociedad LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S.

6.2. Conceder la patente para la invencién denominada UNA
COMPOSICION FARMACEUTICA QUE CONTIENE (A) N1-(5-CLOROPIRIDIN-2-IL)-N2-
((1S,2R,4S)—4-[(DIMETILAMINO)CARBONIL]-2-{[(5-METIL-4,5,6,7-TETRAHIDROTIAZOL[5,4-

C]PIRIDI“N-2-|L) CARBONIL] AMINO} CICLOHEXIL)ETANODIAMIDA, a nombre de mi
represéntada, la sociedad DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED, que se

tramita en este expediente.
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Vil. PRUEBAS

Comedidamente solicito se tengan como pruebas en este asunto,

todos y cado uno de los documentos que obran en el expediente de

la referencia.

Vill. NOTIFICACIONES

Mi representada y yo recibiremos notificaciones en la
Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado ubicada en la

carrera 4% N° 72 - 35 de esta ciudad de Bogotd, D.C.

Sefior Director,

m.[l? @ /@4*194043, ‘éﬂé/jdéz
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