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DIVISION DE NUEVA CREACIONES j{

Superintendencia de Industria y Comercio

Sefora Jefe de la

SUPERINTENDENCIA DE (NDUSTRIA Y COMERCIO

E s. D. TN R
W
echa: 01-06 16:24:54 Dep. 2020 c
Ref.: Expediente No. 14-143289 I3 1l ATENEN v 378 FASERACIONAL

Solicitante: RECRO PHARMA, INC

PATENTE DENOMINADA: COMPOSICIONES INTRANASALES DE
DEXMEDETOMIDINA Y METODOS DE USO DE ELLAS.

|. JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA, domiciliado en esta ciudad, identificado
con la cédula de ciudadania numero 9868640 de Pereira, Abogado en ejercicio y
portador de la Tarjeta Profesional N°.202.892 del C.S.J., obrando en calidad de
apoderado de la sociedad: RECRO PHARMA, INC., atentamente manifiesto a
usted que dentro del término de traslado, sefialado por su Despacho mediante el
oficio No. 13413 fijado en lista No. 42 de octubre 21 de 2014, doy respuesta a la
oposicion presentada por la sociedad LAFRANCOL SAS., contra la solicitud de
registro de la patente radicada bajo el expediente 14-143289.

Il. RESPUESTA A LAS PETICIONES DE LA OPOSICION.

Me opongo a las pretensiones de la oposicion que ha formulado la sociedad

LAFRANCOL SAS, por las razones que mas adelante expondré.

Solicito a su Despacho que niegue todas las peticiones de la oposicion y en su

lugar se la declare infundada y se continué con el examen de patentabilidad para
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la solicitud radicada bajo el expediente citado a nombre de mi representada la
sociedad RECRO PHARMA INC.

lll.- RESPUESTA A LOS ARGUMENTOS DE LA OPOSICION

a.- Antes de proceder a analizar los argumentos expuestos por el opositor, ruego

a su despacho tener en cuenta que se han presentado modificaciones al

pliego reivindicatorio de la solicitud inicial, en el cual se ha definido

claramente el alcance de lo que se desea patentar, y que sea con estas
nuevas reivindicaciones que se examine el alcance de la invencion y los

argumentos del opositor.

Se hace claridad que la anteriores clausulas 1 a 23, dirigidas a un método de
tratamiento fueron eliminadas. La materia descrita en la anterior clausula 26
fue incluida en la nueva clausula principal (anterior clausula 24), eliminandose
entonces dicha clausula en el actual pliego reivindicatorio, por lo que con estas
se superan los argumentos del opositor con respecto a lo manifiesto por el

opositor sobre las reivindicaciones.

b.- Con referencia a la falta de novedad y nivel inventivo planteada por la
sociedad LAFRANCOL SAS, respecto del documento:

El documento citado del indice de Merck (The Merck Index), decimoquinta
edicion, 2013, pagina 533-534, venimos a manifestar que la presente invencion
es novedosa y presenta actividad inventiva frente al documento citado por el

Oponente.
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Con referencia a esta Oposicién, el Solicitante manifiesta respetuosamente lo

siguiente:

El Oponente afirma erroneamente que la materia reivindicada por el solicitante
es anticipada y/o resulta evidente en vista del indice de Merck (The Merck
Index), decimoquinta edicion, 2013, pagina 533-534. El Solicitante manifiesta

su desacuerdo.

Como cuestion preliminar, el Solicitante sefiala que la edicion del indice Merck
utilizada en la Oposicion tiene fecha de 2013. Una de las fechas de
presentacion del Solicitante, la fecha de presentacién de la solicitud PCT
equivalente, es el 11 de diciembre de 2012. Por lo tanto, no se entiende cémo
puede presentarse una oposicion sobre la base de una referencia que se ha

publicado después de al menos una de las fechas de prioridad del solicitante.

En el caso que la referencia del “indice Merk” fuera considerada como la arte
previo legitimo, el Solicitante aporta los siguientes comentarios adicionales. El
indice Merk se limita a citar la dexmedetomidina como un compuesto. El
indice Merk no ensefia ni sugiere un dispositivo de dosis medida que
comprende la dexmedetomidina, y mucho menos en una cantidad como la
expuesta en la reivindicacion 24. De este modo, el indice Merck claramente
no anticipa la materia reivindicada. La oposicién no explica por qué habria
sido obvio tomar una cantidad de dexmedetomidina que proporciona
analgesia, pero que lo hace sin sedaciéon significativa y colocarla en un
dispositivo de dosis medida, cuando el experto en el arte ni siquiera era
consciente de que los efectos analgésicos y sedantes de la dexmedetomidina

podrian ser separados.
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Por lo antes manifestado, su Despacho debe concluir que la solicitud de
patente de invencion denominada: “COMPOSICIONES INTRANASALES DE

DEXMEDETOMIDINA Y METODOS DE USO DE ELLAS”, es una invencion
que cumple con los requisitos consagrados en los articulos 14, 16 y 18 de la
Decision 486 de la C.AN. y no se encuentra incursa en ninguna de las

causales de irregistrabilidad sefialadas en la mencionada Decision.

\
IV. NOTIFICACIONES :

Mi Poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaria de su Despacho o en
la Oficina ubicada en la .carrera 13 A No. 28-38, Bufete 230 Mz.2, de la ciudad de
Bogota D.C.

la sefora Jefe, atentamente,

STIAN GOMEZ VILLA
868640- de Pereira
T.P. No. 202.892 del Consejo S.J.
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Industria v Comercio Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

o

Fecha: 2015-01-05 16:2250 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR
Tra. 11 PATENTEIY!I Eve 378 FASENACIONALI

Act. 608 MODIFICASOLICIT Folios. 12~ —————

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacion del Tramite
[ | Error material B Modificacion a una Solicitud en tramite

5’ Patente de Invencion

Patente de Modelo de Utilidad

[ Registro de Disefio Industrial

[ ] Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante
Persona Natural [ ] Persona Juridica [l

Nombre o denominacién / Nombre o razon social completa

RECRO PHARMA, INC.

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro D Pequeria D Mediana [:’ Otra 1IN
Documento de identificacion: EI C.C D C.E DNlT [] Otro NOmero EMPRESA EXTRANIERA
Nacionalidad/Pais de constitucién Direccion y domicilio del titular Ciudad
USA PENNSYLVANIA MALVERN |
Direccién electrénica No. Fax Nimero telefonico
|:| Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las

comunicaciones sean enviadas a través de la direccién de correo electrénico

3. Datos del apoderado:
JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA CC. No. 9868640 No.202.892 C.S.dela J
Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional
Direccién y domicilio: Ciudad:
Cra. 13 A No. 28-38 Ofc. 230 BOGOTA D.C.
1 _Direccidn electranica No_ Fax Niimero telefdnica
consultas@tmtamayo.net (57 1) 2435423 (57 1) 3419841
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial,
sirvase indicar el nimero de su radicacién o protocolo de poder general

P102-F17 vrl (2012-04-19)

:




4, Datos del tramite

Expediente No 14-143289

Aparece

Debe ser

Modificacion:

B \odificacion al capitulo reivindicatorio.

SE ADJUNTA NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO Y ACLARACIONES A

MODIFICACIONES

:I Modificacion al capitulo descriptivo.

I:I Modificacién al resumen.

[ ] Modificacion a los dibujos.

Modificacion al solicitante.

3. Anexos

n Comprobante de pago de la tasa para la presentacion de la correccion y/o modificacion

Poder, si fuere el caso.

n Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

6. Firma

JOHAN SEBASTIAN GOMEZ VILLA

Nombre y apellidos

9868640- Pereira

202.892 del C.Sdela J.

cC

Tarjeta Profesional
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EXPLICACION A MODIFICACIONES DE REIVINDICACIONES

Acompafiamos un nuevo pliego reivindicatorio, que incluyendo 33

reivindicaciones, en reemplazo del pliego anterior.

La anteriores clausulas 1 a 23, dirigidas a un método de tratamiento fueron
eliminadas. La materia descripta en la anterior clausula 26 fue incluida en la
nueva clausula principal (anterior clausula 24), eliminandose entonces dicha

clausula en el actual pliego reivindicatorio.

Las reivindicaciones restantes fueron debidamente re-numeradas, corregidas

sus dependencias, y caracterizadas.



