I Derecho de la Competencia, Propiedad

Optlmum Industrial v Comercio Exterior

Senora Directora,
DRA. MARCELA RAMIREZ OROZCO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Superintendencia de Industria y Comercio

E. S. D.

Referencia : Expediente NC2020/0005768

Asunto : Remision de Informacién a la solicitud de patente
de Invencién titulada “COMPOSICION
FITOCONCENTRADA Y SUS USOS”

Solicitantes : Gérard N'GUYEN.

Remisor : PROCAPS S.A.

Publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial
N° 899 del 31 de julio de 2020

Yo, ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, abogada en ejercicio,
identificada como aparece al pie de su firma, con tarjeta profesional No.
83823 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderada de la
sociedad PROCAPS S.A. conformada bajo las leyes de la Republica de
Colombia y domiciliada en la ciudad de Barranquilla, Colombia, atentamente
manifiesto que por orden expresa de mi representada, con el animo de
coadyuvar en el estudio que ese despacho de oficio realiza y en ejercicio del
derecho y contradiccion establecido en los principios rectores de la
actuaciones administrativas consagrados en el CPACA en concordancia con
nuestra Constitucion Politica, formulamos la presente remision de

informacion relativa al arte anterior relevante para que a su juicio sea tomado
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en cuenta en el estudio de patentabilidad de la solicitud de patente de

Invencioén de la referencia.

1. PETICION.

Ruego al Sefior Superintendente, tener en cuenta estos antecedentes, en
los términos de articulo 48 de la Decision 486 de 2000 de la CAN, la Solicitud
de Patente de Invencion denominada “COMPOSICION
FITOCONCENTRADA Y SUS USOS”, cuyo solicitante es Gérard N'GUYEN,
con base en los siguientes, relacionados con el incumplimiento de los
requisitos fundamentales exigidos para la concesion de Patentes de

Invencion, segun la legislacion vigente.

2. DERECHO

21. Articulo 23 de la Constitucion Politica de Colombia.
2.2. Articulo 3, Articulo 5 numeral 8 y Articulo 13 del Codigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

3. FUNDAMENTOS DE HECHOS

3.1. La solicitud objeto de la presente fue presentada el 12 de mayo de
2020 reivindicando prioridad bajo la solicitud FR20170059583 del
2017-10-12; y fue publicada en Colombia, en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 899 del 31 de julio de 2020, cuya
publicacion europea corresponde a la WO2019/073127 — 2019-04-
18.
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La solicitud colombiana NC2020/0005768 objeto de la presente se
refiere a una composicion solida de tipo confiteria o de tipo
farmacéutica, por ejemplo, bajo forma de pastillas, capsulas,
granulos o tabletas, que contiene aceite esencial de Cannabis y un
soporte a base de azucar. Semejantes preparaciones brindan a su
consumidor una sensacion de bienestar que proviene de sus
propiedades relajantes, calmantes, sedativas, antiinflamatorias,
antidepresivas y analgésicas.

En primera instancia, se debe advertir que las reivindicaciones
también se refieren a usos y métodos de tratamiento y no sélo a la
composicion farmacologica o a un método de fabricacidn mediante la
cual se obtenga un producto tangible y segun la legislacion, decision
486 de la Comunidad Andina de Naciones, Articulo 14.- “Los Paises
Miembros otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto
o de procedimiento (...)”, los usos no estan contemplados como
patentables; y, Articulo 20.- “No seran patentables (...) d) los
métodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o
animal, asi como los métodos de diagndstico aplicados a los seres
humanos o a animales”. Solo seran patentables los productos o
procedimientos. Por lo tanto a luz de la norma, dicha materia
referente métodos de tratamiento no seria patentable.

Ahora bien, con base en el articulo 14 de la Decisién 486 de la CAN
consagra lo siguiente: “Los paises miembros oforgaran patentes para
las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”. Asi las cosas,
las invenciones objeto de patente deben ser nuevas y tener nivel

inventivo. Bien, pues antes de la fecha de prioridad de esta solicitud
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se encuentran los siguientes documentos que afecta la patentabilidad

de la presente solicitud:

e D1: US2004138293A1 Pharmaceutical composition made of cannabis
extracts.
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/004514581/publi
cation/US2004138293A1?a0=pn%3DW002069993

3.5. El documento D1 describe una composicion farmacolégicamente

activa adecuada para su uso en terapia paliativa contra el cancer que
comprende al menos 80% en peso, y preferiblemente al menos 90%
en peso, de tetrahidrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD),
calculado a partir del peso total de los cannabinoides presentes en la
composicion, y la relacion THC: CBD en peso es de 75:25 a 20:80,
preferiblemente 3 : 1 a 1: 2, y en particular 2:1 dodne al menos uno
de los compuestos THC o CBD se han obtenido a partir de extractos
vegetales de la planta Cannabis sativa (inflorescencias y plantas
secas, herba et flos sicc.) y se disuelven en un disolvente lipofilo tal
como un triglicérido de cadena media y/ corta, un glicérido parcial de
cadena media, un alcohol graso polioxietilado, un acido graso
polioxietilado, un triglicérido de acido graso polioxietilado o glicérido
parcial, un éster de acidos grasos con alcoholes de bajo peso
molecular, un éster parcial de sorbitan con acidos grasos, un éster
parcial polioxietilado de sorbitan con acidos grasos, un éster parcial
de azucares o0 azucares oligoméricos con 4acidos grasos, un
polietilenglicol, y mezclas de estos compuestos o mezclas de estos
compuestos con grasas, aceites y/o ceras o glicoles o suspensiones
en mezclas de lecitinas y/ aceites y/o ceras y comprende una forma
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de administracidon de dosis Unica para administracion oral en forma

comprimida, preferiblemente como tableta o tableta recubierta. Por

tanto, a la luz de D1, la presente solicitud carece de novedad.

3.6. Dado lo anterior, es posible deducir que la solicitud y lo reivindicado
no es objeto de patentabilidad pues es contrario a lo que dicta la
Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones, Articulo 14.-
“Los Paises Miembros otorgaran 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.”. La solicitud pretendida no
cumple con dos de los tres requisitos de patentabilidad: NOVEDAD y
APLICACION INDUSTRIAL.

3.7. Por consiguiente, la solicitud pretendida adolece de:

3.7.1. CARENCIA DE NOVEDAD. Segun la decision 486 de la

Comunidad Andina de Naciones, Articulo 16.- “Una invencién se

considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la
técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida.”. A la fecha de prioridad, el 12 de octubre de 2017, ya
era conocido, pues como se demostrd, era parte del arte anterior
con base en el documento D1, una composicion fitoconcetrada,
sobre el cual busca proteccion en el capitulo reivindicatorio.

3.7.2. CARENCIA DE APLICACION INDUSTRIAL La Decision 486 de la

CAN consagra en su articulo 14 lo siguiente: “Los paises miembros

otorgaran patentes para las invenciones, sean de producto o

procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que

sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
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aplicacion industrial”. La presente solicitud carece de aplicacion
Industrial ya que como se demostréo anteriormente, algunas
clausulas reclaman un método de tratamiento y estos no son
aplicables industrialmente porque primero no se obtiene un
producto o proceso; y segundo no es reproducible o repetible a
escala industrial. Por lo tanto, el objeto de la presente invencion
referido a métodos de tratamiento, no cumple con el requisito de la
aplicacion industrial.

3.8. Por todo lo anterior, atentamente, solicito a usted se sirva tener en
cuenta la presente informaciéon dentro del estudio de fondo de la
solicitud de patente de invencion y negar el registro Patente de
invencion denominada “COMPOSICION FITOCONCENTRADA Y
SUS USOS”, cuyo solicitante es Gérard N'GUYEN, solicitud
Colombiana que aparecié publicada en la Gaceta de la Propiedad
Industrial 898 del 21 de julio de 2020.

3. PRUEBAS

De conformidad con lo dispuesto por las normas vigentes y si la
respetable directora los recibe como prueba en este asunto, se presenta

como anterioridad el documento:

e D1: US2004138293A1 Pharmaceutical composition made of cannabis
extracts.
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/004514581/publi
cation/US2004138293A1?a0=pn%3DW002069993
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4. NOTIFICACIONES

Para efectos de notificaciones que debe hacer su Despacho, informo
que mi representada y la suscrita recibiremos notificaciones en la Secretaria
de su Despacho o en mis oficinas situadas en la Calle 120 A N° 7-36 Oficina

605 de esta ciudad de Bogota.

Senora directora,

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ
C.C. 51°975.664 de Bogota
T.P.A. 83823 del C.S. de la J.
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PROCAPS.

PODER ESPECIAL

Yo, GRETHEL RUTH MORENO ROMERO, mayor de edad y con domicilio en la ciudad de Barranquilla (Colombia),
identificada como aparece al pie de mi firma, quien en el presente documento actua en calidad de Representante
Legal de la sociedad PROCAPS S.A. sociedad legalmente constituida y domiciliada en la ciudad de Barranquilla
(Colombia), por el presente documento otorgo a ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ, abogada en
ejercicio, identificada como aparece al pie de su firma, con tarjeta profesional No. 83823 del C.S. de la J., poder
especial, amplio y suficiente, para formular una REMISION DE INFORMACION a la solicitud de patente No.
NC2020/0005768, titulada “COMPOSICION FITOCONCENTRADA Y SUS USOS”.

Nuestra apoderada queda facultada, de manera expresa, para realizar todo tipo de actos necesarios para llevar
a cabo el tramite, incluyendo, sin limitacion, preparar y presentar solicitudes, hacer declaraciones, pagar tasas,
contribuciones e impuestos, recabar los titulos o certificados. Asimismo, quedan autorizados para impugnar
administrativamente todo lo que fuere resuelto en el expediente a que se hace expresa referencia en el presente
poder, con todas las facultades generales y especificas que fuera requerido para ella.

De la misma manera, ademas de las facultades que le confiere la naturaleza del presente mandato, se
encuentran facultados para recibir, desistir, transigir, sustituir, y reasumir el presente poder, incoar acciones,
interponer recursos y demas facultades conferidas por la ley.

Dado y Firmado en Barranquilla (Colombia) a los 30 dias del mes de septiembre de 2020.

PROCAPS S.A.

GRETHEL RUTH MORENO ROMERO

C.C. N° 32,689,958
NIT: 890.106.527-5

Representante Legal

Acepto: é @QL:MOLQQ

ELIANA ISAURA MORENO BOHORQUEZ

C.C. 51.975.664

T.P. 83823 del C.S.J
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