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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - mos_z;z,s—_zs
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES : .

Radicacion N°: 00041546
Clasificacion Internacional (IPC): A61K 31/475, 31/445
Concepto Técnico N°: 2038

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 de
| la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

‘ Los textos estudiados fueron la descripcion (Folios: 2a 96) y las reivindicacionei_s 1a
; 14 (folios: 190 a 205). .

La presente solicitud reivindica prioridad espafiola N° ES9901232 de 04 de junid de

1999 y cumple con lo establecido en los articulos 9, 10 y 11 de la Decisién 486 de la
Comision de la Comunidad Andina. '

Oi)jeto de invencion:

La presente solicitud se titula: “Derivados de indolilpiperidina como agentés
antihistaminicos y antialérgicos”.

El objeto de la presente solicitud se refiere a compuestos y sus correspondientes
sales farmacologicamente aceptables que tienen actividad antihistaminica y
antialérgica y son utiles como medicamentos para el tratamiento del asma bronquial,
rinitis alérgica, conjuntivitis, dermatosis, urticaria y enfermedades semejantes.

Segun la descripcion, son conocidos varios agentes antihistaminicos y antialérgicos
que tienen estructuras de indolilpiperidina. Como compuestos utiles para el
tratamiento del asma alérgico, EP 224919 se refiere a ejemplos de compuestos que |
estan caracterizados como agentes antialérgicos Utiles para el tratamiento delasma -
alérgico, rinitis, conjuntivitis y urticaria. Desde el punto de vista de su seguridad, los
antihistaminicos actuales no pueden ser considerados totalmente satisfactorios y
existen problemas con respecto a sus reacciones adversas tales como somnolencia,
sedacion, hidrodipsia, midriasis, palpitaciones y arritmias debido a su indeseable
penetracion en el sistema nervioso central, actividad anticolinérgica, actividad sobre
el sistema cardiovascular o sistemas relacionados. Por consiguiente, contintan
existiendo las necesidades clinicas de disponer de agentes antihistaminicos y
antialérgicos que eviten en gran medida los efectos secundarios de sedacion y
cardiovasculares.

De acuerdo con la presente solicitud, los compuestos que se quieren proteger son
derivados de indolilpiperidina con actividad mejorada antihistaminica y antialérgica.
También se refiere a compuestos que son incapaces de penetrar en el cerebro y por

tanto carecen de efectos secundarios sedantes. También tienen reducidos efectos
secundarios cardiovasculares.

Lo que se reivindica como novedoso es lo siguiente:

Un compuesto de indolilpiperidina de férmula | (ver folio: 97) y sus correspondientes
sales farmacéuticamente aceptables.




Vi
’21 2

Claridad de la solicitud:

El articulo 30 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece ".que: “Las

reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la patente. Deben sér claras y
concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion.

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion serd independiente
cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a otra reivindicacion anterior. Una
reivindicacion sera dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una

reivindicacion anterior. Una reivindicacion que se refiera a dos o mas reivindicaciones anteriores se
considerara una reivindicacion dependiente multiple.”

El objeto de esta solicitud si puede ser considerado reivindicado en forma c:l,ara y
concisa y esta enteramente sustentado por la descripcion conforme al articulo 30 de
fa Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Evaluacion de la Unidad de Invencioén:

El articulo 25 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece: "La solicitud de

patente sélo podra comprender una invencién o un grupo de invenciones relacionadas entre si‘,‘, de
manera que conformen un unico concepto inventivo”.

Esta solicitud de patente comprende solamente una invencion o un grupo de

invenciones relacionadas entre si, de manera que se integra un Unico concepto

inventivo conforme al articulo 25 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunldad
Andina.

Es una invencion:

El articulo 15 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece: “No se consideran

invenciones: a) los descubrimientos, las teorias cientificas y los métodos matematicos; b) el todo o :

parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biolégicos naturales, el

material biologico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o .

germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida
por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,

juegos o actividades econémico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte l6gico,
como tales; y, f) las formas de presentar informacién.”

El objeto de esta solicitud si puede ser considerado como una invencion conforme al
articulo 15 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina.

Excepciones de Patentabilidad:

El articulo 20 de la Decisién 486 se establece: “No seran patentables: a) las invenciones cuya
explotacién comercial en el territorio del Pais Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para
proteger el orden publico o la moral. A estos efectos la explotacién comercial de una invencién no se
considerara contraria al orden publico o a la moral solo debido a la existencia de una disposicion legal
o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacién; b) las invenciones cuya explotacion
comercial en el Pais Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la salud o la
vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente. A estos
efectos la explotacion comercial de una invencién no se considerara contraria a la salud o Ia vida de las
personas, de los animales, o para la preservacién de los vegetales o del medio ambiente sélo por
razon de existir una disposicién legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion; c)
las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolégicos para la produccién de plantas
0 animales que no sean procedimientos no biolégicos o microbiolégicos; d) los métodos terapéuticos o

quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, asi como los métodos de diagnéstico aplicados a los
seres humanos o a animales.”

La presente solicitud no se encuentra dentro de las excepciones de Patentabilidad



de que trata el articulo 20 de la Decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad
Andina.

Determinacion del estado de la técnica:

El articulo 16 de Ja Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que "El estado de
la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcién escrita u oral,
utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacién de la sohc:tud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara dentro del estado de la
técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya
fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacién o de prioridad de la
solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la

solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo
40"

Considerando que la fecha de presentacion de la primera solicitud de patente de la
cual se reivindica prioridad es: 4-06-99, se buscaron documentos del estado de la
técnica relacionados, con fecha de publicacién anterior a esta. '

Se hizo la busqueda de documentos relevantes en el estado de la técnica,
entendiendo como estado de la técnica la definicién provista en el articulo 16 de.la

Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andinay las excepciones fijadas enel
articulo 17 de la misma.

No se encontraron anterioridades (documentos cuya fecha de publicacion es
anterior a la fecha de presentacion de la primera solicitud de patente sobre la cual s

reivindica prioridad o de la fecha de presentacion de esta solicitud) que afecten Ia
patentabilidad del objeto de la presente solicitud.

Evaluacion de los requisitos de Patentabilidad:

En cumplimiento del Articulo 14 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina el cual "

establece "Los Paises Miembros oforgarén 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”.

Se procedid a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial

con el fin de establecer la patentabilidad de la invencién reivindicada en la solicitud
en estudio.

Evaluacion de Novedad:

El articulo 16 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece que "Una
invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica". "El estado de
la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcién escrita u oral,

utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de
patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se consideraré dentro del estado de a
técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya
fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la
solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la

solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo
40"

Esta se evalué por comparacion entre lo solicitado y los documentos encontrados en
el estado de la técnica y que se relacionan con el objeto reivindicado y de acuerdo
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con la definicion de novedad del Articulo 16 de la Decision 486 de la Comlsmn dela
Comunidad Andina.

Comparando nuevamente elemento por elemento el objeto de esta sollmtud conlo
mencionado en las anterioridades, tenemos que:

L.a Solicitud de Patente Colombiana N° 00041546 menciona compuestos derivados

de indolilpiperidina y sus correspondientes sales farmacéuticamente aceptables
(folio: 190).

Tras realizar la comparacion con lo encontrado en el estado de la técnica se puede

decir que el objeto de esta solicitud no es idéntico al arte anterior, con lo cual se
considera que tiene Novedad.

¥
¢

Evaluacion de Nivel Inventivo:

El articulo 18 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece qué “Se
considerarad que una invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente

versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hub/ese
derivado de manera evidente del estado de la técnica".

El Nivel Inventivo se evalud por comparacion entre lo solicitado y encontrado en el
estado de la técnica y que se relaciona con el objeto reivindicado y de acuerdo ¢con

la definicion de nivel inventivo del Articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de fa
Comunidad Andina.

La respuesta al problema técnico que se pretendia resolver, no podia predecirse cén
los conocimientos normales de la materia y la solucidon propuesta suministra un
efecto especial que puede ser tomado como un aporte a la tecnologia.

Como se observa, el objeto de esta solicitud no es obvio para una persona del oficio

normaimente versada en la materia, ni se deriva de manera evidente del estado de Ia
técnica.

Evaluacion de la Aplicacion Industrial:

El articulo 19 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que "Se -
considerara que una invencién es susceptible de aplicacién industrial, cuando su objeto pueda ser

producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier
actividad productiva, incluidos los servicios”.

El objeto de la presente solicitud cumple con el requisito de Aplicaciéon Industrial.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda CONCEDER
el privilegio solicitado para las reivindicaciones: 1 a 14 (folios: 190 a 205).

Bogota, D.C., 23 de diciembre de 2005

CONCEPTO TECNICON® | JEFE DE DIVISION EXAMINADOR TECNICO
2038 NUEVAS CREACIONES Cédigo N°: 202005
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Industria'y Comercio
SUPERINTENDENCIA

' REPUBLICA DE COLOMBIA
R SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

RESOLUCION 35778
Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO 28384

" Rad. N° 00-41546

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAYY COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el artlculo
4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO: :
PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con el nimero

00041546 del dia 02 de junio del 2000, se solicitd conceder patente para la invencion
. contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se
© ordenod publlcar el extracto sm que se hubleran presentado observaciones.

TERCERO: Que realizado el ekamen de fondo se requiri6 al solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de ta Comisidn de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 168 a 177 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisién, para la concesion de la patente. ‘

. CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el nimero 00041546 00000005 -
. del 11 de noviembre del 2005, atendi6 oportunamente el requerimiento formulado dentro del
. ' periodo de prorroga concedido, presentando nuevos folios 190 a 205, con el texto de las
- reivindicaciones que reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera
las observaciones efectuadas en el examen de fondo. El capitulo en mencion se acepta,

como quiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decisién
486.

UINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de ia Decisidén 486 expedida por la
Comision de La Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones sean de
producto o de procedimiento, en todos fos campos de la tecnologia, siempre que sean
" nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior.las
reivindicaciones 1 a 14 contenidas en los folios 190 a 205, razdn por la cual este Despacho
;" encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio solicitado.

RESUELVE:

-

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador; 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

- . REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

RESOLUCION 3h7

Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO .
28384
Rad. N° 00-41546

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invencién a la creacion denomlnada

it o

" DERIVADOS DE INDOLILPIPERIDINA COMO AGENTES ANTIHISTAMINICOS Y
ANTIALERGICOS "

Clasificacion IPC: A 61 K 31/475, 31/445.
g Reivindicacion(es): 1a14 Folio(s): 190 a 205.
Titular(es): ALMIRALL PRODESFARMA, S.A.

Domicilio(s): Barcelona, Espaiia.

Inventor(es): Lluis Pagés Santacana, Silvia Fonquerna Pou, Carles Puig Durany -
Dolors Fernandez Forner.

Prioridad N°: 9901232 Fecha: 04 de junio de 1999 Pais: ES.
Vigente desde: 02 de junio del 2000 Hasta: 02 de junio del 2020

RTICULO SEGUNDO: Eltitular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
cision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y su privilegio caducara en las
' QOndiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

RTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el certifi cado
de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Noatificar el contenido de la presente resolucién al doctor Emilio
Ferrero, 0 a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Almirall Prodesfarma,
S.A., entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 35708
Por la cual se otorga una patente de invencion ,

CERTIFIcADO 48384

Rad. N° 00-41546

- reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podra hacer uso al
momento de la notificacion o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE ‘
Dada en Bogota, D.C.,alos 29 DIC. 2005 k

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, / / AV

octor .
MILIO FERRERO
arrera4 N° 72 - 35"
‘Bogota, D.C.ow
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSRTRIA Y SOMERCIO
SECRETARIA GENERAL
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