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ACTUACION: RESPUESTA A EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Estimados sefiores:

P .
CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ, mayor de edad, vecino de esta

ciudad, identificado con la Cédula de CIudadanla No '17 117.818 expedida en
Bogota, Abogado titulado en ejercicio y port\ador de Ia Tarjeta Profesional No.
17.402 del Consejo Superlor de la Judmmra obrando en calidad de
apoderado de la sociedad' WARNER "[AMBERT  COMPANY. Segun poder
debidamente conferido~y.legalizado, ad]uws-dlllgenclas admlnlstra'twas«

‘\__
de la referencia.

Encontrandome dentro del término legal comparezco para msponder"el'dﬁclo _
de Requerimiento No. 13971 del Examen de Patentabilidad emanado de esa "5"
Oficina, y con fundamento en el Articuio 45 de la Decisién 480 de 2 000 de

C.A.N, damos respuesta en los siguientes ténmnos _f.*: Bt R
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[
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1. Claridad de la solicitud: g s
Para atender el requerimiento vy sugerenclas del sefior exammador

u-\'\\.. -.\v

respecto a la claridad de la solicitud y segtin el Art. 30 de la Declslon 486
se modifica el pliego reivindicatorio eliminando el tdrmino MM_.. para
que quede definida y delimitada la materia que se desea proteger.
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Por lo anterior presentamos un nuevo pliego reivindicatorio que se compone
de 3 reivindicaciones, con un contenido que se ajusta a ios limites impuestos
por la memoria descriptiva original, por o que no exceden el aicance de la
invencién.

De acuerdo con el nuavo pliego reivindicatorio, la presente
invencién cumple con los requisitos de patentabilidad exigidos en
el Art. 14 de la Decision486/2000 de-la c.A.N‘,,'.- Mm sentido de
Novedad, Nivel inventivo y Aplicaclén Indust_r_la .

En consecuencia, ruego 8 u'sted dar poé\supsahado dicho requerimiento y
ordenar lo pertinente con el fin de que al expediénte en mencion siga su curso

normal. v
" ‘NOTIFICACIONES

Mi poderdante y yo recibiremos notificaciones en la Secretaria, ...
de su Despacho o en mi Oficina de Abogado ubicadanenylal:'s,
Carrera 13A No. 28-38 Ofc. 246 MZ. 2 Parque Central*Bavaria”
de la ciudad de Bogota D.C. o

Del pénor pafe, T
/ ,. . -._‘ "t . \ :."..-:,-.
- .- - L

CARL S A

0S ORLANDO MAYA RODRIGUEZ K
N0.17.117.818 expedida £n Bogots, _— T
T.P No. 17.402 del C.S.J. '
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REIVINDICACIONES

1. El compuesto aminoacido biciclico acético
(la, 3a,5a) (3-aminometil-biciclo~[3.2.0]hept-3~il) acido, o}

vna sal del mismo aceptable a nivel farmacéutico.

2. El compuesto tal como se reivindica en la
relvindicacién 1, o una sal del mismo aceptable a nivel

farmacéutico como medicamento.

3. Una composicién farmacéutica caracterizada porgue
comprende un compuesto tal como s8e reivindica en 1la
reivindicacién 1, o una sal del mismo aceptable a nivel

farmacéutico y un portador aceptable a nivel farmacéutico.

m———-mw
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién No.00-79741
Clasificacién Intemacional de Patentes: AB1K31/195
Concepto Técnico No.

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

1. Documentos estudiados:

& capitulo descriptivo, folios 9 a 103;

& capitulo reivindicatorio modificado, folio 402;

& 1° examen de forma, folios 183,;

& respuesta técnica al 1° examen de forma, folios 187 a 188;

@ solicitud de la cual se relvindica prioridad, junto con su traduccién, folios 194 a
358;

€2° examen de forma, folio 383;

¥ solicltud del examen de patentsbilidad 385 y 386;

& Examen de patentabllidad, folios 398 y 399;

& Respuasta técnica, folios 400 a 402,

Objeto de la Invenclén:

El titulo de la invencién es "AMINOACIDOS BICICLICOS COMO AGENTES
FARMACEUTICOS"

El objeto de la presente solicitud se reflere al compuesto aminoécido biciclico,
acido (1a, 3a, Sa)3-aminometil-biciclo-[3.2.0]hept-3-ll acético.

Evaluacién de los requisitos de patentablildad:

El articulo 14 de la Decisién 488 de la Comunidad Andina establece que: "Los
Palses Miembros oforgaran patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceplibles de aplicacién industriarl.

En cumplimiento del articulo 14 de la Decisién 486, se procedié a evaluar los
requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial con el fin de
establecer la patentabilidad de la invencién relvindicada en la solicitud en estudio
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on las reivindicaciones 1 a 3 folio 395, consultada la fuente de informacién con
que cuenta este despacho, se encontré documentos que son relacionados con la
materia reclamada, FR2294897 y FR2052979.

Evaluacién de la novedad:
El articulo 16 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina dispone
que: "Una invencién se considerard nueva cuando no esta comprendida en el

estado de /a técnica".

En la solicitud en estudio se reclama el compuesto acido (1a, 3a, 5a)(3-
aminometil-biciclo-[3.2.0]hept-3-il acético de formula:

-En el estado de la técnica existen los documentos, FR2284887 y FR2052979
publicados antes de la fecha de prioridad establecida, que se relacionan con los
compuestos de la presente solicitud, sin que afecten la novedad de la presente
solicitud en estudio, relacionada con &acido (1a, 3a, 5a)(3-aminometil-biciclo-
[3.2.0]hept-3-il acético, el compuesto de la presente solicitud son nuevos, por lo
tanto cumple con el requisito exigido en el articulo en referencia.

Evaluacién del Nivel Inventlivo:

El art. 18 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina establece: "Se
consideraré que una Invenclon tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normaimente versada en la materia técnica cormespondiente, esa invencién no
hubiese resuitado obvia ni se hublese derivado de manera evidente del estado de Ia
técnica.”

No se encontrd el dcido (1a, 3a, 5a)(3-aminometil-biciclo-[3.2.0Jhept-3-il acético de la
solicitud en estudio y para una persona del nivel medio no le es posible derivar la
invencién del estado de la técnica, tomando compuestos andlogos y conocidos que
pudlesen tener el mismo efecto terapéutico, por lo tanto la oficina considera que la
invencién tiene nivel inventivo, cumpliendo con el requisito del art. 186.



7.

W' z28

Evaluacién de la Aplicacién Industrial:

El art. 19 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece: “Se
consideraré que una Invencién es susceptible de aplicacién industrial, cuando su
objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose
por industria, la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios."
Los compuestos de la presente solicitud son susceptibles de la sintesis de los
compuesto 4cido (1a, 3a, 5a)(3-aminometil-biciclo-[3.2.0]hept-3-il acético, en las
cantidades requeridas por la industria farmacéutica, para producir medicamentos, por
lo tanto se considera que tiene aplicacién industrial.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder el
privilegio solicitado para las 1 a 3 folio 385. #02.

Bogota, D. C., 20 de abril de 2008.

| CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO

No. 6 5 g JEFE DE DIVISION Cbdigo No. 202012
NUEVAS CREACIONES

Vs



4o

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

resoLuOON® 10565
Por la cual se otorga una patente de Invencion

CERTIFICADO 28592

Rad. N® 00-79741
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejarcicio de sus facutades legales, en espacial de las que se confirieron en el articulo
4, numeral 5 del decreto 2153 de 1882, y
- CONSIDERANDO:

PR!HEﬁO:Qnmadhmaewinmdlmdnenmsmandnconelnm

00079741 del dia 18 de octubre del 2000, e solicitd conceder patente para la invendén

contenida en el expedianta de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se
ordend publicar el extracto sin que se hubleran presentado observaciones.

TERCERQ: Que realizado el examen de fondo se requirié al solicttante en los términos dei
articulo 45 de la Decislén 488 de la Comiaién de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caricter técnico visibles a folloa 308 y 380 del cuademo
administraiivo, relacionadas con la patentabilidad o cumpiimiento de los requisitos
establecidos por esta Decision, para la concesién de la patents.

CUARTO: Que el solicitante, medianie escrito radicado bajo el nimero 00079741 00000013
del 28 de febrero del 2008, atendid oporiunameants el requerimiento formulado, presentando
nuevo follo 402, con el texto de las reivindicaciones que reempiazan las originaiments
presentadas, atendiendo de ssta manera las observaciones efectuadas en el examen de
fondo. E| capltuio en mancién se acepta, como quiera que se gjusta a las prescripcionss
contenidas en el articulo 34 de ia Decisidn 488.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto an el articulo 14 de la Decisitn 488 expedida porla
Comisién de La Comunidad Andina se otorgarén patentes "...para las invenciones sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, slempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibies de aplicacién industrial®.

SEXTO: Que en ol presants caso cumpien io0s raquisiine indicados en el numeral anterior les

reivindicaciones 1 a 3 contenidas en el follo 402, raz5n por la cual este Despacho encuentra
procadants conceder para las mismas el priviagio solcitado.

RESUELVE:
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IndustnayCmmo

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUGION 10585
Por la cual se otorga una patente de invencién
CERTIFicADO 28592
Rad. N* 00-78741
ARTICULO PRIMERD: Obrgarpﬂvllgdodo patente de invencion a la creacidn denominada:

* AMINOACIDOS BICICLICOS COMO AGENTES FARMACEUTICOS ~
Clasificatién IPC: A 61 K 31/105.
Relvindicacién{es): 1a3 Follo{s): 402.
Mhr(;s): WARNER LAMBERT COMPANY.
Domicillo{s): Morrie Plains, Tabor Road, New Jersey, Estados Unidos de América.
inventor{es): David Clive Blakemore y Jean — Marie Receveur. r

Prioridad N°: 60/160,725 Fecha: 20 de octubre de 1899 Pals: US.

Vigente desde: 19 de octubre del 2000 Hasta: 19 de octubre del 2020

ARTICULO SEGUNDO: E! titular tendré fos derechos y las obligaciones establacidos en
Decisidn 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina y su privilegio caducard en las
condiciones prescritas por las dhpogldones legaies vigentas sobre propladad Industrial.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de asta resolucion y el certificado
de petente, previas las anotaciones en los libroa de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presents resolucion al doctor Carics
Oriando Maya Rodriguez, o a qulen haga sus veces, en su calidad de apoderado de Wamer
Lambert Company., entregéndole copia de la miama, advirtiéndole que conira ella procede
el recurso de reposicién ante el Superintendente de industria y Comercio, det cual podré

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Plecs 2, 8. 7 ¥ 10
Sade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Corsmutador: 3820040
Feoc 382 29 05. Linen 0800-010 188
Walx yasw sic.oov.on e-mal: Inhilsicoov.on
Bagots D.C. - Colombia
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCVON 40565

Por la cual se otorga una patente de Invencién

L/

CERTFiCADD  APORTE B0 mm:“mm“

Rad. N° 00-79741 . 928592 {13.DERVCHOS ADMINISTRAXITEF

hacer uso al momento de la notificacién o deniro de ks cinco 5 dias hibiles sigulentes a
alla.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd, D.C., a ios ‘ra o

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor
CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ ~
Carrera 13 A N* 28 — 38 Mz 2 Bufetts 245.

Parque Central Bavaria.

Bogotd, D.C. (e
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