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'DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: PIL.- F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Patente

57-1-8069703 57-1-6069704
CALLE 72 No. 5-83- 5° PISO
www.lloredacamacho.com
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e Invencidon para

"CAOMPOSICION FARMACEUTICA DE ORLISTAT Y ESTERES DE
ACIDOS DE GRASOS DE POLIOLES".-Clase A61K 31/25.-

xgediente No. 0&-068 855.-

1. Me refiero a la Resolucién 30975 de 21 de Noviembre de 2006, por medio

de la cual se concedio la Patente.

2. Por medio del presente atentamente solicito a usted la correccion del

correspondiente Diploma de Patente No. 28.601, con el fin de que alli se corrija el
apellido del inventor Donald MacFarland Small y no Donald MecFarland Small,

como erréneamente se indico.

3. Anexo acompaiio:

(1) Original del Diploma de Patente y

(2) Fotocopia de la Resolucion 30975 de 21 de Noviembre de 2006.

4, ‘Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de conformidad

a la mayor brevedad.

Sefior Superintendente,

G TAVO TAMAYO%\IGO

T.P. 37.172

AMCW/fegv
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

"RESOLUCION (. 3597 5
Por Ié cual se otorga una patente de invencién
CerTIFicADo 28601
Rad. N° 00-68655 |

Inventor(es): Passchier Christiaan de Smidt, Paul Hadvary, Hans Lengsfeld,
Marce! Schmid, Donald MacFariand Small, Hans Steffen y Joseph

( Tardio.
\\ A

Prioridad N°: EPO 99118179.3  Fecha: 13 de septiembre de 1999.

Vigente desde: 12 de septiembre del 2000 Hasta: 12 de septiembre del 2020

ARTICULO TERCERO: E!titular tendré los derechos y ias obligaciones establecidos enla
Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina y su privilegio caducara en las
condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el certificado
de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucién al doctor Gustavo
Tamayo Arango, 0 a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de F.Hoffmann -
La Roche AG.,, y al doctor José Luis Reyes Villamizar en su calidad de apoderado de la
sociedad opositora Tecnoquimicas S.A., ertragésiicles copia de la misma, advirtiéndoles

\_/ que contra ella procede el recurso de reposwlén ante el Superintendente de Industria y

Comercio, del cual podran hacer uso al momento de la notificacién o dentro de los cinco 5
dias habiles siguientes a ella. . e T AFORY D

Dg

7, )l }[, :()I\ \,ﬂ““%
- GO _POR CONCLES

. ' L
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE RE BERECHOS ADMINISTRAIWQ&

Dada en Bogots, D.C., a los 2 l NW Zﬂﬂﬁ
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctor .

GUSTAVO TAMAYO ARANGO SRR

Calle 72 N° 5 - 83 Piso 5. . e AL C A

Bogotd, D.C.ov S

Doctor A\

JOSE LUIS REYES VILLAMIZAR Sede Centro: Carrera 13 No. 2700 ¥ikow'2, 5, 7y 10

gggg;; 17 N"88--23 01, 205, s“;:“s"a,!;gé‘a“a% Unin 30051015
, Y.L, WwW.SiC.0ov.co

Bogota D.C. - Colombia
202021 =







Industria y Comercio

REPU_BUCAbECOLOMBIA' SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION. :3G975
Por la cual se otorga una patente de invencién
CERTIFICADO  2%£()1
Rad. N° 00-68855

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en asta Superintendencia con el nimero
00068855 del dia 12 de septismbre del 2000, se solicitd conceder patente para la invencidn
contenida en el expediente de la referencia. oo

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuianto a los requisitos que debe llenarla
solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordené publicar el extracto, habiéndose
presentado observaciones por parte de la sociedad Tecnoquimicas S.A.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirié al solicitante en los téminos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, paraque presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 213 a 215 del cuademo
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisién, para la concesitn de la patente.

" CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado ﬁéfb el numero 00-068855-00014-

0000 del 09" de junio del 2006, atendié oportunamente el requerimiento formulado,
presentando nuevos folios 225 a 229, 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 mencién se acepta, como quiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo- 34 de la Decisién 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Declsion 486 expedida poria
Comision de La Comunidad Andina se otorgaran patentes “...para las invenciones sean de?_,.
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre quggééﬁ?gw
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién indusmé@k, A0 . Wi ot

LR

Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la s peditor=Fatnoquimicas S.A.,
no desvirtuaron la patentabilidad del objetd &f & hicliex or k3 sigui L

AN
Evaluacion de la novedad: ﬁgﬁ T B

. gC™ e @Y
SEXTO: Que una vez examinadas las oposiciones prase%:d%s wﬁﬁaﬁdor “José Luis~

El articulo 16 de la Decision 486 de la Comision de la Comnn'Qag@ﬁ% blece que:
. q of
g

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sade CAN: Tr, 40A No. 38-50 Conmutador: 3620840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
Web: unaw sic gov.co e-mall: info@sle.gov.co
Bogota D.C. - Colombla
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Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION; :;:: 3(9 7 5
Por la cual se otorga uina pstenie de invencidn
“ CERTIFK?ADO 2 8 8 Q 1
Rad. N° 00-68855 e :

“Una invencién se considerara nueva cuando no estd 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 presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”,

“Sélo para el efecto de la determinacién de la novedad, tamb:én se considerars dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trémite ante la oficina
nacional competente, cuya facha de presantacion o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacion o de prioridad de fa solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido esté incluido en la salicitud de fecha anterior cuando ella se
publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.”

Se efectué la comparacién entre el objeto de la solicitud y los documentos ericontrados,
_dando como resultado lo siguiente: .

La solicitud de patente colombiana, menciona una composicién farmacéutica que
comprende orlistat y uno o mas ésteres de Acidos grasos de polioles, caracterizada porque
el éster de acido graso de polioles tiene un punto de fusion a 37°C y los polioles se eligen
del grupo constituido por glicerol, aztcares, derivados de azi'car y mezcla de los mismos.

Los documentos presentados por el opositor no mencionan la composicién farmaoéuh(ade '
la presente solicitud. S L ~’

Al realizar la comparacion con lo encontrado en el estado delatécnica yJo presehtado por el
opositor, se puede establecer que el objeto a patentar no: es idénﬂco alarte anterior, porfo
tanto la solicitud goza de novedad. . S ¢

Evaluacién del nivel inventivo:

El artuculo 18 de la Decisién 486 de la Comision de Ia Comunidad Andina es blece ‘Se
considerard que una invencién tiene nivel lnventlvo, sl pare: uha persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondisnfe esa Invencién no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”

El nivel inventivo se evalud por comparacién entre lo solicitado y lo encontrado en el estado
de la técnica, que tiene relacion con el objeto reivindicado.

La respuesta al problema técnico que se pretendia resolver, que era mejorar la eficacia y/o
potencla de las composiciones, las cuales contienen justo la mitad o atn una cuarta parte de
orlistat, mlnlmizando los efectos secundanos indeseados, como por ejemplo, la perdida anal

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 352 26 85. Linea 800-910 165
Web: www.sic.gov.00 e-mall: info@slic.gov.co

- Begotd D.C. - Colombia
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Indusicia y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION - .-3G 975
P;::} la cuél se otorga una patente de invencion

CERTIRCADO 8501
Rad."N° 00-68855

de aceite, no podia predecirse con los conocimientos normales £ l2 materia y la solucién
propuesta suministra un efecto especial que puede ser tomado como un aporte a la
tecnologia. Esta solucion tampoco se evidencia en los argumentos nresaentados por el
opositor.

Analizando la tabla 1, donde se muestran resultados in vivo (ver folio 21), se puede apreciar
que hay una disminucién en la cantidad de aceite libre en muestras de heces, frente a la
referencia o patron, de igual manera la grasa excretada por porcentaje de ingesta de grasa,
es mayor en relacién con el patrdn de comparacion.

Las reivindicaciones de la solicitud en estudio mencionan una composicién fanmacéutica de
orlistat que contienen ésteres grasos de polioles tales como trilaurin, trimiristin, tripalmitin,
tristearin de polioles (como sucrosa, glicerol), donde dichos excipientes le dan a la
composicion una caracteristica que le concede un efecto diferenie o especial, como se
constata en la tabla 1 de resultados, lo cual puede considerarse como un aporte a la técnica
por no ser obvias para uha persona versada en la materia, ello 1o se révela en los
argumentos presentados por el sefior opositor, ni en los documentos por &l presentados.

Aun cuando el documento WO 00/09123 citado como referencia por el opositor, revela
composiciones de orlistat junto con tripalmitin, éste documento es de fecha posterior a la

fecha de prioridad de la presente solicitud, por lo cual no se tuvo en cuenta en el estudio de
Fondo de la misma. '

Ahora bien, efectuado nuevamente el andlisis a la soficitud frente a los argumentos del
opositor, se puede establecer que el resultado obtenido, es decir, la composicion
farmacéutica de orlistat con ésteres de acidos grasos de polioles, resulté ser inesperado.

De los documentos presentados por el opositor, se enconiré gue en ninguno de ellos se
proponia una composicién farmacéutica de orlistat con los ésteres grasos de nolioles que se
encuentran en el capitulo reivindicatorio de la actual solicitud, ni resultada’ que solucionaran
o sugirieran la solucién al problema técnico planteado en la solicitud en estudlo. = . . .orups
» ) e E CR.ET&K]U Cyided
soRITG SEORD T

Por lo tanto, el objeto de la presente solicitud no es 55%35#? \una-persona’det sﬂc%um T
?‘3‘&;@ del-estago-dala”
o | BENTE ? O

normalmente versada en la materia, ni se deriva de mdn

: SRR
pod BL GRVET
Evaluacién de la aplicacién industrial: o

El articulo 19 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comyplidad Andingrsefiald qié
consideraré que una invencién es susceptible de aplicacién’ine Ustrial, cuando su objeto

Sede Centro: Carrera 13 No. 2780 £,508 2, 6,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 ©5. Linea 8800-810 165

Web: weav.sic.gov.co e-mail:
Bogoti D.C. - Colombla
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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

resoLucierG . 35979
~ Por la cual se otorga una paients de invencién

CERTIFICADO e
T 28601
Rad. N° 00-68855

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

En el presente caso, €l objeto de la solicitud puede ser producido en la industria.

SEXTO: Que de acuerdo con lo anterior, cumplen los requisitos indicados en el numeral
quinto de la presente resolucion, las reivindicaciones 1 a 21 conienldas en los folios 225 a
229, raz6n por ia cual este Despacho encuentra procedente concedar para las mismas el
\ ) privilegio solicitado.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se hace necesario modificar el titulo de
la invencion, el cual quedara de la siguiente manera: “COMPOSICION FARMACEUTICA DE
ORLISTATY ESTERES DE ACIDOS DE GRASOS DE POLIOLES”.

'RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposicion presentada por el doctor José Luis
Reyes Villamizar, en su calidad de apoderado de la sociedad Tecnoquimicas S.A., de
acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resoluclén
ARTICULO SEGUNDO: Otorgar privilegio de patente de invencién a la creacion
denominada; ,

{ " COMPOSICION FARMACEUTICA DE ORLISTAT Y ESTERES DE ACIDOS DE
GRASOS DE POLICLES "

Clasificacion IPC: A 81K 31/25.

: Réivindicacién(es): 1a21 Foho(s) 2252229, A
s nz' SFLE\‘ Jﬁﬁu]() ((' '''' ‘Jj e TS
co e Qfoc’mm LO‘WT ROV e
T'tular(es) F. HOFFMANN LAROCHEAG %ﬁw copLa ¥OT L pEretay
i, ﬂEﬁs(-"""? N/
OOﬂ E . T\ ‘ 3
=7oC

Domicilio(s): Basilea, Suiza. X L

. Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAM: Tr. 55A No, 38-50 Conmutador: 3820840
. w l,Fax 382 26 95. Llneaa%&w-mows
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Losschior  Christioan  do Fomidt, Loud Fudvary, Fbans Longsfold, Nearoe!
Sohmid , Bonatd HNaofortond Fonall, Foans Fleffon , Soseph Sandlio

Cortifecads No:28601

Blasifisacibn ntornacionad.  PEIF 31/25 21 Reivindicaciones
oo Subontes Vigents Desdle: 12/09/2000
Tbusta: 12/09/2020

t{g)mm&za/l% EP 99118179.3 13/09/1999

Que to whisitud do Butonte do Spvencitn o 0 68855 cumple con los
reguisitos frrovisdos em lus disposiciones logales vigentes, Boesolucitn o, 30975
de 21/11/2006, en lelimonie do ello se eslampa lo firma dol frincionard
competonte y el sollo do ests Einbidad,

Foperintondente do Industria y Comercio
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COMPOSICION FARMACEUTICA DE ORLISTAT Y
ESTERES DE ACIDOS GRASOS DE POLIOLES.

Solicitante : F. HOFFMANN-LA ROCHE A.G.

Clase "1 A61K 031/025

Patente No. : 28601~

Vigente desde : 12 de septiembre del 2000, concedida

mediante resolucién No. 30975 del 21 de
noviembre de 2006.

Yo, Sandra Castillo, a nombre de F. HOFFMANN-LA
ROCHE A.G. y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la
Resolucidén No. 36155 del 28 de diciembre de 2006, atentamente
presento junto con este memorial el Recibo No. 07-64,915 por
valor -de $250.000,00 que cubre la tasa por el mar:tenimiento
de la patente en referencia durante la anualidad comprendida
entre el doce (12) de septiembre de dos mil siete (2007) y el
doce (12) de septiembre de dos mil ocho (2008).

Bogota
Sefiora Jefe,

Qndra C illo
C.C. No. 51’889.691 de Bogota

COLO 12041 812 021 4
JFR\MVN\ID-106876\WPC12041
No. M-2007-106876\JFR

NIT 860.041.367-3
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