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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 1
E, S. D. ‘

Re: P1.-GLAXO GROUP LIMITED.-Expediente nimero
01-063.015.-

1. Me refiero al memorial de sustitucién de poder presentado a ese
Despacho el 31 de Agosto de 2004,

' ’ 2. Por medio del presente, atentamente me permito manifestar a ese
f Despacho, que hubo un cambio de Representante Legal para todos los
asuntos de la Propiedad Industrial en Bogotd de GLAXO GROUP
LIMITED, una sociedad organizada y existente de conformidad con las
leyes de Inglaterra y Gales, domiciliada en Greenford, Middlesex,

Inglaterra.

3. En consecuencia, atentamente solicito a ese Despacho reconocerme
personeria, en este asunto, de conformidad con el documento de
Representacién Legal para todos los asuntos de la Propiedad Industrial en
Bogotd de la sociedad GLAXO GROUP LIMITED, otorgado a favor del
- SUSCRITO (GUSTAVO TAMAYO) y/o a la doctora ALICIA LLOREDA y/o
% al doctor IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ de acuerdo con
la copia debidamente autenticada ante Notario Publico que adjunto al
presente expediente (Articulos 26 y 39 de la Decision 486 de la

Comunidad Andina de Naciones).

4. Anexo al presente acompafio fotocopia, de:

(a) Documento que acredita al SUSCRITO y/o a la doctora ALICIA
LLOREDA y/o al doctor IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE
ALVAREZ en los términos del paragrafo 19. del Articulo 543 del
Decreto-Ley 410 de 1971, como Representantes Legales en
Bogotd para todos los asuntos relacionados con la propiedad
industrial de la sociedad GLAXO GROUP LIMITED, una
sociedad organizada y existente de conformidad con las leyes
de Inglaterra y Gales, domiciliada en Greenford, Middlesex,

Inglaterra.



(b) Certificacion Notarial expedida el 26 de Agosto de 2004; y

(c) Traduccién Oficial No. 2004-09-02-440 correspondiente a las
partes pertinentes del documento anterior, también
debidamente legalizada hasta por el Ministerio de Relaciones
Exteriores bajo el nimero 258650 de 3 de Septiembre de
2004.

5. Finalmente, llamo la atencion de ese Despacho al hecho de que la
copia auténtica del documento que me acredita para actuar como
» Representante Legal de la sociedad peticionaria, reposa en el Expediente
dl ndmero 98-032.525.

6. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y continuar con el
tramite correspondiente.

T.P. 37.172
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Yo, el infrascrito, Martin Emil BUCHNER, Notario Pablico de la Ciudad de
Londres, Inglaterra, por Ila Autoridad Real debidamente admitido y
Juramentado,

CERTIFICO:

QUE es auténtica la firma suscrita al pie del adjunto Poder, por ser del puiio
y letra del Sefior Don Peter John GIDDINGS, cuya identidad me consta,
Apoderado de la Sociedad inglesa denominada “GLAXO GROUP
LIMITED”, Sociedad legalmente constituida y existente de acuerdo con las
leyes de Inglaterra, e inscrita en la Oficina de Registro de Sociedades bajo' el
ntmero 305979, con domicilio social en Glaxo Wellcome House, Berkeley
Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, Inglaterra;

. QUE el citado Sefior Don Peter John GIDDINGS estd debida y
suficientemente autorizado para firmar documentos de esta clase, en virtud
del Poder otorgado en su favor por la referida Sociedad fechado el 30 de enero
de 2003, una copia del cual he tenido a la vista;

Y QUE los objetos para los cuales se otorgd dicho Poder se encuentran dentro
de los objetos o actividades de la citada Sociedad, de acuerdo con la Escritura
Constitutiva v los Tistatutos Socinles, los cuales he tenido a la vista.

Y PARA QUE CONSTE donde y como eonvenga y fuere necesario expido ol
presente Certificado que {irmo y sello en dicha Ciudad de Londres, el dia de
hoy veintiseis de agosto del afio dos mil cuatro.

Emil BUCHNER

DI PINNA
A Pieendilly London W01
Toluphome: 144 ()20 T208 2000 Foesimilo: +44 (920 7208 006G DX No, 48621 Piceadilly 2
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Has been signed by Martin E Buchner '
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. .Los'abajo firmados, GLAXO GROUP LIMITED, una
‘ isociedad organizada y existente de conformidad con
‘las leyes de Inglaterra y Gales..
i

@ )con domicilio en Glaxo Wellcome House

Berkeley Avenue
Greenford Middlesex UB6 ONN
inglaterra

‘nombramos por el presente a ALICIA LLOREDA y/o
GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA
y/o ENRIQUE ALVAREZ, domiciliados en Bogota,
| Colombia, con oficinas en dicha ciudad, Calle 72 No.
|583 piso 60., nuestros representantes legales y
verdaderos en Bogota, con facultades para recibir
notificaciones y nombrar apoderados judiciales o
extrajudiciales, con el fin de dar cumplimiento al
paragrafo 1o. del articulo 543 del decreto 410 de
1971.

Los doctores ALICIA LLOREDA y/o GUSTAVO
... TAMAYO y/o IGNACIO SANTAMARIA y/o ENRIQUE
d. AL VAREZ, o los apoderados que cualquiera de ellos
designe, quedan especiaimente facultados para
* representarnos ante las autoridades colombianas,
administrativas, judiciales o de policla, en todos los
tramites relativos a la propiedad industrial, a cuyo
efecto les facultamos para dar ante dichas
autoridades todos los pasos necesarios al objeto
indicado; elevar solicitudes, declaraciones, reclamos,
recursos y presentar desistimientos; formuiar
descripcibnes, enmiendas, limitar el alcance de las
solicitudes, presentar oposiciones y apelaciones;
instaurar  cancelaciones, renunciar tfotal o
parcialmente a los registros, abonar todos los
impuestos y cuotas y efectuar todo otro pago
determinado por la ley; recibir todos los documentos
y valores, dando el descargo respectivo; llenar
cualesquiera otros requisitos y tomar, en fin, todas
las medidas que creyeren conducentes al resguardo
de nuecstros intereses; y en caso de producirso
oposicién, pasando los antecedentes a los tribunales,
< Juedan facultados para tomar intervencién como
B demandantes o demandados ante los jueces que
F¥sean competentes, pudiendo transar, someter a
™™ arbitros, desistir, percibir y apelar, con todas las
demas facultades gue resulten necesarias, y por el
presente declaramos desde ahora vélido y bueno
cuanto dichos representantes y/o los apoderados que
cualquiera de ellos nombre hicieren en nuestro
beneficio.

Asimismo, facultamos a los doctores ALICIA
LLOREDA y/o GUSTAVO TAMAYO y/o IGNACIO
SANTAMARIA y/o ENRIQUE ALVAREZ, para
solicitar en la Oficina de Propiedad Industrial la
protocolizacion de este documento y de cualquier
poder que cualquiera de ellos otorgue a nombre
nuestro.

Dado y firmado e

2755 |
The undersigned, GLAXO GROUP LIMITED, a _5)
|

corporation organized and existing under the laws of
England and Wales. |

domiciled at Glaxo Wellcome House
Berkeley Avenue
Greenford Middlesex UB6 ONN
Great Britain

hereby appoint, ALICIA LLOREDA and/or

GUSTAVO TAMAYO and/or IGNACIO SANTAMARIA
and/or ENRIQUE ALVAREZ, of Bogota, Colombia,
with offices in said town, Calle 72 No. 5-83, Sixth
Floor, our true and legal representatives in Bogota,
with power to receive notifications and to appoint
judicial or extrajudicial agents, so as to comply with
paragraph 1o. of article 543 of decree 410 of 1971.

Doctors ALICIA LLOREDA and/or GUSTAVO
TAMAYO andlor IGNACIO SANTAMARIA and/or
ENRIQUE ALVAREZ, or the agents by any one of
them appointed, are especially empowered to
represent us before the administrative, judicial or
police authorities of Colombia, in all proceedings
pertaining to industrial property, for which purpose we
authorize them to take before the said authorities all
the necessary steps for the said end; to file petitions,
declarations, claims, recourses and withdrawals, to
draw up specifications; to file amendments, to limit
the scope of applications, file oppositions; file
cancellations total or partially waive registrations, to
pay all installments and effect all other payments
prescribed by law; to receive proper receipts, to
comply with all other requirements and, in short, to
take all those measures which they may deem fit for
the protection of our interests; and in case of
opposition, where the proceedings be passed over to |
the courts, we authorize said agents to act on our
behalf, as complainants as well as defendants, before ‘
the compotont judges, with full powers to make |
arrangements, to submit to arbitrators, to desist, to
collect, to appeal and, in short, with all such further
powers as may be required, and we hereby declare
from now on as valid and good all that said
representatives and/or the agents by any one of them
appointed may do for our benefit.

We also authorize doctors ALICIA LLOREDA
andlor GUSTAVO TAMAYO andlor IGNACIO
SANTAMARIA and/or ENRIQUE ALVAREZ, to apply
for protocolization of this document and of any power
of attorney by any one of them conferred in our name,
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| Exteriores y del Commonwealth Por el Secretario de Estado

Si este documento se va a usar en un pais que no es parte de la Convencion
de La Haya del 5 de octubre de 1961, debe presentarse en la seccion
consular de la mision que representa a ese pais. Una apostilla o certificado de
legalizacion Unicamente confirma que la firma, sello o estampilla sobre el
| documento es autentica. No significa que los contenidos del documento sean
correctos o que la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth apruebe los

contenidos.

. Traducido a mi mejor saber y entender, este dia 2 de septiembre de 2004,
| en la ciudad de Bogota, D.C., por Anita Escobar de Tamayo, Traductora Oficjal,

Res. 2177 de 1989, Ministerio de Justicia, Republica de Colombia.

TRADUCTOR oricy
AL
RESOLUCION 2177

ANITA ESCOBAR DE TAMAYO
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCIZA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 01-63015

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 531, DE
FECHA 29 DE AGOSTO DE 2003, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de
publicacion en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el
examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

St NO X

Carreya13 No. 27-00Pisp 5y10
Coimvmtador: 334 12 21-2-34
Faot 281 31 25 el nfo@EC.goOV.00
Santa Fe de Bogotid D.C. - Colombia

G 236
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C., Agosto 22 de 2006

Abogado

GUSTAVO TAMAYO

ASUNTO Radicacion No. 0{ o0&’ o1S
Tramite 002
Evento 001
Actuacion “43Q
Oficio No. 9 7 8 9
Folios 0

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de
invencion, realizado segun lo establece el articulo 45 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico:
Titulo de la solicitud: "Nuevo derivado de Androstano Antiinflamatorio”.

1. Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capitulo descriptivo
comprendido en los folios 9 - 88 y el capitulo reivindicatorio de los folios 89 — 97
de la solicitud.

2. Objeto de la Invencién

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en:

Las reivindicaciones 1 — 9 se refieren al compuesto de férmula (1):

CHF
o] Id

, Su polimorfo y sus formas cristalinas solvatadas
con acetona, THF, isopropanol, metil etil cetona, DMF.

La reivindicacion 10 se refiere al uso de un compuesto de Formula (1)
Las reivindicaciones 11, 13, 14 se refieren a una composicién farmacéutica que

contiene un compuesto de Formula (I). Y opcionalmente otro compuesto activo,
como un agonista del adrenoreceptor Beta-2.



La reivindicacion 12 se refiere a una formulacion farmacéutica que contiene un
compuesto de Férmula (1), propelente, surfactante y cosolvente.

La reivindicacién 15 se refiere a una composicion farmacéutica que contiene un
compuesto de Férmula (1) y un inhibidor de PDE4.

La reivindicacién 16 se refiere a un método de tratamiento que consiste en
administrar un compuesto.

Las reivindicaciones 17 — 18 se refieren a un proceso para preparar un
compuesto de formula (1), que consiste en alquilar un compuesto de formula (Ii).

Las reivindicaciones 19 ~ 20 se refieren a un proceso para preparar un cristal
de un compuesto de formula (1).

Las reivindicaciones 21 — 23 se refieren al compuesto de formuia (il), su sal de
diisopropil etil amina cristalina.

Las reivindicaciones 24 — 26 se refieren a un proceso para preparar un
compuesto de férmula (Il).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de un compuesto anti
inflamatorio y anti alérgico.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona el

Jm
compuesto de formula (l): © 7 ° , su polimorfo y sus formas cristalinas
solvatadas con acetona, THF, isopropanol, metil etil cetona, DMF.

El objeto de la invencion definido anteriormente se clasificé de acuerdo con la
iPC:
A 61 K 31/58; A 61 P 5/44 /| 11/06 // 11/08; C 07 J 31/00 // 17/00.

También se reivindica prioridad de las Solicitudes de Patente de Gran Bretaia
GB 0019172.6 del 5 de agosto de 2000 y GB 0108800.4 del 7 de abril de 2001,
con respecto a las cuales, la fecha de presentacion de la actual solicitud cumple
el plazo maximo permitido.

3. Excepciones a la Patentabilidad

El articulo 20 de la Decision 486 establece: “No serén patentables: d) los métodos
terapéuticos o quirtrgicos para el tratamiento hurano o animal, asi como los métodos
de diagndstico aplicados a los seres humanos o a animales”

La reivindicacién 16 se refiere a un método de tratamiento que consiste en
administrar un compuesto.

Se observa que el método de tratamiento de la reivindicacion 16 que
comprende administrar un compuesto, no es patentable de acuerdo con la
norma citada, que especifica que los métodos terapéuticos para el tratamiento
humano o animal no son patentables.

En conclusién, el método de tratamiento de la reivindicacién 16, que comprende
administrar un compuesto, no es patentable de acuerdo con el Art 20, literal d),
de la decision 486.



4. Usos

El articulo 21 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece
que: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la
técnica, de conformidad con el articulo 16 de la presente Decision, no seran objeto de
nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente
comprendido por la patente inicial”.

El articulo 14 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que
“Los Paises Miembros otorgarén 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 susceplibles de aplicacion industrial’.

El Articulo 19 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece
que “Se considerara que una invencion es susceptible de aplicacion 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.”

La reivindicacion 10 se refiere al uso de un compuesto de Férmula (1).

Se aclara que, de acuerdo con el Art 14, no se puede otorgar patente a usos
porque estos no son un producto ni un procedimiento tecnolégico.

De otro lado, de acuerdo con el Art 19, se considera que los usos no tienen
aplicacion industrial porque no se refiere a un tipo de produccion 6 utilizacion
en ningtin tipo de industria.

5. Unidad de Invencion

El articulo 25 de la Decision 486 establece: “La solicitud de patente solo podra
comprender una invencion o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera
que conformen un unico concepto inventivo”.

En una solicitud de patente se puede reivindicar:

a) una sola invencion; o

b) un grupo de invenciones relacionadas entre si por un Gnico concepto inventivo.
Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo Gnico que
relaciona las invenciones debe ser técnico, cumplir por si mismo con los requisitos de
novedad y nivel inventivo, y ser comin a todas las reivindicaciones.

Se observa que las reivindicaciones 11, 13, 14, 15, que se refieren a una
composicion farmacéutica que contiene un compuesto de Formula (I). Y
opcionalmente otro compuesto activo, como un agonista del adrenoreceptor
Beta-2, no mantienen el principio de la unidad de invencion porque cada uno de
los principios activos tiene estructuras quimicas muy diferentes entre si.

Debe hacerse la correccion respectiva.

6. Con respecto a los Art. 28 y 30 de la D 486

El articulo 28 de la Decision 486 establece: “La descripcion debera divulgar la invencién
de manera suficientemente clara y completa para su comprension y para que una
persona capacitada en la materia técnica correspondienfe pueda ejecutaria. La
descripcion de la invencién indicara el nombre de la invencion e incluiré la siguiente
informacion:

a) el sector tecnolégico al que se refiere o al cual se aplica la invencién;
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b) Ia tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese util para la comprension y
el examen de la invencion, y las referencias a los documentos y publicaciones
anteriores relativas a dicha tecnologia;

c) una descripcion de la invencién en términos que permitan la comprension del
problema técnico y de la solucion aportada por la invencion, exponiendo las diferencias
y eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior;

d) una resefia sobre los dibujos, cuando los hubiera,

e) una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar
a la practica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos
pertinentes; y,

f) una indicacién de la manera en que la invencién satisface la condicién de ser
susceptible de aplicacion industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o de la
naturaleza de la invencion.

El articulo 30 de la Decision 486 establece: “Las reivindicaciones definiran la materia
que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente susfentadas por la descripcién.

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacién
seré 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 miltiple”.

La descripcion divulga la invencion de manera suficientemente clara y completa
para su comprension, tal como lo establece el Art 28 de la decision 486 de la
Comisién Andina. Menciona el sector tecnolégico al que pertenece, los
antecedentes de la técnica, la divulgacion del problema técnico, la solucion
propuesta y la ventaja frente a la tecnologia anterior.

Pero en el folio 11 se menciona una formula (8) que no tiene relacion con el
contexto. Debe hacerse la aclaracion del caso.

7. Conclusion

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacion de la presente
comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se
denegara la patente.



Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
e), del capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.
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ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Diy}g‘ n de Nuevas Creaciones.
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| . El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha
AR T
CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
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