Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLucion No: 43884
Por fa cual se otorga una patente de invencién

CERTIFICADO
Rad.PCT10-74430

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de junio de 2010,
con el N° 10-074430-00000-C000, por {a(s) sociedad(es) Lg Life Sciences Limited, entrd a
fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada “COMPUESTOS INHIBIDORES
DE DEPEPTIDIL PEPTIDASA-IV, METODOS DE PREPARACION DE LOS MISMOS, Y
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN COMO AGENTES
ACTIVOS" que corresponde a la solicitud internacional PCT/KR2008/007543 del 19 de
diciembre de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 630 del 21 de julio de 2011 habiéndose presentado oposicion por parte de la(s)
sociedad(es) Procaps S.A, la(s) cual(es) una vez fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no
desvirtué la patentabilidad del objeto en estudio como se analizard mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 1691, notificado por
fijacion en lista el 05 de febrero de 2013, se requirié a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o
cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para la concesién de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-074430-00007-0000 del
16 de abril de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presento
nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 9 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo
de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptd el nuevo
capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas
en el articulo 34 de la Decisi6n 486.

Andlisis de la oposicién presentada por la sociedad PROCAPS S.A .

La sociedad opositora Procaps argumenta que el documento W02006104356 afecta la
patentabilidad de la materia reivindicada porque divulga compuestos derivados de 2-
amino-4oxcbutil qgue presentan actividad inhibitoria contra la dipeptil peptidasa-IV (DPP-1V)
métodos de preparacion y composiciones farmacéuticas de los mismos, la sociedad
opositora argumenta que la unica diferencia existente entre la materua reclamada en la
solicitud y la divulgada en el documento WO02006104356 es la presencia de un grupo
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hidroxilo o carbonilo en la formula 4 de la solicitud. Por lo anterior, la sociedad opositora
concluye gque la solicitud presentada carece de nivel inventivo ya que para una persona
versada en la materia son simplemente opciones de disefio.

Frente a tales argumentos, la solicitante no da respuesta a la oposicién presentada por la
sociedad Procaps.

Respecto al documento presentado por la sociedad (es) opositora (s) Procaps S.A, esta
Oficina encuentra que aungque el documento WOQO2006104356 divulga compuestos
derivados de 2 amino-oxobutil con actividad inhibitoria contra la dipeptil peptidasa-IV (DPP-
IV), los compuestos de la solicitud difieren estructuralmente de los divulgados en el
documento D1 en que el X del compuesto de férmula (1) esta sustituido con hidroxilo o
carbonilo, ademas, los compuestos reivindicados en la presente solicitud muestran
selectividad sobre estos receptores DPP-IV cuando son evaluados contra receptores DPP-
ll, DPP-VIIl Y DPP-IX. Por lo tanto, este Despacho concluye que las ensefanzas del
documento W0O2006104356 no anticipan los elementos caracteristicos de tos compuestos
reivindicados, por lo que no prosperan como elementos que permitan desvirtuar la
patentabilidad de la solicitud que aqui se analiza.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la

Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros 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 la(s) reivindicacién(es) 1 a 9 cumple(n) los requisitos
indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este Despacho encuentra
procedente conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

SEPTIMO: Que de acuerdo con e! objeto concedido se modifica el titulo de la invencion, el
cual quedara de la siguiente manera: “Derivados 2-amino-4-oxobutil hidroxipiperidin-2-ona

como inhibidores de dipeptidil peptidasa-iv, sus métodos de preparacion, y compaosiciones
farmacéuticas que los contienen como agentes activos "

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposicién presentada por la(s) sociedad(es)
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Procaps S.A., de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente
Resolucién.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar patente de invencién para la creacion titulada:
“DERIVADOS 2-AMINO-4 OXOBUTIL HIDROXIPIPERIDIN-2-ONA COMO I{VHIBIDORES
DE DIPEPTIDIL PEPTIDASA-IV, SUS METODOS DE PREPARACION, Y
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN COMO AGENTES
ACTIVOS "

Clasificacion IPC: CO7D 471/104.
Reivindicacion(es): 1 a 9 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-074430-00007-0000.
Titular(es): LG LIFE SICIENCES LIMITED.

Domicilio(s): Sell, Republica de Corea.

Inventor(es): Chang-Seok LEE, Hyeno Joo YIM, Kyoung-Hee KIM, Jaeick LEE, Sung-
Hack LEE, Kyu Woong LEE, Hee Bong LEE, Wan Su Park y Changhee Min.

Solicitud internacional N°: PCT/KR2008/007543 Fecha: 19 de diciembre de 2007.
Prioridad(es) N°: 10-2007-0134887 Fecha: 21 de diciembre de 2007 Pals: KR.

Vigente desde: 19 de diciembre de 2008 Hasta: 19 de diciembre de 2028.

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decision 486 de la Comision de 1a Comunidad Andina y en las demas disposiciones legales
vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se
debera cancelar la tasa anual de mantenimiento, conforme lo dispone el articulo 80 de la
referida norma comunitaria.

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 resolucion a la(s) sociedad(es) LG
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LIFE SICIENCES limited, y a
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la(s) sociedad(es) opositora(s) Procaps S.A, entregandoles

copia de la misma y advirtiéndoles gue contra ella procede el recurso de reposicion, ante el

Superintendente de Industria y

Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la

notificacién o dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 30 Jul 2013
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLC

Doctor(a)
Luis Felipe Castillo Gibsone
info@castillograu.com

Doctor(a)
Eliana Isaura Moreno Bohérquez
negocios@optimun-co.com

Elabord: Diege Armando Galvis Sanchez ™
Revisd: Jeny Paota Villate Becerra *
Revisé: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez ¥
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