Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 63733
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencién

CERTIFICADO
Rad.PCT/10-132213

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 25 de octubre de
2010, con el N° 10-132213-00000-0000, por la sociedad F. Hoffmann — La Roche A.G., a
través de apoderado, entro a fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada
“NUEVAS PIRIDIN-2 —ONAS Y PIRIDAZIN- 3—-ONAS SUSTITUIDAS", que corresponde a
la solicitud internacionai PCT/EP2009/057320 del 15 de junio de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 638 del 15 de febrero de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: 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 los campos de fa tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién
industrial.”

CUARTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 8 y 10 contenidas en los folios
129 a 132 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia,
este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

Tal como esta contemplado en el articulo 14 de la Decision 486, los usos no son susceptibles
de proteccion, se protegen los productos © procedimientos, donde el producto esté
correctamente definido por su conformacion o su composicion y los procedimientos por la
serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a un producto ni a un
procedimiento, sino que es simplemente la aplicacidn industrial de esos productos o
procedimientos. La reivindicacion 11 visible a folio 132 del expediente administrativo no
puede ser objeto de patente de acuerdo con lo establecido en la norma en comento, por
cuanto estan referidas al uso de los compuestos y composiciones de las primeras

reivindicaciones y por lo tanto no es posible conceder para ella el privilegio de patente
solicitado.

Que por su parte, no se acepta la reivindicacién 9 contenida en el folio 132, por cuanto esta
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se refiere a métodos de tratamiento los cuales no pueden ser objeto de patente de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 lit. d) de la referida Decision 486, en razén a
que alli se establece que no serén patentables: " Jos métodos terapéuticos o quirirgicos para
el tratamiento humano o animal, asi como fos métodos de diagnostico aplicados a los seres
humanos o animales”.

QUINTO: Que por su parte, el articulo 30 de la Decisién 486 de la comision de la Comunidad
Andina sefiala: “Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion.

Las reivindicaciones podran ser independientes o dependientes. Una reivindicacion 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 ¢ mas reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacion dependiente
miltiple”

En cuanto a la reivindicacion 12 contenida en el folio 132 del expediente administrativo, se
tiene que es una reivindicacién que no se ajusta a los pardmetros establecidos en el articulo
30 anteriormente transcrito por cuanto es redundante, no es clara y no presenta alguna
caracteristica técnica adicional a lo reclamado en las reivindicaciones 1 a 8 y 10.

Por lo anterior, la reivindicacion 12 no puede considerarse dentro del presente estudio y, en
consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella el privilegio de patente solicitado.

SEXTO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el titulo de la invencién, el cual
quedara de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIDIN- 2-ONAS Y
PIRIDAZIN —3—ONAS SUSTITUIDAS COMO MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA
BTK"

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencién a la solicitud que entré en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titulada:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE PIRIDIN- 2-ONAS Y PIRIDAZIN- 3-ONAS
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SUSTITUIDAS COMO MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DE LA BTK "

Clasificacion IPC: A 61 K 31/501, A 61 P 9/02; C 07 D 401/10, 401/14,
Reivindicaciones: 1a8y 10  Folios: 129 a 132.

Titular: F. HOFFMANN — LA ROCHE A.G.

Domicilio: Basilea, Suiza.

Inventores: Nolan James Dewdney, Rama K. Kondru, Bradley E. Loe,
Yan Lou, Joel Mcintosh, Timothy D. Owens y Michael Soth.

Prioridad N°: 61/075,277 Fecha: 24 de junio de 2008 Pais: US
Solicitud internacional N°: PCT/EP2009/057320 Fecha: 15 de junio de 20089.

Vigente desde: 15 de junio de 2009 Hasta: 15 de junio de 2029

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencidn solicitada para las reivindicaciones
g, 11 y 12 contenidas en el folio 132 del expediente administrativo, de acuerdo con las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decision 486 de la Comision de la 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.

ARTICULOQ 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 e! contenido de la presente resolucién a la doctora Alicia
Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de F. Hoffmann — La Roche A.G., 0 a quien
haga sus veces, entregandole copia de la misma y advirtiendole que contra ella procede el
recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser
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interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a
ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 29 Oct 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLC

Coctora

ALICIA LLOREDA RICAURTE
illcco@lloredacamacho.com
notificacionespatentes@Mlloredacamacho.com

Elaboré; Dayron Alexander Ramirez Reyes ©
Revis6: Gloria Jacqueline alfonso Rozo ¥
Revist: Andres Casas Santofimio ¥

Revist: Jose Luis Salazar Lopez ™

Aprobd: Jose Luis tondofNo Fernandez ™

Péagina 4 de 4
Al contestar favor indique el numero S Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5670000
de radicacién que se indica a continuacion: Sede CAN: Av, Carrera 50 No. 26- 55int, 2 Tel 5737020
Cod Verificacién: 1624147797 Call Center 5920400. Linea gratuita Nacional 01?0&910165

Weh: www.sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.gov.co
Bogota D.C. Colombia



