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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 32301
Por la cual se otorga una patente de invencién

CERTIFICADO
Rad. PCT/10-144468

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

CONSIDERANDOQ:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 18 de noviembre
de 2010, con el N° 10-144468-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Reata Pharmaceuticals
Inc., entré a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada "MODULADORES
DE INFLAMACION ANTIOXIDANTES: DERIVADOS DEL ACIDO OLEANOLICO CON
HOMOLOGACION C-17", que corresponde a la  solicitud internacional
PCT/US2009/041176 del 20 de abril de 2009.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 631 del 22 de agosto de 2011, habiéndose presentado oposicién por parte de
la(s) sociedad(es) Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A., la(s) cual(es) una vez
fue(ron) estudiada(s) por el Despacho, no desvirtud la patentabilidad del objeto en estudio
como se analizara mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 22085, notificado por
fijacién en lista el 04 de diciembre de 2012, se requirié a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién 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 concesion de la patente

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-144468-00011-0000 del
17 de Abril de 2013, respondi6 oportunamente el requerimiento formulado y presentd
nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 16 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, comogquiera que se ajusta a las prescripciones
contenidas en el articulo 34 de la Decisién 486

Andlisis de la oposicién presentada por la sociedad Laboratorio Franco Colombiano,
Lafrancol S.A.
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La sociedad opositora argumentd que la solicitud en estudio incumple los requisitos de
patentabilidad: novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial.

Por su parte, la sociedad opositora sefiald que las composiciones y combinaciones
farmacéuticas que comprenden derivados del &cido oleandlico como kits y articulos
fabricados, utiles para sintetizarlos, son practicas y eventos conocidos en la industria
farmacéutica. No existe ninguna novedad ni nivel inventivo sobre estos preceptos.

Asimismo, la sociedad opositora afirmd que los compuestos atorvastatina, rosuvastating,
imatinib, capecitabina, simvastatina, entre otros, que forman parte de las composiciones
farmacéuticas que se reclaman son moléculas gque se encuentran descubiertas y plenamente
identificadas en el sector quimico-farmacéutico. De esta manera, el oponente cita el libro "The
Merck Index” en donde se encuentran el principio activo atorvastatina. Ademas, el oponente
cita algunos documentos patente que mencionan dichas moleculas.

Frente a la oposicion presentada la solicitante adjunté un nuevo capitulo reivindicatorio
mediante escrito radicado bajo el N° 10-144468-00007-0000 del 30 de mayo de 2012 en
donde las antiguas reivindicaciones 1y 2 se modificaron ligeramente con el fin de requerir un
enlace doble entre C1 y C2. Las antiguas reivindicaciones 6-44, 51-113, 115-116, 118-121y
123-236 no se incluyeron en este capitulo reivindicatorio y se adicionaron nuevas
reivindicaciones 15 a 30 que se encuentran soportadas en las anteriores reivindicaciones.

Por su parte, |a solicitante adjuntd otro capitulo reivindicatorio modificado mediante escrito
radicado bajo el N° 10-144468-00011-0000 de! 17 de abril de 2013, en el cual hizo otras
restricciones al capitulo reivindicatorio presentado anteriormente.

Analizadas las razones anteriormente expuestas, se concluye que el opositor falld en
demostrar porqué el objeto de la solicitud carece de novedad y de nivel inventivo como lo
insinud inicialmente, La sociedad opositora no suministra algin elemento técnico que
permita realizar un juicio comparativo, ni tampoco presenta anterioridad 0 documento con
el que pueda soportar lo afirmado.

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los argumentos
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presentados por la sociedad opositora no estan debidamente sustentados, por lo mismo,
no prosperan frente a la solicitud que aqui se analiza, como elementos que permitan
desvirtuar su patentabilidad.

QUINTO : Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina “Los paises miembros oforgarén patentes para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos fos campos de la tecnologia,

siempre que sean nuevas, tengan nivel invenlfivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial.”

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicacion{es) 1 a 16 incluidas en el radicado bajo
el N° 10-144468-00011-0000 del 17 de abril de 2013 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 la modificacion presentada por la sociedad soficitante, y
teniendo en cuenta el objeto concedido, se modifica el titulo de la invencion el cual quedara
de la siguiente manera: “DERIVADOS DE ACIDO OLEANOLICO HOMOLOGADO c¢-17 CON
UN GRUPO CIANO-ENONE EN EL ANILLO-A",

RESUELVE:

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

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

“DERIVADOS DE ACIDO OLEANOLICO HOMOLOGADO C-17 CON UN GRUPO CIANO-
ENONE EN EL ANILLO-A "
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Clasificacion IPC: C07J63/00; A61K31/56; A61P25/28.

Reivindicacién(es): 1 a 16 incluida(s) en el radicado bajo el N° 10-144468-00011-0000.

Titular(es): REATA PHARMACEUTICALS INC.

Domicilio(s): irving, Texas, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Xin Jiang, Xiaofeng Liu, Jack Greiner, Stephen S. Szucs y Melean
Visnick.

Prioridad(es) N°: 61/046,366  Fecha: 18 de abril de 2008 Pais: US.
61/111,294 Fecha: 4 de noviembre de 2008 Pais: US

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/041176 Fecha: 20 de abril de 2009.

Vigente desde: 20 de abril de 2009 Hasta: 20 de abril de 2029

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligacicnes establecidos en la
Decision 486 de la Comision de ta Comunidad Andina y en las deméas 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)
Reata Pharmaceuticals Inc., y a la(s) sociedad(es) opositora(s) Laboratorio Franco
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Colombiano, Lafrancol S.A., entregandoles copia de la misma y advirtiéndoles que contra
ellas procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el
cual podra ser 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 28 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLO
Doctar{a)

DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co

Doctor(a}
TITO NOE PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com; msalazar@lafrancol.com

Elabors: Lina Patricia Forero Tobaria ©
Revisd: Gloria Jacqueling Alfonso Rozo ¥
Revisa: Jose Luis Salazar Lopez ©
Aprobd: Jose Luis Londofo Femandez ¥
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