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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLucion No: 56933

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/11-070977

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 8 de junio de 2011,
con el N° 11-070977-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Theravance, Inc., entr6 a fase
nacional la solicitud de patente de invencion titulada “FORMAS CRISTALINAS DE UN
COMPUESTO 3-CARBOXIPROPIL-AMINOTETRALINA", que corresponde a la solicitud
internacional PCT/US2009/067271 del 9 de diciembre de 2009,

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 639 del 29 de febrero de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficic N° 23261, notificado por
fijacion en lista el 25 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 cardcter 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° 11-070977-00006-0000 del
19 de marzo de 2013, respondié oportunamente el reguerimiento formulado y presentd
nueva(s) reivindicacién(es) 1 a 14 que remplaza(n) las originalmente presentadas,
atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepto
el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones
contenidas en el articulo 34 de la Decision 488,

QUINTO: Que en virtud de Io dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la
Comisién 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 aplicacion
industrial "
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5.1. Objeto de la invencion.

El problema técnico consiste en suministrar formas cristalinas, sales y procesos para
prepararlas para el compuesto Acido (S)-4-((2S, 3S)-7-carbamoil-1,1-dietil-3-metoxi-
1,2,3,4-tetrahidronaftalen-2-ilamino)-2-ciclohexilmetil-butirico. Para resolver este problema
tecnico la solicitud en estudio proporciona una forma cristalina vy la sal clorhidrato cristalina
del compuesto acido (8)-4-((2S, 35)-7-carbamoil-1,1-dietil-3-metoxi-1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-2-ilamino)-2-ciclohexilmetil-butirico.

5.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 10 de diciembre de 2008, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de la cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontrd (encontraron) el
{los) siguiente(s} documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de prioridad

D1 CO10-70802 “Derivados de 3-carboxipropil- | 11 de diciembre de 2007*
aminotetralina y compuestos
relacionados como antagoenistas de
receptores gpioides p”

**  Equivale a la publicacién internacional W02009076408. Fecha de presentacién en
Colombia: 11 de Junio de 2010.

D1 divulga los intermediarios (S)—3-benciloxicarbonil-4-cyclohexyl-1-hidroxi-hutano-1-
sulfonato de sodio y bencil 2-(ciclohexilmetil)-4-hidroxibutanoato y el éster bencilico del &cido
(S)-2-ciclohexilmetil-4-oxo-butirico (Pag. 43 y 44).

5.3. Novedad.
Pagina2de 6
Al contestar favor indique el nomero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacidn que se indica a continuacidn: Call Center 5920400, Linea gratuita Nacional 01800-910165
Cod Verificacion; 1035420069 Web: www.sic.gov.ce e-mailk contactenos@sic.gov.co

Bogota D.C. Colombia




Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 56933
Por fa cual se otorga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/11-070977

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486: “Una invencién se consideraré
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al pablico por una
descripcion escrita u oral, utifizacion, comercializacién o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacion de la soficitud de patente 0, en su caso, de la prioridad reconocida”.

En el presente caso, los intermediarios reclamados en la solicitud no son nuevos, teniendo
en cuenta que las reivindicaciones 11 y 12 reclaman compuestos de las formulas 4, 5y 2
(pag. 10 def Radicado No. 11-070977-00006-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de la
solicitud estudiada, mencionadas en las reivindicaciones 11 y 12, y las reveladas en el (los)
documento(s) D1 que representa(n) el estado de la técnica:

Tabla 1
Caracteristicas esenciales D1 i
éster bencilico del acido (S)-2-ciclohexiimetil-4-oxo- éster bencilico del acido (S)-2- R
butirico de fdrmula 4 ciclohexilmetil-4-oxo-butirico (ejemplo de

preparacion 17¢).

Un aducto bisulfito del mismo de férmula 5:

(S)—3-benciloxicarbonil-4-cyclohexyl-1-

o 3 0\/0 hidroxi-butano-1-sulfonato de sodio
“Na
g

(ejemplo 17 a)

O /O Ester bencilico del acido (S)-4-((2S.3S)-
H’Nr@‘ H o\/© 7-carbamoil-1,1-dietil-3metoxi-1,2,3,4-
HW tetrahidronaftalen-2-ilamino)-2- ,
© ciclohexiimetil-butirico. (ejemplo 17 a)
2

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de los compuestos de las
reivindicaciones 11 y 12 habian sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1, por lo tanto,
la materia reivindicada no es nueva.
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Con respecto a la objecion por falta de novedad interpuesta por esta Oficina la salicitante argumenta
que “los productos intermedios se dan a conocer en la Preparacion 17 y el Ejemplo 17 de D1, los
cuales no estaban presentes en las solicitudes de prioridad de D1, pero se incluyeron como de fa
fecha de presentacion internacional de 10 de diciembre de 2008. En este sentido, el solicitante desea
llamar la atencién del sefior examinador sobre el hecho que esta fecha es la misma gue la fecha de
prioridad de la presente solicitud. Por lo tanto, D1 no puede ser una referencia para afectar fa

novedad de la presente invencion.”.

Con relacion a los anteriores argumentos esta Superintendencia se permite aclarar que en virtud de lo
establecido en el Articulo 16 de la Decision 486: “Sélo para el efecto de la determinacién de la novedad,
también se considerara dentro del estado de fa técnica, el contenido de una solicitud de patente en
tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacién o de prioridad fuese anterior a
la fecha de presentacién o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o
hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.”

En concordancia con lo anterior, el documento D1 se considera una anterioridad totalmente valida para
la afectacion de la novedad de las reivindicaciones 11 y 12 del actual capitulo reivindicatorio dado que
la fecha de presentacion del documento D1 fue el 11 de junio de 2010 la cual es anterior a la fecha de
presentacion de la presente solicitud gue corresponde al 8 de junio de 2011.

Por otra pane, la solicitante indica que “...e! articulo V de la opinién escrita emitida durante fa Fase
Internacional inform¢ de gue la presente solicitud cumple los requisifos de novedad y de actividad
inventiva...”.

Al respecto, es importante aclarar a la solicitante que los examenes realizados por otras oficinas no son
vinculantes y que esta Superintendencia s auténoma en el estudio de las solicitudes de patente.
Igualmente, con respecto al documento anexado se aclara que el mismo indica que el documento D1 se
considera como estado del arte relevante, igualmente que el documento D1 discute en el ejemplo 17 y
en el ejemplo de preparacién 17b los intermediarios objeto de las reivindicaciones 16 a 17 de la
presente invencion. En consecuencia dicho reporte internacional si  reconoce la relevancia del
documento D1 y su efecto sobre la patentahilidad de la presente solicitud.

SEXTO: Que de acuerdo con lo expuesto, en el presente caso la(s) reivindicacion{es) 1 a 10, 13 y 14,
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cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial de que trata el articulo 14 de la
Decision 486, por lo tanto hay lugar a conceder para ellas el privilegio de patente solicitado; asi mismo, se
niega el privilegio de patente para la(s) reivindicacion(es) 11 y 12 por carecer de novedad como se explicéd
anteriormente.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO:; 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 creacién titulada:

“FORMAS CRISTALINAS DE UN COMPUESTO 3-CARBOXIPROPIL-AMINOTET, RALINA

Clasificacion IPC: C07C231/24 // 237/48.

Reivindicacidn(es): 1 a 10, 13 y 14 incluida(s) en el radicado bajo el Ne 11-070977-00006-0000.
Titular(es): THERAVANCE, INC.

Domicilio(s): San Francisco, California, Estados Unidos de América,

Inventor(es): Sean Dalziel y Miroslav Rapta.

Prioridad(es) N°: 61/121,254 Fecha: 10 de diciembre de 2008 Pars: US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2009/067271 Fecha: 9 de diciembre de 2009.

Vigente desde: 9 de diciembre de 2009 Hasta: 9 de diciembre de 2029

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencion solicitada para las revindicaciones 11y 12, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: El titular tendr4 los derechos y las obligaciones establecidos en {a Decisién 486
de la Comisién de la Comunidad Andina y en las demas disposiciones legales vigentes sobre propiedad
industrial, precisando que para mantener vigente la patente se deberd 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 vy 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) Theravance,

Inc., .entregandole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra elta(s) procede el recurso de
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reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el
mornento de la notificacion o dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 27 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED ASTILLA

Deoctor{a)
DILIA RODRIGUEZ D°'ALEMAN

notificaciones@clarkemodet.com.co

Elabord: Emilse Cano Urrego ¥

Revis¢: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ™
Revist: Jose Luis Salazar Lopez "
Aprobd: Jose Luis Salazar Lopez ©
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