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| DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
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Referencia RESOLUCION : 53300

Fecha : 26/10/2009
Expedientis : 4-16685
Tramite 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y 1!
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO ||
A Actuacién : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidamente e solicite presentarse a este Despache ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
Q0 Piso Quinto (5), de |a ciudad de Bogota D.C., dentro dal término de cinco {5} dias habiles
contados a partir del envio de la presente citacidon, en horaric de 8:00 am. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personaimente & contenido de fa resalicion de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
gl asunto,

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente; 1a providencia en mencion se
notificard por edicto, el cual se fijard por el términc de diez (10) dias en el Centro de
Dacumentacion e Informacion.

Para su comodidad el texio completo de a resolucién se encontrara disponible en la pagina

web de Ja Entidad desde el dia habil siguiente al de su nofificacién, la cual podra ser

consultada desde un computador con accesa a Internst, &n la pagina www sic.gov.co, con &l

numerc de resolucion a través de la opcidn servicios en Iinea bases de datos - ofros
| ." servicios - consulta actos administrativos.

| En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso.

Secretaria General
| SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

o Bade Centra: Cagrers 13 te, 27-00 pises 2, 5, 7 y 10 PEX: 5870000
! Al contestar favar indloue el pdmers de Seda CAN: Ay, Carrers 50 No. 26- 65int, 2 Tei 5880070
radicaclén consignado gn al gtlcker Call Centar 6513240 . Linea 01800-510165

: Web: www slc.gov.co e-mall infodsic. fy.oo
‘ Bogata 0.C. Cakmbla
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

-

RESOLUCION % 5 3 = 4

Por la cual se niega una patente de invencidn

Rad. PCT/04-16685

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el articulo
3, numerat 30 del decreto 3523 de 2009, ¥

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la solicitud de patente de invencion titulada “DERIVADO DE INDENO[1,2-
C] ISCQUINOLINA Y METODOS PARA USAR LOS MISMOS", gue carresponde a la
solicitud internacional PCT/US 02/27585 de fecha 30 de agosto del 2002, fue radicada en
esta Superintendencia &l 25 de febrero del 2004 bajo el numero 04016885, para que se dé
comienzo a ta fase nacional en virtud del Tratade de Cooperacién en Materia de Patentes

(PCTY.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forra en cuanto a fos requisitos que debe llenarla
solicitud v cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto sin que se
hubieran presentadc oposiciones por parte de terceros.

TERGERQ: Que el articule 45 de (a Decisidn 486 de la Comisian de ta Comunidad Andina
establece que: “Si fa oficina nacional compstente encontrara que la invencién no &s
patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esfa Decisidn para
la concesién de la patente, lo nolificaré af solicitante, Este debers responder a la notificacion
dentro del piazo de sesenta dias contados a partir de la focha de la notificacion. Este plazo
podra ser prorrogado por una sola vez por un periodo de treinta dias adicionales.(...} Si el
solicitante no respondiera a Ia nolificacién dentro del plazo sefialado, o si a pesar de la
respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, la oficina nacional competente
denegard la patente”.

CUARTQ: Que realizado el examen de fondo, se requirio al solicitante en los términos del
articulo 45 de la Dacisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para gue presentara
respuesta a las observaciones de caracter tdenico visibles a folios 364 a 381 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decision para la concesion de la patente. Frente a dicho reguerimiento
no hubo pronunciamiento alguno por parte del solicitante, por lo cual es procedente negar el
privilegio de patente solicitade con fundamento en lo dispuesto en el arliculo 45 de la
Decigién 486,

Sede Cenlro; Sarrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 5 Ty 10
Sace CAN: Tr. 404 MNo_ 38-50 Conmutador; 5870000
Fax; 5870284, Lirea Q18000-810185
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
rEsOLUcion * S35 50

Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. PCT/04-16685

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Negar el priviegic de patente de invencién para la solicitud
correspondiente a "DERIVADO DE INDENO [1,2-C] ISOQUINOLINA Y METODOS PARA
USAR LOS MISMOS”, que entr6 en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en
Materia de Patentes (PCT).

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente reselucion a la
doctora Dilia Marcia Rodriguez D'Aleman, en su calidad de apoderada de Inotek
Pharmaceuticals Corporation., ¢ a quien haga sus veces, entregdndole copia de la misma,
advirtiendole que contra ella procede el recurso de reposicion interpuesto ante el
Superintendente de Industria y Comercio, al momente de Ia notificacion o dentro delos 5
dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogola, D.C., alos 26 (CT. 7008,

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

TAVO VALBUENA QUINONES

Doctora
DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN
Carrera 11 N° 86 - 53, Piso 6.

Ppguté D.C.

202021
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CIONO-Co-Cs  alguil,  -alguileno-C,-Co-COO)-C-Coalguils...” (El subrayado v
resaltado es auestro). Siendo esta la sitvacién, el aparte de la reivindicacidn 23
que establece “estznde of carbociclo sin sustipnir o substituide con uno 0 mas metile, ttile, o
altano!” esti soportado en la reivindicacién 1 puesto que los sustituyentes metilo ¥
etlo se encuentran abarcados por la expresidn alguilo de C,-C, v el término
alcanol habfz sido explicitamente mencioando dentto de cste cantexio. Esto
misto €s aplicable para la reivindicacién 55.

De acuetdo con lo establecido por el examinador para las reivindicaciones 50, 58
y 66 se introdujo nuevamente €l térming alquile de C,-C, a fin de que se entienda
que este sustituyente también puede estar sustituido.

. Por su patte el examinador manifiesta que las reivindicaciones 58 y 66 amplian Ia
Hf materia de la reivindicacion 1 y 2 debide a que supuestamente R, v R, se definen
. como el radical =CONH,,. Sobre este particulat, me permito decit que conttario
, 2 las apreciaciones tealizadas por el examinador, dicho radical si posee sustento
 enlas cldugulas 1 ¥ 2 roda vez que este sustituyente se forma cuando R, v R;
sof el grupo —A-B, donde A puede ser -CO v B puede ser -NZ,Z, yZ, v Z, son
cada uno hideégeno (H). Por consigulente, si existe sustento y no se ampha de

ninguna mancra €l alcance de la reivindicacién 1 6 2.

Respecte 2 la Inclusion de las reivindicaciones 63 y 64 y la eliminacion de las
reivindicaciones que hacia referencia a método de tratamiento. El solicitante
mamfiesta que se climinaron las reivindicaciones relativas a métodos de
tratatmiento pues eta cosnciente que dicha materia se encuentra exceptuada de
patentabilidad en €l articulo 20 de 1a Decisién 486, En cvanto a la inclusidn de
Ias reivindicaciones 63 y 64, retomamos lo expresado anterformente sobre el
articnlo 34 que permite que se modifique la solicitud incluyendo dentro del
alcance de las reivindicaciones cualquier materia contenida en la solicitud
inicial, no necesantamente sobre materia retvindicada originalmente, como parece
interpretar el examinador. Dicha inclusién dene sopotte en los esquemas 1y 2,
donde el compuesto 8 a-t, especificamente el compuesto 1. R = NHCH,CH,CH,
—mporfeolina-4-il, que ha sido mencionado como compuesto 8l de formula:

sa;mH{CH;J:—'N\_ _f’
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