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Tramite : 011 Evento 379 Actuacidn : 444
Referencia : Expediente No. 04075735

Asunto : REGISTRO - PATENTE PCT NUEVOS ESTERES DE

ACIDOS FLUORENO-CARBOXILICOS,
PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION, ASI

{l’ COMO SU UTILIZACION COMO MEDICAMENTOS
Solicitante . BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG
Clase : A61K 031/046, A61K 031/439, A61P 001/006,
A61P

Fecha de Presentacidén: 04 de agosto de 2004

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante
en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 1151

notificado por fijacidn en lista del 1 de febrero de 2008.

2. Mediante el Oficio No. 1151 se puso en conocimiento del
solicitante el informe gque contiene las observacicnes hechas por
. su Despacho sobre la presente solicitud de patente.

2.1 En forma resumida su Despacho afirma lo siguiente:

Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso:

El contenido de las reivindicaciones 6-8 y 12, que trata de

“utilizacidén de un compuesto...”, no es patentable.
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Atiendo las observaciones hechas por su Despacho de la siguiente

forma :

3. Modificacidén a una solicitud en traémite:

Con el objeto de atender las anteriores observaciones y de
conformidad c¢on lo establecido en el articulco 34 de la Decisidn
486, gue permite al solicitante en cualquier momento del tréamite
efectuar modificaciones, sin ampliar el objeto de la invencién
inicialmente solicitada, me permito presentar un nuevo capitulo

reivindicatorio, que comprende 8 reivindicaciones.

. Las reivindicaciones de uso (anteriormente numeradas 6-8 y 12)

fueron eliminadas del capitulo reivindicatorio.
4, CONCLUSION

Teniendo en cuenta las modificaciones al capitulo reivindicatorio
arriba citadas se concluye que la presente solicitud cumple con

las disposiciones de los articulos 14 y 21 de la Decisidn 486.

5. Puesto gue se han atendido a cabalidad las observaciones
hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente,

atentamente golicito que se continfie su tramitacidén.

. Sefiora Jefe,

e -

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO-13736-841-030-4
o AMG\AMG\ID-124302\WPC13736
No. M-2008-124302\AMG
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

L lemania | 1 11
Teléfono: 54609 70 : 2494070
A \, E-mail: clientes@cavelier.com
IDENTIFICACION
Nombre; Emilio FERRERO
Direccidn: Carrera 42 No. 72-35 C.C. E NIT [:[
T 5 . .
RS?ITDEOSSSR:BI(;E Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 CE [T owe O
E-mail: cavelier@cavelier.com
Numero: 438.019 TP 31.929

@ Anexos

Comprobante de pago de la tasa por valor de $103.000.00
Poderes, si fuere el caso

[:I Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.
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REIVINDICACIONES

1. Compuestos de la Férmula general 1
RQ
en los que
A representa un radical con dos enlaces seleccionado entre el conjunto
que consta de
N/ N/
C~G c=C y .
Hy H, H H H p H V
X significa un anion con una carga negativa;
. R significa hidroxi, metilo, etilo, -CF3, -CHF; o fluoro;
| R'yR? iguales o diferentes, significan alquilo C4-Cs, que eventualmente

puede estar sustituido con cicloalquilo C3-Ce, hidroxi o halégeno,
o
R' y R? significan en comun un puente de aiquileno Cs-Cs;

R, R%, R¥ y R*, iguales o diferentes, significan hidrogeno, alquilo C4-Ca,
alquiloxi C1-Cy4, hidroxi, -CF3, -CHF2, CN, N0z o halogeno.

2. Compuestos de la Férmula general 1 segln la reivindicacion 1,
en los que
A representa un radical con dos enlaces seleccionado entre el conjunto

que consta de




R
R'y R?

significa un anién con una carga negativa, seleccionado entre el
conjunto que consta de cloruro, bromuro, 4-tolueno-sulfonato vy
metanosulfonato,

de un modo preferido bromuro;

significa hidroxi, metilo o fluoro;

iguales o diferentes, significan metilo, etilo o fluoro-etilo;

R3, R* R¥ y R*, iguales o diferentes, significan hidrégeno, metilo, metiloxi, hidroxi,

R
hidroxi;
R', R?

-CF3, -CHF; o fluoro.
Compuestos de la Formula general! segin la reivindicacion 1 6 2, en

los que
significa un radical con dos enlaces seleccionado entre el conjunto

que consta de

N/ ::
C=C ' .
H H '

H o H

significa un anién con una carga negativa, seleccionado entre el
conjunto que consta de cloruro, bromuro y metano-sulfonato, de un
modo preferido bromuro; '

significa hidroxi, metilo o fluoro, de un modo preferido metilo o

iguales o diferentes, significan metilo o etilo, de un modo preferido

metilo;

R R* R¥ y R*, iguales o diferentes, significan hidrégeno, -CFs, ~CHF o fluoro,

de un modo preferido hidrogeno o fluoro.

Compuestos de la Férmula general! segun las reivindicaciones 1,2 6
3, en los que

significa un radical con dos enlaces seleccionado entre el conjunto

gue consta de
A4
C=C y :
H H H o H

significa bromuro;

significa hidroxi o metilo, de un modo preferido metilo;



R'y R? iguales o diferentes, significan metilo o etilo, de un modo preferido
metilo;

R3, RY, RY y R* iguales o diferentes, significan hidrégeno o fluoro.

5. Compuestos seglin una de las reivindicaciones 1 a 4, eventualmente
en forma de los isémeros dpticos individuales, de mezclas de los enantiomeros
individuales o de racematos.

6. Formulaciones farmacéuticas, que como sustancia activa contienen o
varios compuestos de la Formula general 1 segun una de las reivindicaciones 1 a
5 o0 sus sales fisiolégica mente compatibles, eventualmente en combinacion con
materiales auxiliares y/o de vehiculo usuales.

7. Formulaciones farmacéuticas segin la reivindicacion 6,
caracterizadas porque éstas, junto a uno o varios de los compuestos de la
Férmula 1 contienen ademas por lo menos otra sustancia activa adicional, que se
selecciona entre el grupo de los agentes betamiméticos, antialérgicos,
antagonistas del PAF, inhibidores de fa PDE IV, antagonistas de leucotrienos,
inhibidores de la cinasa de p38, inhibidores de la cinasa de EGFR y
corticoesteroides.

8. Productos intermedios de la Formula general 4

en los que los radicales A, R, R, R%, R¥, R* y R* pueden tener los significados
mencionados en las reivindicaciones 1 a 4, eventualmente en forma de sus sales

por adicién de acidos.

AMG\AMG\ ID-124298\WPC13736

;@\
gl



CUPTRIHTENDERCIA BE INDUSTRIA Y TOMERCIR

i

HIT ¢ 290174089-2

‘RG OFICIAL DE CAJA ¢ OB - 33,135
PHA : ABRIL 14 BE 2008

.LII<

CAVELIER ABGEADGS CONGIGHACIGN  BANCO DE BOGOTA LA275

_.n;T REKTISTIED CONEZPTE

306005-01-03 CARKBID GE HODALIDAD ¥ HOBIFICA

oo

SoNe  CIERTD TRES WIL PLBOS

i

R

RECIBO DL CAJA APLITADD AL EXPEDIENTL Ha,

%/D 13336_ @4/—030— 4

53,540,000.00

103,000,040
143 QM a0




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 04 75735
Clasificacion Internacional (IPC): A 61K 31/439
Concepto Técnico No. 1330

Patente de Invencion [~ ] Patente de Modelo de Utilidad | ]
Via Nacional (]

Via PCT (fase nacional) Cap.| ] Cap. I [+]
No. Sol. Internacional PCT/EP03/00534

Fecha de Presentacion Internal, 21/01/2003

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:
1. Documentos estudiados

1.1. Descripcion: Folios 104 —- 135

1.2. Reivindicaciones: Folios 199 - 201

1.3.Rta. Solicitante:  Folios 196 - 197

1.4. Prioridad: Presentada en Alemania, el 31.01.02, bajo el numero
10203741.8

2. Objeto de la invencion

e Titulo de la solicitud: “Nuevos ésteres de acidos fluoreno-carboxilicos,
procedimiento para su preparacion, asi como su utilizacion como
medicamentos”

Segun las reivindicaciones 1 a 8 de la presente solicitud, se refiere a derivados
de ésteres de acidos fluoreno carboxilicos de formula (1), cuyos sustituyentes
se revelan en la descripcion, asi como composiciones farmacéuticas que los
contienen y su procedimiento de sintesis. Los compuestos tiene afinidad sobre
el receptor hM3.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de mas compuestos
que tengan accion sobre el receptor hM3 que tengan accion anticolinergica.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona los
compuestos de formula (I) que son efectivos para el tratamiento de
enfermedades por hM3.
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¢ Clasificacion Internacional de Patentes A 61K 31/439

3. De la solicitud de Patente
3.1.Descrigcic’>n (articulo 28 D. 486)

e La descripcion divulga la invencion de manera clara y completa para su
comprension y para que una persona capacitada en la materia técnica
pueda ejecutarla, por lo tanto, la descripcion si cumple con el requisito de
claridad o comprension de acuerdo al art. 28 de la Decision 486.

3.2.Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

e Las reivindicaciones 1-8 son claras y concisas y estan enteramente
sustentadas por la descripciéon y si cumplen con el requisito de claridad,
concision o sustento por la descripcion de acuerdo al art. 30 de la
Decisidon 486.

4. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

e La presente solicitud de patente solo comprende una invencion y, por lo

tanto, si cumple con el requisito de unidad de invencién.
5. Es una invencion (articulo 15 D 486)
e El objeto de la presente solicitud si puede ser considerado una invencion,
de acuerdo al art. 15 de la Decisidn 486.

6. Excepcion a la patentabilidad (articulo 20 D486)

e El contenido de las reivindicaciones 1 a 8 de la presente solicitud no se

encuentra comprendido dentro de las excepciones a la patentabilidad
consideradas dentro del art. 20 de la Decision 486.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (articuios 14y 21D
486)
e El contenido de las reivindicaciones 1-8, no comprende usos, ni segundos
usos de acuerdo a los articulos 14 y 21 de la Decision 486.
8. Determinacion del Estado de la Técnica
Considerando que la fecha de presentacién de la primera solicitud de patente de la
cual se reivindica prioridad es 31.01.02, se buscaron documentos del estado de la

técnica relacionados, con fecha de publicacion anterior a esta y no se encontraron
documentos relacionados con el objeto de la presente solicitud.

9. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

(L
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9.1. Novedad (articulo 16 D486)

e Las reivindicaciones 1-8 se refieren a derivados de ésteres de acidos
fluoreno carboxilicos de formula (I), cuyos sustituyentes se revelan en la
descripcidn, asi como composiciones farmacéuticas que los contienen y
productos intermediarios de sintesis.

Se realizo el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de
la presente solicitud, no se encontraron compuestos iguales a los de la
presente solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a 8 cumplen con el
requisito de novedad de acuerdo con el art. 16 de la decision 486.

9.2.  Nivel inventivo (articulo18 D486)

» Las reivindicaciones 1-8 se refieren a derivados de ésteres de &cidos
fluoreno carboxilicos de formula (), cuyos sustituyentes se revelan en la
descripcidn, asi como composiciones farmacéuticas que los contienen y
productos intermediarios de sintesis.

El estado de la técnica revela compuestos anticolinérgicos, pero no los
compuestos de la presente solicitud en donde se incluye un grupo fluoreno
que le confiere una actividad anticolinérgica mejorada, lo cual constituye
una solucién inesperada y nada obvia para una persona versada en esta
clase de compuestos.

9.3.  Aplicaciéon industrial (articulo19 D 486)

¢ Las reivindicaciones 1-8 cumplen con el requisito de aplicacién industrial,
debido a que pueden ser producidos o utilizados en cualquier tipo de
industria.

10. Conclusion:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder
las reivindicaciones: 1 - 8 (folios 199-201).

CONCEPTO TECNICO No. EXAMINADOR TECNICO
1330 Codigo No.202024

NOTA: Teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se cambia el titulo a

“Esteres de dcidos fluoreno-carboxilicos, composiciones farmacéuticas que

los contienen y compuestos intermedios para su sintesis ”

S0




Industria y Comercio

SUF’ERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
RESOLUCION. 1506
Por la cual se otorga una patente de invencion
CERTIFICADO 75
Rad. PCT/ 04-75735

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el articulo
4, numeral 5 del decreto 21563 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la solicitud internacional PCT/EP 03/00534 de fecha 21 de enero del 2003,
correspondiente a la patente de invencion titulada “NUEVOS ESTERES DE ACIDOS
FLUORENO-CARBOXILICOS, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION ASI COMO
SU UTILIZACION COMO MEDICAMENTOS”, fue radicada en esta Superintendencia el 04
de agosto del 2004 bajo el numero 04075735, para los efectos de que se dé comienzo a la
fase nacional, en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 546 del 30 de noviembre del 2004, sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirié al solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 194 y 195 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los reqmsntos
establecidos por esta Decision, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el nimero 04-075735-00003-
0000 del 24 de abril del 2008, atendido oportunamente el requerimiento formulado,
presentando nuevos folios 199 a 201, con el texto de las reivindicaciones que reemplazan
las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en
el examen de fondo. El capitulo en mencion se acepta, como quiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comision de La Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial”.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
Web: www.sic.qov.co e-mail:.info@sic.qov.co
Bogota D.C. - Colombia
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCION.”. 1500
Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO 7 .
Rad. PCT/ 04-75735
SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las
reivindicaciones 1 a 8 contenidas en los folios 199 a 201, razdn por la cual este Despacho
encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio solicitado.
SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el titulo de la invencidn, el
cual quedara de la siguiente manera: “ESTERES DE ACIDOS FLUORENO-

CARBOXILICOS, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN Y
COMPUESTOS INTERMEDIOS PARA SU SINTESIS”.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar el privilegio de patente de invencién a la solicitud que entré
en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), para la
creaciéon denominada:

" ESTERES DE ACIDOS FLUORENO-CARBOXILICOS, COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN Y COMPUESTOS INTERMEDIOS PARA
SU SINTESIS "

Clasificacion IPC: A 61 K 31/439,

Reivindicacion(es): 1a8 Folio(s): 199 a 201.
Titular(es): BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG.
Domicilio(s): Ingelheim am Rhein, Alemania.

Inventor(es): Sabine Pestel, Richard Reichl, Helmut Meissner, Gerald Pohl, Michael
P. Pieper, Sabine Germeyer, Georg Speck y Gerd Morschhéuser.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: www sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO
RESOLUCION 15100
Por la cual se otorga una patente de invencion
CERTIFICADO 775

Rad. PCT/ 04-75735
Prioridad N°: 102 03 748.3  Fecha: 31 de enero del 2002 Pais: DE.
Solicitud Internacional N°: PCT/EP 03/00534 Fecha: 21 de enero del 2003,
Vigente desde: 21 de enero del 2003 | Hasta: 21 de enero del 2023

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendréa los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y 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 TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y'el certificado
de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucion al doctor Emilio
Ferrero, 0 a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co.KG., entregandole copia de la misma, advirtiendole que contra ella
procede el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual
podra hacer uso al momento de la notificacion personal o dentro de los 5 dias habiles
siguientes a ella. ‘

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C., a los

s T/cY
LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),—RE 570"

o,

Decmq \ \wd\

C
MARIA TERESA PINEDA BUENAVENTURA

Doctor

EMILIO FERRERO
R Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7y 10

Carrera 4 N° 72 — 35. Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
BOQOté\ D.C. Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
! Web: www sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co

M/ Bogota D.C. - Colombia
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EL SECRETARIO GENERAL
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