Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUcION N0:86108
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion
CERTIFICADO

Rad. PCT/11-180119

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 28 de diciembre de
2011, con el N° 11-180119-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Abbott GmbH & Co. KG.,
entr6 a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada “FORMA DE
DOSIFICACION FARMACEUTICA PARA ADMINISTRACION ORAL DE UN INHIBIDOR DE
LA FAMILIA BCL-2", que corresponde a la solicitud internacional PCT/IB2010/001659 del 08 de
junio de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 648 del 16 de julio de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte
de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 10009, notificado por fijacion
en lista el 11 de junio de 2013, se requirié a la solicitante en los términos del articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision 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° 11-180119-00006-0000 del
05 de septiembre de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presento
nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 19 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, comoquiera 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 Decisién 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 la tecnologia,
siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial."

SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicacion(es) 1 a 2 'y 4 a 19 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 por otra parte el articulo 30 de la Decision 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 sera
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
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dos o0 mas reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacion dependiente multiple.”

En cuanto a la(s) reivindicacion(es) 3 incluida(s) en el escrito radicado bajo el N° 11-180119-
00006-0000 del 05 de septiembre de 2013, no se ajusta(n) a los parametros establecidos en el
articulo 30 anteriormente transcrito, por cuanto no estd enteramente sustentada en la
descripcion, toda vez que el capitulo descriptivo hace referencia a una composicién del
farmaco N-(4-(4-((2-(4-clorofenil)-5,5-dimetil-1-ciclohex-1-en-1-il)metil) piperazin-1-il)benzoil)-
4-(((AR)-3-(morfolin-4-il)-1-((fenilsulfanil)metil)propil)amino) -3-((trifluorometil)sulfonil)
bencenosulfonamida o una sal, hidrato o solvato de la misma mientras que la reivindicacion
independiente 3 reclama una forma de dosificacion farmacéutica que comprende cualquier
principio farmacéuticamente activo no limitado al inhibidor de Bcl-2 mencionado
anteriormente, lo que implica una ampliacion de la divulgacion inicial.

Por lo anterior, la(s) reivindicacién(es) 3 no puede(n) considerarse dentro del presente
estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ella(s) el privilegio de patente
solicitado.

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 creacion titulada:

“FORMA DE DOSIFICACION FARMACEUTICA PARA ADMINISTRACION ORAL DE UN
INHIBIDOR DE LA FAMILIA BCL-2"

Clasificacion IPC: A61K 9/14 // 31/5377 // 9/00.

Reivindicacion(es): 1 a 2 y 4 a 19 incluida(s) en el radicado bajo el N° 11-180119-
00006-0000.

Titular(es): ABBOTT GMBH & CO. KG.
Domicilio(s): Wiesbaden, Alemania.

Inventor(es): Claudia Bettina Packhaeuser, Norbert Karl Steiger, Bernd Harald Liepold,
Drazen Kostelac y Martin Gerhard Knobloch.

Prioridad(es) N°: 61/185,130 Fecha: 08 de junio de 2009 Pais: US.
Solicitud internacional N°: PCTIB2010/001659 Fecha: 08 de junio de 2010.
Vigente desde: 08 de junio de 2010 Hasta: 08 de junio de 2030

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencién solicitada para la(s) reivindicacion(es)
3, de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion.
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ARTICULO TERCERO: El titular tendréa 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.

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 resolucién a la(s) sociedad(es)
Abbott GmbH & Co. KG., entregandole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella
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 26 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__‘LCJ
Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
sic@castellanosyco.co

Elaboré: John Fredy Hernandez MontaNo
Revis0: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez
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