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REsoLUCION N0:43003
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-004212

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 10 de
enero de 2013, con el N° 13-004212-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Gilead
Sciences, INC., entr6 a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“METODOS Y COMPUESTOS PARA TRATAR INFECCIONES VIRALES POR
PARAMYXOVIRIDAE”, que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2011/045102 del 22 de julio de 2011.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 669 del 17 de junio de 2013, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 22421,
notificado por fijacion en lista el 10 de diciembre de 2013, se requiri6 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° 13-004212-
00007-0000 del 05 de marzo de 2014, respondié oportunamente el requerimiento
formulado y presentdé nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 9 que remplaza(n) las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones
efectuadas en el examen de fondo. Se acepté parcialmente el nuevo capitulo
reivindicatorio presentado, comoquiera que sSe 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.”
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SEXTO: Que en el presente caso la(s) reivindicacién(es) 1 a 7 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 su parte, el articulo 30 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, sefala:

“ 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 dos o mas reivindicaciones anteriores se considerara una reivindicacion
dependiente multiple.”

Las reivindicaciones 8 y 9 del radicado N° 13-004212-00007-0000 son
reivindicaciones que no se ajustan a los parametros establecidos en el articulo 30
anteriormente transcrito, ya que no son claras ni concisas cuando mencionan “que
ademas comprende administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de al menos
otro agente terapéutico o composicion de este que se selecciona del grupo que
consiste en un corticosteroide, un modulador de transicion de sefal
antiinflamatorio, un broncodilatador del agonista del adrenoreceptor 2, un
anticolinérgico, un agente mucolitico, solucion salina hipertonica y otros farmacos
para tratar las infecciones por el virus Paramyxoviridae; o mezclas de éstos” y
“donde al menos otro agente terapéutico es rivabirina, palivizumab, motavizumab,
RSV-IGIV (RespiGam®), MEDI-557, A-60444, MDT-637 o0 BMS-433771 o mezclas
de éstos”, ya que con tales definiciones se pueden presentar multiples opciones de
posibles composiciones que no permiten entender la amplitud de la materia
reclamada. Ademas, tales reivindicaciones tampoco son clara ni concisas porque,
por ejemplo, la reivindicacion 8 puede entenderse como un método de tratamiento
cuando menciona los términos “que ademas comprende administrar una cantidad
terapéuticamente eficaz de...para tratar las infecciones por el virus
Paramyxoviridae” y en el caso de la reivindicacion 9 cuando se menciona, por
ejemplo, el compuesto RespiGam®, el cual es una marca registrada y por tanto no
define al producto porque su composicién puede cambiar con el paso del tiempo
aunque conserve el mismo nombre.

Por lo anterior, las reivindicaciones 8 y 9 no pueden considerarse dentro del
presente estudio y, en consecuencia, no hay lugar a reconocer para ellas el

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3,4,5,6 y 10 PBX: 5870000
Call center: (571) 6513240 Linea gratuita nacional: 018000-910165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co Bogota D.C. Colombia



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUCION N0:43003
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-004212

privilegio de patente solicitado

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido, el titulo de la invencién
quedara de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE
AMINOPIRROLO][1,2-F][1,2,4]TRIAZIN TETRAHIDROFURANOS".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entr6 en
fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT),
para la creacion titulada:

“ COMPUESTOS DERIVADOS DE AMINOPIRROLO[1,2-F][1,2,4]TRIAZIN
TETRAHIDROFURANOS ”
Clasificacion IPC: CO7D 309/10.

Reivindicacion(es): 1 a 7 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-004212-
00007-0000.

Titular(es): GILEAD SCIENCES, INC.
Domicilio(s): Foster City, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Richard, L. Mackman, Jay, P. Parrish, Adrian, S. Ray y Dorothy,
Agnes Theodore.

Prioridad(es) N°: 61/366609 Fecha: 22 de julio de 2010. Pais: US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2011/045102. Fecha: 22 de julio de 2011.

Vigente desde: 22 de julio de 2011. Hasta: 22 de julio de 2031.
ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencion solicitada para las

reivindicaciones 8 y 9, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones
establecidos en la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las
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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: Notificar el contenido de la presente resolucién a la(s)
sociedad(es) Gilead Sciences, INC., advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el
recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual
podra ser interpuesto en el momento de la notificaciébn o dentro de los diez (10)
dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 14 Jul 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, notificaciones@bc.com.co

Elaboré: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Reviso: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez

Aprob6: JosE Luis LondoNo FernAndez
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