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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESOLUCION N0:38950
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion
CERTIFICADO

Rad. PCT/13-287756

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 09 de diciembre de 2013, con el
N° 13-287756-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Chiesi Farmaceutici S.P.A., entré a fase nacional la
solicitud de patente de invencion titulada “COMPUESTOS CON ACTIVIDAD ANTAGONISTA DE LOS
RECEPTORES MUSCARINICOS Y ACTIVIDAD AGONISTA DEL RECEPTOR BETA2
ADRENERGICO”, que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2012/060795 del 07 de junio de
2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 682
del 31 de diciembre de 2013, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14555, notificado por fijacion en lista el
25 de noviembre de 2014, se requirio a la solicitante en los términos del articulo 45 de la Decision 486 de
la Comisiéon de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de carécter
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° 13-287756-00004-0000 del 19 de
febrero de 2015, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presentd nueva(s)
reivindicacion(es) 1 a 17 que remplaza(n) las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las
observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepté 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 Decision 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 14, 16 y 17 incluida(s) en el radicado bajo el
N° 13-287756-00004-0000 del 19 de febrero de 2015, 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.

Tal como estd contemplado en el articulo 20 de la Decision 486, no seran patentables segun lo
establecido en el (los) literal(es) (d) "los métodos terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o
animal, asi como los métodos de diagndstico aplicados a los seres humanos o animales”.

La(s) reivindicacion(es) 15 visible(s) en el escrito radicado bajo el nUmero 13-287756-00004-0000, no se
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acepta(n) por cuanto esta(n) referida(s) a un compuesto de formula | el cual se combina con uno o mas
ingredientes activos. Cuando la solicitante hace mencion a la palabra combinacién, se habla de que la
administracion de los compuestos puede ser simultdnea o secuencial, lo cual corresponde a un método de
tratamiento terapéutico, el cual no puede ser objeto de patente de acuerdo al articulo citado.

Ademas es importante resaltar que la denominacion de “uno o mas ingredientes activos que se eligen de
las clases que consisten en agonistas beta2, corticoesteroides, inhibidores de P38 MAP quinasa,
inhibidores de IKK2, inhibidores de HNE, inhibidores de PDE4, moduladores de leucotrienos, NSAIDs y
reguladores de mucus” es genérica y no define los agentes o componentes especificos en particular sino
grupos completos de familias, por lo tanto también adolece de claridad de acuerdo a lo estipulado en el
articulo 30 de la Decision 486.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido, el titulo de la invencion quedara de la siguiente
manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE QUINUCLIDIN CON ACTIVIDAD ANTAGONISTA DE LOS
RECEPTORES MUSCARINICOS Y ACTIVIDAD AGONISTA DEL RECEPTOR BETA2
ADRENERGICO".

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:

“ COMPUESTOS DERIVADOS DE QUINUCLIDIN CON ACTIVIDAD ANTAGONISTA DE LOS
RECEPTORES MUSCARINICOS Y ACTIVIDAD AGONISTA DEL RECEPTOR BETA2
ADRENERGICO”
Clasificacion IPC: CO7D 401/12.
Reivindicacion(es): 1 a 14, 16 y 17 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-287756-00004-0000.
Titular(es): CHIES|I FARMACEUTICI S.P.A.
Domicilio(s): Parma, Italia.

Inventor(es): Fabio Rancati, Andrea Rizzi, Gabriele Amari, Matteo Biagetti e lan Linney.

Prioridad(es) N°: EP11169537.5. Fecha: 10 de junio de 2011.
EP12165283.8. 24 de abril de 2012.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2012/060795. Fecha: 07 de junio de 2012.

Vigente desde: 07 de junio de 2012. Hasta: 07 de junio de 2032.
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ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencién solicitada para la(s) reivindicacion(es) 15, de
acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: El titular tendré los derechos y las obligaciones establecidos en la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina y en las demds 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 resolucion a la(s) sociedad(es) Chiesi
Farmaceutici S.P.A., 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 diez (10) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 30 Jul 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ, notificaciones@clarkemodet.com.co

Elabor6: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Reviso: Rubiela Pacanchique Vargas
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobd: JosE Luis LondoNo FernAndez
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