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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el numeral 34
del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 14597 del 31 de Marzo de 2015, la
Superintendencia de Industria y Comercio denegd patente de invenciébn a la creacion
denominada: “COMPOSICIONES QUE CONTIENEN DERIVADOS DE DIAMINOPIRIMIDINA
PARA TRATAR O PREVENIR TRASTORNOS FIBROTICOS DEL HIGADO POR
INHIBICION DE JNK”, con fundamento en el articulo 18 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina, al estimar que la invencién en estudio no cumplié con el requisito
de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 14 de Mayo de 2015 con el
No. 13-238970-00008-0000, encontrdndose dentro del término establecido para el efecto, la
sociedad SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC., interpuso recurso de reposicion contra la
citada Resolucion, con fundamento en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

En primer lugar, mediante escrito radicado con el No. 13-238970-00009-0000 la recurrente
presenta, un nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 33 reivindicaciones, segun el cual,
especifica ain mas la materia reclamada.

En cuanto al documento D1 afirma que,“(...) la estructura general de las moléculas

divulgadas por el documento D1 se encuentra provista de un grupo equivalente a fenilo

(cuando Q es C) o piridina (cuando Q es N), representado en todo caso un anillo aromatico,

lo cual se opone totalmente a la caracterizacion de la presente invencion”. Para tal efecto, la
recurrente presenta una tabla que recoge las estructuras de algunos de los compuestos
ilustrativos de la invencion y agrega “Dado que las moléculas ilustradas anteriormente (...) se

alejan de las ensefianzas del documento D1 y demuestran una caracterizacion propia y.
ajena al arte previo, concluimos que no hay ninguna razon por la cual sea posible atribuirle

obviedad a las mismas”

Con respecto a la anterioridad D2, indica “(...) al comparar el alcance de la presente
invencion frente a lo descrito por el documento D2, encontramos un escenario similar pues
dicha anterioridad divulga una serie de compuestos (Fig.2) que incluyen una porciéon Y* -
analoga a la porcion estructural analizada anteriormente que corresponde a un grupo arilo o
heteroatrilo, lo cual equivale evidentemente a la situacion que contempla el documento D1”

De acuerdo a lo anterior, la recurrente asegura que “(...) en ausencia de cualquier
instruccion o sugerencia minima respecto a la estructura puntual que define y caracteriza a
los compuestos de la presente invencion, concluimos que resulta imposible atribuirle
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obviedad a la misma en vista de los citados documentos D1 y D2 (...)".

Agrega la recurrente “Por dltimo consideramos pertinente comentar que (...) los grupos
incluidos en las porciones sefialadas de la presente invencion (Tabla 1) no representan
bioisdésteros de los anillos fenilo y piridina, o de cualquier anillo aromatico, por cuanto no
se incluyen anillos alifaticos en “reemplazo” de los mismos (...)".

Finalmente concluye “(...) la materia contenida en el actual pliego reivindicatorio cumple
satisfactoriamente con el requisito de nivel inventivo objetado y que, consecuentemente,
resulta meritoria del privilegio de patentes que aqui se solicita”.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

Se acepta el nuevo capitulo reivindicatorio allegado con el presente recurso, ya que no
implica una ampliacion de la materia inicialmente presentada, de acuerdo con el articulo 34
de la Decisiébn 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa correspondiente por la
modificacion voluntaria que realiza.

En cuanto al documento D1, se aclara que con las modificaciones del capitulo reivindicatorio
allegado con el presente recurso en donde se definen compuestos especificos, la citada
anterioridad no es valida para afectar el nivel inventivo de la presente invencion. Lo mismo
aplica para el documento D2.

De acuerdo a lo anterior, se considera que a la recurrente le asiste la razén cuando afirma
gue los compuestos reclamados en el capitulo reivindicatorio modificado, corresponden a
estructuras puntuales que no representan bioisdsteros de los anillos de fenilo y piridina o de
cualquier anillo aromético, por lo que una persona versada en la materia no utilizaria como
punto de partida los compuestos de D1 y D2 para llegar a la materia reclamada y, concluir
gue la misma fuese adecuada para tratar o prevenir enfermedades fibréticas del higado o
una condicion tratable o prevenible por inhibicion de una via JNK; por lo tanto, las
anterioridades D1 y D2 no afectan el nivel inventivo de la presente solicitud.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso la
reivindicaciones 1 a 33 incluidas en el escrito radicado bajo el No 13-238970-00009-0000,
cumplen con los requisitos de patentabilidad de qué trata el articulo 14 de la Decision 486 v,
en consecuencia este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente
solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto concedido el titulo de la invencion, quedara de la
siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DE DIAMINOPIRIMIDINA CARBOXAMIDA,
COMO INHIBIDORES DE JNK Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS
CONTIENEN".
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Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y
Comercio,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisién contenida en la Resolucién 14597 del 31 de
Marzo de 2015, por medio de la cual se denegd una patente de invencion

ARTICULO SEGUNDO: 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 DIAMINOPIRIMIDINA CARBOXAMIDA, COMO
INHIBIDORES DE JNK 'Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN”.
Clasificacion IPC: CO7D 239/48 I/ 401/12 [l 405/02 [/ 409/12.

Reivindicacion(es): 1 a 33 incluida(s) en el radicado bajo el N° 13-238970-00009-0000.

Titular(es): SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC.

Domicilio(s): Towne Centre Court San Diego, California.

Inventor(es): Brydon L. Bennett, Jan Elsner, Paul Erdman, Robert Hilgraf, Laurie Ann
LeBrun, Meg McCarrick, Mehran F. Moghaddam, Mark A. Nagy, Stephen
Norris, David A. Paisner, Marianne Sloss, William J. Romanow, Yoshitaka

Satoh, Jayashree Tikhe, Won Hyung Yoon y Mercedes Delgado.

Prioridad(es) N° 61/555,339 Fecha: 3 de Noviembre de 2011 Pais: US.
61/478,076 22 de Abril de 2011 US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2012/034349 Fecha: 20 de Abril de 2012.

Vigente desde: 20 de Abril de 2012. Hasta: 20 de Abril de 2032.
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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 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: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad SIGNAL
PHARMACEUTICALS, LLC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por
encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 17 Sep 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl:LO
Doctor(a)

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, JCADENA@BC.COM.CO

Elabor6: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Reviso: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Reviso: Carlos Alberto Ortiz Lopez

Reviso: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobd: JosE Luis LondoNo FernAndez
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