Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLUCION NO: 56258
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/09-56352

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 01 de junio
de 2009, con el N° 09-056352-00000-0000, la doctora Luz Clemencia de Paez, en su
calidad de apoderada de la sociedad TARGACEPT INC., presentd la solicitud de
patente de invencidn titulada "AMIDAS DE DIAZABICICLOALCANOS SELECTIVAS
DEL SUBTIPO DEL RECEPTOR NICOTINICO DE ACETILCOLINA",
correspondiente a la solicitud internacional PCT/US2007/083330 de fecha 01 de
noviembre de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 618 del 19 de julio de 2010, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comisién de fa Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes
para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de /a
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial.”

CUARTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 9 y 14 contenidas en los
folios 124 a 129 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en
consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la
patente solicitada.

Tal como esta contemplado en el articulo 14 de la Decisi6n 486, los usos no son
susceptibles de proteccion, se protegen los productos o procedimientos, donde el
producto esté correctamente definido por su conformacion o su composicion y los
procedimientos por la serie de etapas que busquen un fin. El uso no corresponde ni a
un producto ni a un procedimiento, sino es simplemente la aplicacion de esos productos
o procedimientos. Las reivindicaciones 10 y 15 visibles en los folios 128 y 129 del
expediente administrativo no pueden ser objeto de patente de acuerdo con lo
establecido en la norma en comento, por cuanto estan referidas a un uso, por o tanto
no es posible conceder para ellas el privilegio de patente solicitado.

Que por su parte, no se aceptan las reivindicaciones 11 a 13 contenidas en los folios
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128 a 129, por cuanto estan referidas a un método para el tratamiento de trastornos del
sistema nervioso central, que comprende administrar a un mamifero en necesidad de
tal tratamiento, una cantidad terapéuticamente efectiva de! compuesto de acuerdo con
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9. El método reclamado en las
reivindicaciones 11 a 13, es un método de tratamiento terapéutico, el cual no puede ser
objeto de patente de conformidad con lo dispuesto en el articulo 20 lit. d) de la referida
Decision 486, en razon a gue alli se establece que no seran patentables: ” fos métodos
terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, asi como los métodos
de diagnéstico aplicados a los seres humanos o animales”.

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entrd en
fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT),
para [a creacidn titulada:

“AMIDAS DE DIAZABICICLOALCANOS SELECTIVAS DEL SUBTIPO DEL
RECEPTOR NICOTINICO DE ACETILCOLINA “

Clasificacion IPC: A61K 31/407, A61P 25/00, CO7D 471/08, CO7D 487/04.

Reivindicaciones: 1a9y 14 Folios: 124 a 129.

Titular: TARGACEPT INC.

Domicilio: Winston-Salem, Carolina del Norte, Estados Unidos de América.

Inventores: Mazurov Anatoly, Miaoc Lan, Xiao Yun-De, Hammond Philip S., Miller
Craig H., Akireddy Srinivisa Rao, Murthy V. Srinivisa, Whitaker Regina C.,
Breining Scott R., Melvin Matt S.

Prioridad N°: 60/856,079 Fecha: 02 de noviembre de 2006 Pafs: US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2007/083330 Fecha: 01 de noviembre de 2007.

Vigente desde: 01 de noviembre de 2007 Hasta: 01 de noviembre de 2027

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencidn solicitada para las
reivindicaciones 10 a 13 y 15 contenidas en los folios 128 a 129 del expediente
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administrativo, 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 Comisidn de la Comunidad Andina y en las 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: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el
certificado de patente, previas las anotaciones en |os libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la doctora Luz
Clemencia de Paez, en su calidad de apoderada de TARGACEPT INC., o a quien
haga sus veces, entregandole copia de la misma y advirtiéndole 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 notificacién o dentro de los cinco 5 dias hahiles
siguientes a ella.
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogoté D.C., el 26 Sep 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

{
JOSE MIGUEL ‘D)EECAL E RESTREPO

Doctora
Luz Clemencia de Paez
cavelier@cavelier.com

Elaboré: Ximena Isabel Andrade Hermoso *
Reviss: Consuelo Leguizamon Leguizamon ¥
Revisé: Jesus Fernel Garcia Garcia ~

Revisé: Jose Luis Salazar Lopez ™

Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez *
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