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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. 50175 del 18 de agosto de 2015, la
Superintendencia de Industria y Comercio deneg6 patente de invencion a la creacion
denominada: “METODOS DE SINTESIS Y PURIFICACION DE COMPUESTOS DE
HETEROARILO”, con fundamento en el articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, al estimar que la reivindicacion 1 no cumplia con el requisito de nivel
inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 05 de octubre de 2015, con el
No. 15-005750-00003-0000, encontrandose 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:

Como primera medida, la recurrente presenta mediante escrito radicado No. 15-005750-
00004-0000, un nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 1 reivindicacion,
argumentando que se encuentra plenamente sustentada en el capitulo descriptivo y no
implica ampliacion del alcance de la invencion inicialmente divulgada.

La recurrente sefiala respecto a la anterioridad D2 “(...) la molécula reclamada en esta nueva
reivindicacion 1 constituye un precursor util en la sintesis de derivados biciclicos de pirazina
y que al ser incorporado como materia en dichos procesos sintéticos, permite alcanzar
rendimientos equivalentes al 44%, tal como se describe en el parrafo [0190] de la solicitud
PCT/US2010/053678 originaria de esta solicitud. En contraste con tales resultados, el uso de
acetato de metil 2-(3,5-dibromopirazin-2-ilamino) de acuerdo con las divulgaciones y
procedimientos propuestos por el documento D2 logra apenas un 20% siendo este
indiscutiblemente inferior al logrado por la presente invencion (...) resulta evidente que la
presente invencion exhibe un claro efecto técnico sorprendente pues permite alcanzar
rendimientos superiores en comparacion con lo descrito en el documento D2, duplicando los
resultados de esta anterioridad (...)".

En cuanto al documento D3, la recurrente afirma que: “(...) las ensefianzas de D3 carecen
de relevancia para el estudio del nivel inventivo de la presente invencion por cuanto se
encuentran orientadas al desarrollo de compuestos que no incorporan un anillo de pirazina
en su estructura basica (...) el documento D3 divulga compuestos que contienen un grupo
carbonilo (a) y un nucleo piridina (b), (...) las estructuras de esta anterioridad ignoran

Superintendencia de Industriay Comercio: Cra13 No. 27- 00 pisos 4,5,6,7y10-PBX:(571) 5870000
E-mail: contactenos@sic.gov.co- Bogotd D.C., Colombia
@ PO o

Sefior ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicit
Pdgina web: www sic.gov.co Linea gratuita a nivel nacional: 018000 310165
Centro de atencion telefdnica en Bogotd: 5920400 Kiosco Informdtico Centro Comercial Gran Estacién en Bogotd




./ Industria y Comercio TODOS PORUN
rJSUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

ResoLucioN N0:101064

Por la cual se resuelve un recurso de reposicion
CERTIFICADO

Rad. PCT/15-005750

completamente la presencia de un grupo amino (i), que como tal, constituye un elemento
esencial estructural de las moléculas de la presente invencion (...)".

Frente a la combinacién de las ensefianzas de D2 y D3 concluye que “(...) no se relacionan
con el alcance de la presente invencion, ni proporcionan instrucciones utiles o motivacion
para que el versado en la materia se vea en la capacidad de desarrollar moléculas como las
reivindicadas (...)”

Finalmente, la recurrente indica que “(...) consideramos pertinente manifestar nuestra
sorpresa frente a la decision tomada por su Despacho en torno a la patentabilidad de esta
solicitud divisional debido a que el respectivo examen técnico (...) atn no habia sido llevado
a cabo (...) es preciso sefialar que la presente solicitud divisional surge en respuesta a la
objecion de unidad de invencion manifestada en la Resolucion No. 72852 (...)
adicionalmente se inicio el tramite de esta solicitud divisional dirigida especificamente al
Grupo inventivo 8 sefialado en dicha Resolucion (...). Puesto que la materia de la presente
solicitud divisional ha sido restringida de acuerdo con uno de los grupos inventivos sefialados
por el sefior Examinador y en definitiva no se traslapa con la solicitud parental, el
procedimiento a seguir corresponde a la emision de un primer requerimiento (...). En este
sentido, llamamos la atencion sobre el hecho de que la argumentacion citada por el sefior
Examinador para demostrar que la presente solicitud divisional carece de nivel inventivo
aplica unica y exclusivamente a las reivindicaciones 46,47 y 50 de la solicitud parental, la
cual no guarda ningun tipo de relacion con la materia reclamada en el pliego reivindicatorio
divisional (...), concluimos que la decision manifestada en la Resolucion No 50175
desatiende el debido proceso (...)".

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 escrito radicado No. 15-005750-
00004-0000, ya que no implica una ampliacion de la materia inicialmente presentada, de
acuerdo con el articulo 34 de la Decisién 486. De igual forma, la recurrente paga la tasa
correspondiente por la modificacion voluntaria que realiza.

En lo relacionado con el documento D2, este Despacho encuentra que le asiste la razon a la
recurrente, puesto que el compuesto de férmula VII, reclamado en la nueva reivindicacién 1,
constituye un precursor Util en la sintesis de derivados biciclicos de pirazina, puesto que
permite obtener rendimientos del 44%, en comparacion con los compuestos precursores
divulgados en D2, los cuales apenas logran un rendimiento del 20%.

En cuanto al documento D3, este Despacho encuentra que efectivamente no puede afectar
el nivel inventivo de la nueva reivindicacion 1, puesto que los compuestos alli divulgados no
incorporan ni sugieren un anillo de pirazina, ni tampoco un grupo amino, como elementos
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esenciales estructurales de las moléculas de formula VI, reclamados en la presente
solicitud.

Por lo tanto, se puede concluir que la combinacion de ensefianzas de los documentos D2 y
D3 no permiten derivar de manera obvia el compuesto de férmula (VIII) de la nueva
reivindicacion 1, ya que la persona medianamente versada en la materia no hubiera podido
inferir de manera obvia que este precursor permitiera la sintesis de derivados biciclicos de
pirazina con un rendimiento del 44%, en comparacion con los compuestos precursores
divulgados en D2, los cuales logran un rendimiento de apenas un 20%.

Ahora bien, en lo relacionado con la violacién al debido proceso, se aclara a la recurrente
qgue dicha afirmacion no tiene sentido, porque la materia contenida en la solicitud divisional
fue aceptada para tramite tal como se evidencia en la decision recurrida en el considerando
Tercero. A su vez, en la misma decision se indicé que la reivindicacion 1 presentada con el
radicado No.15-005750-00000-0000, correspondia a la reivindicacion 50 del radicado No.12-
079058-00000-0000 de la solicitud parental, la cual ya habia sido objeto de andlisis en el
Oficio No 5988 del 22 de mayo de 2014 y asi la recurrente, mediante escrito radicado No 12-
0079058-0005-0000 tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos frente a las objeciones
planteadas en el citado Oficio. Con este ultimo radicado la Oficina procedié a denegar la
solicitud parental ya que la recurrente hizo caso omiso al requerimiento de falta de unidad de
invencion de la solicitud, y ademas, porque se establecié que la materia relacionada con el
compuesto de formula VIII, plasmado en la reivindicacion 52, seguia careciendo de nivel
inventivo. La recurrente posteriormente presentd la solicitud divisional en estudio, la cual
contenia la misma materia ya evaluada dos veces en la solicitud parental, por lo que no tenia
sentido alguno trasladar el mismo requerimiento que ya habia sido notificado, y asi la Oficina
determind que la materia relacionada con el grupo inventivo 8 seguia siendo afectada en su
nivel inventivo por los documentos D2 y D3, por lo cual fue denegada. De acuerdo a lo
anterior queda desvirtuado el argumento relacionado con el indebido proceso, ya que la
recurrente tuvo la oportunidad de presentar sus argumentos y/o adicionalmente modificar el
pliego reivindicatorio a materia que pudiera ser objeto de patente, tal como sucedié en el
presente caso; por lo tanto, se evidencia que esta Oficina si aceptd para tramite la solicitud
divisional aqui estudiada, la cual fue valorada y decidida de manera independiente de la
solicitud parental.

CUARTO: Que de acuerdo con lo anteriormente expuesto, en el presente caso la
reivindicacion 1, incluida en el escrito radicado bajo el No 15-005750-00004-0000, cumple con
los requisitos de patentabilidad de que trata el articulo 14 de la Decisibn 486 y, en
consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para la misma la patente
solicitada.

QUINTO: Que de acuerdo con el objeto al cual se concede la patente el titulo de la invencion
quedara de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS DEL ACIDO [(3,5-
DIHALOGENOPIRAZIN-2-IL) AMINO] ACETICO, COMO PRECURSORES DE SINTESIS DE
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DERIVADOS BICICLICOS DE PIRAZINA”.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de Industria y
Comercio,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Revocar la decision contenida en la Resolucién 50175 del 18 de
agosto de 2015, por medio de la cual se deneg6 una patente de invencion.
ARTICULO SEGUNDO: 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 DEL AcIDO [(3,5-DIHALOGENOPIRAZIN-2-IL) AMINO]
ACETICO COMO PRECURSORES DE SINTESIS DE DERIVADOS BICICLICOS DE
PIRAZINA "

Clasificacion IPC: A 61K 31/497.

Reivindicacion(es): 1 incluida en el radicado bajo el N° 15-005750-00004-0000.
Titular(es): SIGNAL PHARMACEUTICALS, LLC.

Domicilio(s): San Diego, California, Estados Unidos de América.

Inventor(es): Roy, L. Arris, John Sapienza, Graziella Shevlin, Patrick Papa, Branden,
Gingsee Lee , Garrick Packard, Jingjing Zhao, Patrick Anthony Jokiel, Deborah Mortensen,
Jennifer Riggs, Juan Antonio Gamboa, Marie Georges Beauchamps, Matthew Michael
Kreilein, Mohit, Atul Kothare, Sophie Perrin-Ninkovic, Philip Pye, William Wei-Hwa Leong,
Jan Elsner y Anusuya Choudhury.

Prioridad(es) N° 61/254,917 Fecha: 26 de octubre de 2009 Pais: US.
61/328,480 27 de abril de 2010. US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/053678 Fecha: 22 de octubre de 2010.
Vigente desde: 22 de octubre de 2010. Hasta: 22 de octubre de 2030.

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 demas disposiciones legales
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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 resolucién a la sociedad

solicitante 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 24 Dic 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
Revis6: Jesus Fernel Garcia Garcia
Revis6: Ricardo Camacho Garcia
Aprobd: JosE Luis LondoNo FernAndez
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