Industria y Comercio
SUFERINTENDENCLA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsOLUCION No: 5233
Por la cual se otarga una patente de invencién

CERTIFICADO
Rad. PCT/09-82396

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 06 de
agosto de 2009, con el No. 09-082396-00000-0000, por la sociedad Almiral
S.A., entro a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada “SAL DE
NAPADISILATO DE 5-(2-{[6-(2,2-DIFLUORO-2-FENILETOXI}HEXILJAMINO}-1-
HIDROXIETIL)-8-HIDROXI QUINOLIN-2(1H)}-ONA COMO AGONISTA DEL
RECEPTOR ADRENERGICO B2, que corresponde a la solicitud internacional
PCT/EP2008/000975 del 08 de febrero de 2008.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 623 del 20 de diciembre de 2010, habiéndose presentado
oposicidn por parte de la sociedad Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A.,,
oposicion que una vez fue estudiada por el Despacho, no desvirtué la
patentabilidad del objeto en estudio como se analizara mas adelante.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15104 vy
notificado por fijacion en lista el 28 de agosto de 2012 se requirié 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
visibles a folios 144 a 149 del cuaderno administrativo, relacionadas con la
patentabilidad o cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decisign,
para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-082396-
00008-0000 del 23 de noviembre de 2011, respondié oportunamente el
requerimiento formulado, y presentd nuevas reivindicaciones 1 a 3 (Fl. 162) que
reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las
observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepta este Ultimo capitulo

Paginaldes

Al contestar faver indique el nimero S Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000
de radicacion que se indica a continuacion: Sede CAN; Av. Carrera 50 No. 26- 55int, 2 Tel 5737020
Cod Verificacién: 150746060 Call Center 5920400. Linea pratuita Nacional 01800-910165

Web: www sic.gov.co e-mail: contactenos@sic.goy.co
Bogota D.C. Colombia




Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No: 5233
Por la cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/09-82396

reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones
contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

Analisis de la oposicién presentada por la sociedad Laboratorio Franco
Colombiano, Lafrancol S.A.

Argumenta el oponente que esta solicitud incumple con los requisitos de
patentabilidad porque las composiciones y combinaciones farmacéuticas
correspondientes a una sal cristalina de  5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-
feniletoxi)hexiljJamino}-1-hidroxietil}-8-hidroxiquinolin-2(1H)-ona y sus solvatos
son practicas y eventos totalmente conocidos en la industria farmacéutica.
Agrega que “composiciones farmacéuticas de las cuales se hace referencia,
donde se involucran agentes terapéuticos tales como dexametasona,
budenosida, ciclesonida, betametasona [...] [...] comprenden moléculas que se
encuentran descubiertas y plenamente identificadas en el sector quimico
farmacéutico”. El opositor aporta el documento “The Merck Index” donde se
observa que las moléculas dexametasona, budenosida, ciclesonida vy
betametasona cuentan con beneficios patentarios concedidos por oficinas de
patentes de diversos paises

Por su parte el solicitante sefiala que “todos fos documentos citados en el escrito
de la oposicién se refieren a compuestos que son: dexametasona, budenosida,
ciclesonida y betametasona, que pertenecen al grupo de los corticosteroides; por
su parte, fa invencién solicitada se refiere a la sal napadisifato de 5-(2-{[6-(2,2-
diftuoro-2-feniletoxi)hexillamino}-1-hidroxietil)-8-hidroxiquinolin-2(1H)-ona;  esta
claro que este compuesto es diferente de los compuestos citados por la 0posicién
y por lo tanto fa presente invencion presenta novedad frente a los compuestos
arriba mencionados”. Agrega también que “dichos documentos no presentan
enseflanza o sugerencia alguna que lleve de manera obvia y evidente obtener
como resultado la invencion aqui solicitada”. Ademas, “es evidente que la
presente invencion tiene aplicacion industrial ya que se trata de un compuesto Util
en el tratamiento de enfermedades respiratorias”.
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El opositor fallé en demostrar porque el objeto de la solicitud carece de novedad
y de nivel inventivo como lo insinué inicialmente. Si bien es cierto el opositor
tiene razon al afirmar que los compuestos dexametasona, budenosida,
ciclesonida y betametasona son conocidos en el estado del arte, esta invencion
se refiere a la sal napadisilato de 5-(2-{[6-(2,2-difluoro-2-feniletoxi)hexiljaminc}-
1-hidroxietil)-8-hidroxiquinolin-2(1H)-ona, un compuesto diferente a los
mencionados, tal como lo recaica el solicitante, razén por la cual el documento
aportado en la oposicién no afecta la novedad, ni el nivel inventivo

De acuerdo con lo expuesto, considera esta Superintendencia que los
argumentos presentados por el opositor no estan debidamente sustentados, por
lo mismo, no prosperan frente a la solicitud que aqui se analiza, como
elementos que permitan desvirtuar su patentabilidad.

QUINTO: Que en virtud de fo 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 fos campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.”

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1 a 3 contenidas en el folio
162 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en
consecuencia, este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la
patente solicitada.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Declarar infundada la oposicion presentada por la
sociedad Laboratorio Franco Colombiano, Lafrancol S.A. de acuerdo con las
razones expuestas en la parte considerativa de la presente Resolucién.

ARTICULO SEGUNDO: Otorgar patente de invencién a la solicitud que entro
en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
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(PCT), para la creacion titulada:

“ SAL DE NAPADISILATO DE 5-(2-{[6-(2,2-DIFLUORO-2-
FENILETOXI)HEXILJAMINO}-1-HIDROXIETIL)-8-HIDROXIQUINOLIN-2(1H)-
ONA COMO AGONISTA DEL RECEPTOR ADRENERGICO B2 "

Clasificacion IPC: C07D 215/26.

Reivindicaciones: 1 a 3 Folio: 162.

Titular: ALMIRALL S.A.

Domicilio: Barcelona, Espafia.

Inventores: Carlos Puig Duran y Enrigue Moyes Valls.

Prioridad N°: P200700362 Fecha: 09 de febrero de 2007 Pafs: ES.

Solicitud internacional N°: PCT/EP2008/000975 Fecha: 08 de febrero de 2008.

Vigente desde: 08 de febrero de 2008. Hasta: 08 de febrero de 2028

ARTICULO TERCERO: E! titular tendrd los derechos y las obligaciones
establecidos en la Decision 486 de la Comisién 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: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucion y el
certificado de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.
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ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la
sociedad Almirall S.A. y a la sociedad opositora Laboratorio Franco Colombiano,
Lafrancol S.A., entregandoles copia de la misma y advirtiéndoles 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 habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 19 Feb 2013

ElL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

} =
PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctora .
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
clientes@cavelier.com: cavelier@cavelier.com

Doctor
TITO NOE PARRA MURILLO
tparra@lafrancol.com; msalazar@lafrancol.com

Elaboré: Rubiela Pacanchique Vargas ¥
Revist: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ¥
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez *
Aprobs: Jose Luis LondoNo Fernandez ¥
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