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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESOLUCION N0:90513
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/15-136252

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 12 de
Junio de 2015, la sociedad Genzyme Corporation presenté la division de
solicitud radicada bajo el N° 15-136252-00000-0000, en relacion con la solicitud
inicial N° 13-246820-00009-0000, que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2012/029417 del 16 de Marzo de 2012.

SEGUNDO: Que la mencionada solicitud se presentd como una division de la
solicitud 13-246820-00009-0000, la cual fue publicada en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 680 el 29 de Noviembre de 2013, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 36 de la Decision
486 es posible dividir la solicitud en cualquier momento del tramite siempre y
cuando no impligue una ampliacion de la divulgacion comprendida en la
solicitud inicial.

CUARTO: Que la materia contenida en el capitulo reivindicatorio de la solicitud
divisional N° 15-136252-0000-0000, corresponde a la presentada en el
capitulo reivindicatorio de la solicitud parental con radicado bajo el nimero 13-
246820-00005-0000 en la fecha 12 de Febrero de 2015, como se presenta a
continuacion:

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN
No. 15-136252-00000-0000 LA SOLICITUD PARENTAL
No. 13-246820-00005-0000

Reiv. 1. Un compuesto representado por la siguiente | Reiv. 1. Un compuesto representado por la siguiente
férmula estructural: férmula estructural:
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Reiv. 3. Una composicion farmacéutica que
comprende un compuesto de acuerdo con la
reivindicacion 1 y al menos un portador
farmacéuticamente aceptable, en donde dicha
composicién es para uso en combinacion con una
composicién farmacéutica que comprende una
enzima lisosomal.

Reiv. 5. Una composicibn farmacéutica que
comprende un compuesto segln cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4 y al menos un portador
farmacéuticamente aceptable.

Reiv. 4. Una combinacion que comprende un
compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1 y una
enzima lisosomal.

Reiv. 7. Una combinacibn que comprende un
compuesto de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 4 y una enzima lisosomal, en el
que dicho compuesto se formula para la
administracion antes de, simultineamente con, o
después de la administracion de dicha enzima.

Reiv. 6 Un kit que comprende un compuesto segun la
reivindicacibn 1 e instrucciones para usar el
compuesto en combinacibn con una enzima
lisosomal.

Reiv. 8 Uso de un compuesto segun la reivindicacion
1 en la preparacion de un medicamento para el
tratamiento de una enfermedad de almacenamiento
lisosomal en un sujeto, comprendiendo dicho
tratamiento la etapa de administrar una enzima
lisosomal para el sujeto.

Reiv. 9 La composicién farmacéutica, combinacién,

Superintendencia de Industria y Comercio: Cra13 No. 27-00 pisos1, 3, 4,5, 6,7 y 10- PBX: (571) 5870000
E-mail: contactenos@sic.gov.co- Bogotd D.C., Colombia

Sefior ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud asi:
Linea gratuita a nivel nacional: 018000 310165
Kiosco Informatico Centro Comercial Gran Estaciénen Bogotd

Pagina web: www.sic.gov.co
Centro de atencion telefdnica en Bogotd: 5920400

A MINCOMERCID
@ NoUsTRIA Y Tus




./ Industria y Comercio
Ii;/SUPERINTENDENCIA

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESOLUCION N0:90513
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/15-136252

CAPITULO REIVINDICATORIO DIVISIONAL
No. 15-136252-00000-0000

CAPITULO REIVINDICATORIO CONCEDIDO EN
LA SOLICITUD PARENTAL
No. 13-246820-00005-0000

kit 0 uso de una cualquiera de las reivindicaciones 3 a
8, en donde la enzima lisosomal se selecciona del
grupo que consiste de glucocerebrosidasa, alfa-
galactosidasa A, hexosaminidasa A, B vy
hexosaminidasa gangliésido GM1-B-galactosidasa.

Reiv. 10 La composicion farmacéutica, combinacion,
kit o uso de la reivindicacién 9, en donde la enzima
lisosomal es alfa-galactosidasa A.

Reiv. 11 La composicidn farmacéutica, combinacion,
kit o uso de las reivindicaciones 2 a 10, en donde
dicho compuesto esta representado por la siguiente
férmula estructural,

LA

Reiv. 3 Un compuesto, de acuerdo con la
reivindicacion 1, representado por la siguiente
férmula estructural,

O una sal farmacéuticamente aceptable.

Reiv. 12 La composicion farmacéutica, combinacion,
kit o uso de las reivindicaciones 2 a 10, en donde
dicho compuesto esta representado por la siguiente
féormula estructural,

F

oy

Reiv. 4 Un compuesto, de acuerdo con la
reivindicaciéon 1, representado por la siguiente

féormula estructural,
F

o

O una sal farmacéuticamente aceptable.

QUINTO: Que la materia contenida en el capitulo reivindicatorio de la solicitud
divisional N° 15-136252-00000-0000, corresponde a aquella presentada en el
capitulo reivindicatorio de la solicitud parental con radicado bajo el nUmero 13-
246820-00005-0000 de fecha 12 de febrero de 2015 o 13-246820-00008-
0000 modificado en fecha 12 de Junio de 2015, al cual ya se le concedi6
parcialmente patente mediante resolucion N° 18449 del 21 de Abril de 2015,

para las reivindicaciones 1 a 5.

SEXTO: 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.”
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Tal como esta contemplado en el articulo 14 de la Decision 486, los usos no
son susceptibles de proteccion, se protegen los productos o procedimientos,
donde el producto esté correctamente definido por su conformaciéon 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 que es
simplemente la aplicacion industrial de esos productos o procedimientos.

La(s) reivindicacién(es) 8 visible(s) en el escrito radicado bajo el No 15-
136252-00000-0000 no puede(n) ser objeto de patente de acuerdo con lo
establecido en la norma en comento, por cuanto esta(n) referida(s) a un uso
del compuesto para la preparacion de un medicamento para el tratamiento de
enfermedad de almacenamiento lisosomal. NoOtese que la(s)
reivindicacion(es) 8 claramente se encabezan en la forma de uso Yy por lo
tanto, no es posible conceder para ella(s) el privilegio de patente solicitado.

SEPTIMO: Que en efecto, es contrario a los principios que rigen las
actuaciones administrativas efectuar varios tramites sobre la misma materia
objeto de proteccion. ElI documento PCT/GL/ISPE/1 menciona, en cuanto a
solicitudes simultdneamente en tramitacion con base en el Tratado de
Cooperacién en materia de Patentes (PCT), incluidas las presentadas en la
misma fecha, que “...existe el principio aceptado de que no se concederan
dos patentes al mismo solicitante para una invencion. Se puede permitir que
un solicitante proceda a presentar dos solicitudes internacionales que tengan
la misma descripcion, siempre que las reivindicaciones sean claramente
distintas en cuanto a su ambito, y se dirijan a un objeto diferente...” (Pag. 117,
parr. 11.10, Regla 64.3).

Por lo anterior, no se pueden conceder dos patentes al mismo solicitante para
una misma invencion, en este caso la de la solicitud divisional.

En conclusion, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte considerativa, el
Superintendente de Industria y Comercio,
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la solicitud divisional
relacionada con la creacion titulada “INHIBIDORES DE GLUCOSILCERAMIDA

SINTASA”.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la
sociedad GENZYME CORPORATION, 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 notificacion o dentro de los diez (10)

dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 23 Nov 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl:LO
Doctor(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, cavelier@cavelier.com
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