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Ref. Expediente N° 12187143 000019

Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa

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

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion N° 38962 del 24 de Junio de 2015, la
Superintendencia de Industria y Comercio denego6 la patente de invencién a la
creacion titulada “DERIVADOS DE 1/7H-PIRROLO[2,3-B/D]PIRIDINAS/PIRIMIDINA,
COMPOSICION FARMACEUTICA DE LOS MISMOS Y METODOS PARA LA
MODULACION DE QUINASAS”, con fundamento en el articulo 18 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, al estimar que la materia de las
reivindicaciones 1 a 19 no cumple con el requisito de nivel inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 19 de Agosto de 2014,
bajo el numero 12-187143-00013-0000, la sociedad PLEXXIKON, INC., presento
recurso de reposicion en contra de la Resolucion con el objetivo de que se revocara
y se concediera la patente de invencion para las reivindicaciones denegadas.

TERCERO: Que mediante Resolucidon N° 33329 del 30 de Junio de 2015, el
Superintendente de Industria y Comercio resolvié el recurso de reposicion,
revocando la decisidon contenida en la Resolucion N° 38962 del 24 de Junio de 2015.

CUARTO: Que mediante escrito radicado bajo el numero 12-187143-00019-0000 del
07 de Junio de 2016 se presentd solicitud de revocatoria directa de la Resolucion N°
33329 del 30 de Junio de 2015 con fundamento en los siguientes argumentos:

1.“En el presente caso, el Despacho viol6 el debido proceso de mi
representada por cuanto en la Resolucion No. 33329 de 30 de junio de
2015, mediante la cual decidié revocar la Resolucion No. 33329 de 30 de
Jjunio de 2015, mediante la cual decidié revocar la Resolucion No. 38962
de 24 de junio de 2014 (Resolucion de negacion), otorgd la patente de
invencion con base en el Capitulo Reivindicatorio presentado el 2 de abril
de 2014 radicado con el numero 12-187143-00010-0000 y no el Capitulo
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Modificado conformado por 24 reivindicaciones presentado el 26 de junio
de 2015 mediante memorial de radicado No. 12-187143-00014-0000.

La violacién al debido proceso se configura de manera clara por cuanto
mi representada no tuvo oportunidad para recurrir la Resolucion No.
33329, toda vez que esta Resolucion resolvio un recurso de reposicion y
por lo tanto no era susceptible de recurso alguno. En este sentido, mi
representada no tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el grave error
cometido por el Despacho al conceder un capitulo reivindicatorio que
posteriormente habia sido modificado.

(...) La anterior omisién vulnera flagrantemente el derecho fundamental al
debido proceso de mi representada, en la medida que la Resolucion que
resuelva un Recurso de Reposicion, asi como de la publicidad y
transparencia del actuar de la administracion”

2. “...) El Despacho ha debido manifestarse sobre el Capitulo
Reivindicatorio Modificado presentado mediante memorial de alcance del
Recurso de Reposicion, pues tal como se desprende de dicho memorial
este hace parte integral del Recurso de Reposicion presentado el 19 de
agosto de 2014’.

3. “(...) El Despacho viol6 la Decision Andina 486 de 2000, régimen
vigente de propiedad industrial en nuestro pais, puesto que no respeto el
derecho de mi representada de modificar la solicitud en cualquier
momento del tramite, derecho consagrado en el articulo 34 de la Decision
486 de 2000. (...) Si el Despacho consideraba que existia alguna razén
por la cual dicho Capitulo Reivindicatorio Modificado no debia ser
aceptado, debia manifestarlo de manera expresa y motivada,
manifestacion de la cual debia correr traslado a mi representada por
medio de un oficio frente al cual se pudiera manifestar. Sin embargo, la
SIC no acepto el Capitulo Reivindicatorio Modificado y ni siquiera se
pronuncié sobre este, prescindiendo de forma injustificada del derecho
consagrado en el citado articulo 34”.

4. ...) Por medio de la Resolucion No. 33329 de 30 de junio de 2015,
cuya revocatoria se solicita, el Despacho causé un agravio injustificado a
mi poderdante, toda vez que sin sustento alguno decidié conceder la
patente sobre un Capitulo Reivindicatorio que no contenia de manera
completa el objeto sobre el cual PLEXXIKON pretendia obtener derechos.
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Es importante resaltar que en materia de patentes el alcance del derecho
conferido esta definido por la materia reivindicada, siendo el capitulo
reivindicatorio entonces el que refleje la verdadera intencion del
solicitante sobre la materia que desea proteger. En este sentido traigo a
colacion la normativa andina. A saber:

Decision 486/2000.

‘Articulo 30. — Las reivindicaciones definiran la materia que se desea
proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente sustentadas por la descripcion.

(..

Articulo 51. — El alcance de la proteccion conferida por la patente estara
determinada por el tenor de las reivindicaciones. La descripcion y los
dibujos, o en su caso, el material biolégico depositado, serviran para
interpretarlas’.

En este orden de ideas, la SIC ha debido estudiar y pronunciarse sobre el
Capitulo Reivindicatorio Modificado presentado el 26 de junio de 2015,
pues este Capitulo Reivindicatorio conformado por 24 reivindicaciones es
sustancialmente diferente del presentado junto con el Recurso de
Reposicion, y, como tal, refleja la materia sobre la cual mi representada
buscaba reclamar derechos. No obstante, el Despacho no concedio, ni
estudio dicho Capitulo Reivindicatorio compuesto por 24 reivindicaciones
y causoé un agravio injustificado a mi poderdante, pues tal como se ha
reiterado a lo largo de este escrito, en tal punto del proceso administrativo
ya no era posible recurrir la decision’.

QUINTO: Que de acuerdo con lo establecido por el articulo 93 del Cédigo de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “os actos
administrativos deberan ser revocados por las mismas autoridades que los hayan
expedido o por sus inmediatos superiores jerarquicos o funcionales, de oficio o a
solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposicion a la Constitucion Politica o a la ley.

2. Cuando no estén conformes con el interés publico o social, o atenten contra él.
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3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Asimismo, se prevé en su articulo 94 que: “La revocacion directa de los actos
administrativos a solicitud de parte no procedera por la causal del numeral 1° del
articulo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos
actos sean susceptibles, ni en relacion con los cuales haya operado la caducidad
para su control judicial’.

SEXTO: Que de acuerdo con lo manifestado por el solicitante, se solicita la
revocatoria del acto administrativo por medio del cual se resolvid el recurso de
reposicién interpuesto, por considerar que es contrario a la ley, y que en adicion
causa un agravio injustificado al solicitante.

Al respecto, es preciso sefialar que, si bien es cierto que mediante la revocatoria
directa se concede a la autoridad administrativa la oportunidad de corregir lo actuado,
con consideracion en el interés general de salvaguardar el principio de legalidad o
reparar un dano publico, también lo es que su ejercicio encuentra limitantes, como la
de determinarse su improcedencia, cuando de la misma se hace uso a pesar de
haberse interpuesto los recursos que la ley concede para controvertir las decisiones
adoptadas por la administracién en desarrollo de los tramites a su cargo.

En el presente caso, la solicitante controvierte el hecho que el Despacho no tuvo en
cuenta el ultimo capitulo reivindicatorio aportado mediante radicado bajo el N° 12-
187143-00014 del 26 de junio de 2015 en un complemento de informacion al recurso,
conformado por veinticuatro (24) reivindicaciones, al proferir la Resolucion N° 33329
del 30 de junio de 2015 mediante la cual decidié conceder la patente de invencién al
capitulo reivindicatorio que la recurrente anexd inicialmente a su escrito con el
radicado bajo el N° 12-187143-00013-0000 del 19 de agosto de 2014.

La diferencia entre los dos capitulos reivindicatorios allegados por la recurrente
estriba en que, se elimina la antigua reivindicacion 6 del pliego reivindicatorio
radicado bajo el N° 12-187143-00013-0000, se reenumera a partir de alli y en la
nueva reivindicaciéon 16 se incluyen las formulas estructurales de los compuestos
listados previamente en la reivindicacion 15 por su nombre IUPAC y que fueron
inicialmente divulgados en la Tabla 7 de la memoria descriptiva de la solicitud (Pag.
228 Rad. N° 12-187143-00000-0000). Asi, en la nueva reivindicaciéon 16 se
introducen las estructuras quimicas de diez (10) compuestos correspondientes a los
cédigos: P-4134, P-4135, P-4136, P-4138, P-4061, P-4063, P-4146, P-4147, P-4148
y P-4149.
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En este orden de ideas, este Despacho encuentra que le asiste la razon a la
solicitante cuando argumenta que la SIC viol6 su derecho a modificar la materia
reivindicada en cualquier momento del tramite, tal y como lo sefiala el articulo 34 de
la Decision 486, ya que esta modificacion no amplia la divulgacion inicialmente
aportada, se encuentra dentro del alcance del pliego reivindicatorio presentado
inicialmente con el recurso y corresponde a la representacion grafica de los
compuestos identificados por los cédigos mencionados anteriormente. Por lo tanto,
este Despacho accede a revocar en su totalidad la Resoluciéon N° 33329 del 30 de
junio de 2015 y procede a conceder el privilegio de patente para el pliego
reivindicatorio aportado con el radicado bajo el N° 12-187143-00014-0000 del 26 de
junio de 2015.

Capitulo reivindicatorio Capitulo reivindicatorio
12-187143-00013-0000 12-187143-00014-0000
Reivindicacion 1. Un compuesto que tiene la Reivindicacion 1. Un compuesto que tiene la
estructura quimica de la Férmula (1), estructura quimica de la Férmula (1),
j Y, H j Y, H
2 N N 2 N “
R |—1 —N Cy‘i i L1 —N CY1
xi TN R Xi TN R
o T
N N
Férmula (I) Férmula (I)
X4 es —N=; X1 es =N=;
Y; es —-N=y R? es hidrégeno; o Y, es —N=y R3 es hidrégeno; o
Y, es —C(H)=y R3 es fltor o cloro; Y, es —C(H)=y R3 es fltor o cloro;
L, es —C(H,)- O -C(O)-; L, es —C(H,)- O -C(O)-;
(...) (...)
Reivindicacion 6. El compuesto de la Reivindicacién 6. El compuesto de cualquiera
Reivindicacion 1, donde X; es Ny R? es — de las reivindicaciones 1-5, donde Cy, es
N(R®%)(R®%). cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o
mas R*.
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Capitulo reivindicatorio

12-187143-00013-0000

Capitulo reivindicatorio

12-187143-00014-0000

Reivindicacién 7. El compuesto de cualquiera de
las reivindicaciones 1-5, donde Cy, es
cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o
mas R*.

Reivindicacién 7. El compuesto de cualquiera
de las reivindicaciones 1-5, donde Cy, es
ciclopropilo, ciclobutilo, ciclopentilo o
ciclohexilo, cada uno de los cuales esta
opcionalmente sustituido entre 1 a 3 R%.

Reivindicaciéon 16. El compuesto de acuerdo
con la Reivindicacién 1, donde el compuesto se
selecciona entre:

[6-fluoro-5-(4-metoxi-7H-pirrolo[2, 3] pirimidin-5-
ilmetil)-piridin-2-il]-(6-metoxipiridin-3-il)amina (P-
4001) (...)

Reivindicacién 15. Un compuesto
seleccionado del grupo que consiste en:

[6-fluoro-5-(4-metoxi-7H-pirrolo[2,3]pirimidin-5-
ilmetil)-piridin-2-il]-(6-metoxipiridin-3-il)amina
(P-4001) (...)

Reivindicacién 16. El compuesto de la
Reivindicacién 1, en donde el compuesto se
selecciona del grupo que consiste en:

P-4135
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Capitulo reivindicatorio

12-187143-00013-0000

Capitulo reivindicatorio

12-187143-00014-0000

P-4063
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Capitulo reivindicatorio Capitulo reivindicatorio

12-187143-00013-0000 12-187143-00014-0000

P-4146

P-4147

P-4148

Pagina 8 de 15

Superintendencia de Industriay Comercio
Cra 13 No. 27- 00 pisos 1, 3,4, 5,6, 7 y 10 PBX: (571) 5870000

Call center: (571) 5920400 Linea gratuita nacional: 01800-910165
www.sic.gov.co - E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogota D.C. - Colombia.

22y  MINCOMERCIO
4 INDUSTRIAY TURISMO




< Industria y Comercio TODOS PORUN
Ii;/SUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resoluciéon N° 20062

Ref. Expediente N° 12187143 000019

Capitulo reivindicatorio Capitulo reivindicatorio
12-187143-00013-0000 12-187143-00014-0000
P-4149
Reivindicacién 17. Una composicion que Reivindicacién 17. Un compuesto de la
comprende un compuesto de acuerdo con férmula:
cualquiera de las Reivindicaciones 1-16, y un
portador farmacéuticamente aceptable.
Reivindicacion 18. Un proceso para preparar un | Reivindicacién 18. Un compuesto de la
compuesto de Férmula (1) de acuerdo con la férmula:
Reivindicacion 1, dicho proceso comprende:
Poner en contacto un compuesto de Férmula
(1): F x — n
/
N N™ ™~ \I\ F F
- F
H
(1D
Con un agente bajo condiciones suficientes para
preparar el compuesto de la Férmula (1), en
donde P'y P2 son cada uno
independientemente un grupo protector de
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Capitulo reivindicatorio Capitulo reivindicatorio

12-187143-00013-0000 12-187143-00014-0000

amino y P3 es H o un grupo protector.

Reivindicacion 19. Un proceso para preparar un | Reivindicacién 19. Un compuesto de la
compuesto de formula (II) de acuerdo con la férmula:
Reivindicacién 18, dicho proceso comprende:

Poner en contacto un compuesto de Formula L 0 =3 H
(h: NH N
2 N™ -
z 23 L N F =
N~ N
X|1 A \ H
NP
P! ()
Con un compuesto de la férmula 1V:
p2
...--'Y1 /
0 ’?/N\
Ny GV
H
R3 1V

Bajo condiciones suficientes para formar un
compuesto de Férmula (1), donde Z? es CI, Br o
R?y Z3 es yodo o un grupo saliente.

Reivindicaciéon 20. Un compuesto que tiene la
Férmula:

Pagina 10 de 15

Superintendencia de Industriay Comercio
Cra 13 No. 27- 00 pisos 1, 3,4, 5,6, 7 y 10 PBX: (571) 5870000

Call center: (571) 5920400 Linea gratuita nacional: 01800-910165
www.sic.gov.co - E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogota D.C. - Colombia.

@,, MINCOMERCIO
4 INDUSTRIAY TURISMO




< Industria y Comercio TODOS PORUN
Ii;/SUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resoluciéon N° 20062

Ref. Expediente N° 12187143 000019

Capitulo reivindicatorio Capitulo reivindicatorio

12-187143-00013-0000 12-187143-00014-0000

Reivindicacién 21. Un compuesto que tiene la
Férmula:

F o)

ome  H
NH fN

! e
NN F 5

Reivindicacién 22. Una composicion que
comprende un compuesto de acuerdo con
cualquiera de las Reivindicaciones 1-5y 7-21,
y un portador farmacéuticamente aceptable.

Reivindicacién 23. Un proceso para preparar
un compuesto de Férmula (1) de acuerdo con
la Reivindicacion 1, dicho proceso comprende:

Poner en contacto un compuesto de Férmula

(1n:

;D
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Capitulo reivindicatorio Capitulo reivindicatorio

12-187143-00013-0000 12-187143-00014-0000

Con un agente bajo condiciones suficientes
para preparar el compuesto de la Férmula (1),
en donde P'y P? son cada uno
independientemente un grupo protector de
amino y P3 es H o un grupo protector.

Reivindicaciéon 24. Un proceso para preparar
un compuesto de formula (1) de acuerdo con
la Reivindicacion 18, dicho proceso
comprende:

Poner en contacto un compuesto de Férmula

(y:

22 2
([ ~ \
P! (I10)
Con un compuesto de la formula IV:
pZ
____,,.Y1 hi’
0
\
N\ r{?/ Cy1
H
R3 1V

Bajo condiciones suficientes para formar un
compuesto de Férmula (Il), donde Z2 es ClI, Br
o0 R?y Z3 es yodo o un grupo saliente.

En este orden de ideas, este Despacho encuentra que le asiste la razéon a la
solicitante cuando argumenta que la SIC viol6 su derecho a modificar la materia
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reivindicada en cualquier momento del tramite, tal y como lo sefiala el articulo 34 de
la Decision 486, ya que esta modificacion no amplia la divulgacion inicialmente
aportada, se encuentra dentro del alcance del pliego reivindicatorio presentado
inicialmente con el recurso y corresponde a la representacion grafica de los
compuestos identificados por los cédigos mencionados anteriormente. Por lo tanto,
este Despacho accede a revocar en su totalidad la Resoluciéon N° 33329 del 30 de
junio de 2015 y procede a conceder el privilegio de patente para el pliego
reivindicatorio aportado con el radicado bajo el N° 12-187143-00014-0000 del 26 de
junio de 2015.

En conclusion, por las razones anteriormente expuestas, se accede a la solicitud de
revocatoria planteada.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto al cual se concede la patente se modifica
el titulo de la invencion, el cual quedara de la siguiente manera: “DERIVADOS DE
1/7H-PIRROLO[2,3-b/d]PIRIDINA/PIRIMIDINA QUE TIENEN ACTIVIDAD
MODULADORA DE LAS QUINASAS C-FMS Y TRK Y SUS COMPOSICIONES
FARMACEUTICAS”.

En virtud de lo expuesto, el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar la Resolucion N° 33329 del 30 de junio de 2015,
por medio de la cual se resolvio el recurso de reposicion interpuesto en contra de la
Resolucién N° 38962 del 24 de junio de 2014.

ARTICULO SEGUNDO: Revocar la decisién contenida en la Resolucién N° 38962
del 24 de junio de 2014, que denegd la patente de invencion a la solicitud titulada:
“DERIVADOS DE 1/7H-PIRROLOJ2,3-B/D]PIRIDINAS/PIRIMIDINA, COMPOSICION
FARMACEUTICA DE LOS MISMOS Y METODOS PARA LA MODULACION DE
QUINASAS”.
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Resoluciéon N° 20062

Ref. Expediente N° 12187143 000019

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

“DERIVADOS DE 1/7TH-PIRROLO[2,3-b/d]PIRIDINA/PIRIMIDINA QUE
TIENEN ACTIVIDAD MODULADORA DE LAS QUINASAS C-FMS Y TRK'Y
SUS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS”

Clasificaciéon CIP: A61K 31/437, A61K 31/506, A61K 31/5619, CO7D 471/04,
CO7D 487/04, A61P 19/00, A61P 25/00, A61P 35/00.

Reivindicaciones: 1 a 24 del Radicado N° 12-187143-00014-0000.
Titular: PLEXXIKON, INC.
Domicilio: Berkeley, California, Estados Unidos de Ameérica.

Inventores: Jiazhong Zhang, Prabha N. Ibrahim, Wayne Spevak, James Tsali,
Todd Ewing, Ying Zhang y Chao Zhang.

Prioridad N°: 61/326.626  Fecha: 21 de abril de 2010 Pais: US.

Solicitud Internacional N°: PCT/US2011/033192 Fecha: 20 de abril de
2011.

Vigente desde: 20 de abril de 2011 Hasta: 20 de abril de 2031.
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ARTICULO CUARTO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidas
en la Decisién 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 QUINTO: Notificar el contenido de la presente Resolucién a la sociedad
PLEXXIKON INC., advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por
encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 24 de abril de 2017

'__‘é‘-__'-——‘:’_._:\i,
W

PABLO FELIPE ROBLEDO DEL CASTILLO
peri de fayC i
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