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CORREO CERTIFICADO

Radicacioén :00006272 00000011 Fecha: 01/09/2005 8:32:48

Tramite :2 PATENTES DE INVENCION

Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Bogota, D.C. Actuacion :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Solicitante :MELO B ANGELA NATALIA Folios:1

Sefior (a) (es)

MELO B ANGELA NATALIA

CARRERA 11 A NO. 94-76 OFICINA 305
BOGOTA D.C.

REF: RESOLUCION No: 21806
FECHA No. 31/08/2005
EXPEDIENTE No. 0 6272

Tramite :2 PATENTES DE INVENCION
Evento :1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacidn :432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Estimado Doctor (a)

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la
Carrera 13 No. 27 - 00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C.,
dentro del término de cinco (5) dias habiles contados a partir del
envio de la presente citacién,  en horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el
contenido de la resolucidn de la referencia proferida dentro del

expediente tramitado con el nGmero de radicacidn citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, 1la
providencia en mencidén se notificarad por edicto, el cual se fijara
por el término de diez (10) dias en el Centro de Documentacidn e

Informacidén. Para su comodidad el texto completo de la resolucidn se
encontrarad disponible en la pagina web de 1la Entidad, desde el dia
h&bil siguiente al que se desfije el edicto.

La consulta del listado notificacidn y del acto administrativo puede
ser realizada desde un computador con acceso a Internet, en la
pagina web www.sic.gov.co, con el nimero de resolucidn a través de
la opcidn servicios en linea - caracter general - consulta actos
administrativos.

Secretaria General
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que sé confirieron en los
articulos 4, numeral 24 del decreto 2152 de 1992 y 50 del Cadigo Contencioso
Administrativo, y :

CONSIDERAND?D

PRIMERO: Qe mediante Resolucion 7848 cie 2005, la Superinteﬁdencia de Industria

y Comercic 1296 el privilegio de pateiiie de iavencion a la creacion denominada:
‘DERIVADO DE BENZAMIDA Y MEDICAMENTO QUE LO CONTIENE",

SEGUNDO: Que mediante escrito racicado er esta entidad el 18 de mayo de 2005
bajo el niimero 00006272 00000008, la doctora Angela Natalia Melo B., en su calidad
de apoderada sustituta de la sociedad HOKURIKU SEIYAKU CO, LTD. interpuso
recurso de reposicion contra la decision conte'ida en la citada iresolucion, con el
objeto de que se revoque la mencionaaa proviaencia y, en su lugar, se conceda el
privilegio de patente solicitado. ’

TERCERO: Que el recurso a que hace rererericia el ordinal anterior se fundamento,
en sintesis, de la siguiente manera:

Sefiala la recurrente que segun el articulo 29 de la Constitucidn Politica ‘el debido
proceso se aplicara a toda clase de actuacione: judiciales y administrativas’ y anota a
continuacion que “La motivacion de los actos administrativos es, sin duda alguna, una
de las manifestaciones Yy garantias del debino proceso, pues dai la oportunidad al
administrado de conocer a cabalidad todac v ceda una de las razones por las cuales
se ha tomado una decisién que afecta sus intereses. En este sentido, dicen los
incisos 1 de los articulos 35 y 59 del Cédigo Contencioso Administrativo que
‘habiéndose dado oportunidad a los interecncns nara expresar su$ opiniones, y con
base en las pruebas e informes disponibles, se tomara la decision que sera motivada
al menos en forma sumaria si afecta 3 particulares’ y (...) debera proferirse Ia
decision definitiva. Esta se motivara en sus aspectos de hecho y de derecho, yen
los de convivencia si es el caso’, respectivamer:e.

“Es un principio juridico reconocido el de que las decisiones o actos de la
administracion pUblica que puedan afectar 10s derachos de los particulares no son
secretos y, ademas, deben ellos ser susceptiblas de impugnacién. Para que este
derecho a impugnar o contradecir a Ia administraciéon sea realmente efectivo, es
indispensable que los actos, decisiones o concepics emitidos por ésta puedan ser
objeto de estudio por los particulares, estudin que, entre otras cosas, debe
comprender las razones, fundamentos o motivos circunstanciados que expliquen y
| den base logica, cientifica y juridica a esos actos, denisiones o sonceptos. Es por

t
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ello que los articulos 35 y 59 del Codigo Contencioso Administrativo estatuyen la
ineludible obligacién de motivar los actos administrativos. La: jurisprudencia y
doctrina nacionales han sido enfaticas en sefialar la importancia fundamental de la

debida rnotivacion de los actos y decisiones de la acministracion. .\ Veamos algunos
ejemplos: |
i

‘Cuando la ley exige que el acto debe ser motivado, Ia expresion de las razones
justificativas se convierte en un elemento formzi cuya omisién lo hace anulable por
expedicion en forma irregular: La doctrina v la iurisprudencia, ademas de la exigencia
legal, estiman que la motivacion se impone 21 rizros c230s por el principio de legalidad
de la administracion, puesto que de esta manera podra el juez, al ejercer su control,
constatar si el acto se ajusta a la ley o si corresponde a 2s fines sefatados en la misma.

‘Aunque no es facil definir cuando un acto debe ser motivado, la doctrina ha sentado
ciertas pautas a este respecto. Asi ha sostenido :,uc debera motivarse al acto (...) que
esta en contradiccion con actuaciones o dccumentos que formen parte del proceso
previo a su expedicién; el que se expide siguiendo ciertos factores sefialados como
presupuestos en la ley; en fin, todo el que cree situaciones perjudiciales para el
administrado. (...) Finalmente, la motivacién ante todo, debe ser seria, adecuada o
suficiente e intimamente relacionada con la decision que se pretende, rechazandose asi
la que se limita a expresar formulas de comodin ¢ susceptibles de ser aplicadas a todos
los casos. Estas formulas se estiman insuficientss el acto que las pretende como
justificacion, carente de motivacién’ (Cunse’o de Estado Sala de lo Contencioso
administrativo, Seccién Segunda, sentencia de 3C de agosto de 1977)...

“En el caso que nos ocupa, es claro que se ha viciado de manera flagrante el
principio legal, doctrinal y jurisprudencial que ordena la motivaciéniseria, adecuada,
suficiente e intimamente relacionada con la decision de la administracion. No
aparecen por ninguna parte en la resolucion impugnada los fundamentos cientificos,
claros y detaliados; las razones técnica’s comgietas: las circunstancias y los motivos
facticos, especificos y pormenorizados, que ag:muestren como; resulta obvia la
invencion bajo estudio o que la misma carece de novedad ya que como arriba se
anoto claramente, de acuerdo con las reglas técnicas de analisis de novedad y altura
inventiva no sera suficiente que el examinajor sefale las caracteristicas que
comparte la invencion en estudio con las anteridridades, sino que ademas debera
evidenciar la falta de novedad absoluta y c5n'n e5 esa obviedad. En el presente
caso, el examinador se limita a hacer reemplazos de los sustituyentes de la férmula
general de la anterioridad con base en !a formula divulgada en la invencion de mi
mandante de una forma acomodada sin dar argurentos suficientes que demuestren

que esos reemplazos son apropiados de acuedo con las reglas de novedad y altura
inventiva. r

“Naturalmente, no es juridicamente correcto ni suficiente limitarse a indicar que ‘el
objeto de la solicitud es idéntico al comprendido en el estado de la:técnica, como lo
evidencia la publicacién que anticipa el objeto prupuesto’, para dar por enteramente
satisfeche el requisito legal y jurisprudencia: de una verdadera y cabal motivacion

-
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administrativa Jue demuestre, fehacienicmente, 'a carencia de novedad y de nivel
inventivo del invento de mi mandante. Necesariamente, tendra ese despacho que
aplicar las reglas sobre el analisis de la novedad y del nivel invenitivo, las cuales si
bien no son parte de la reglamentaciéa en meteria de Propiedad Industrial, Si son
elementos técnicos que en la practica mundial de patentes se tienen en cuenta y que
son Utiles para poder motivar debidamente e falta de novedad y de nivel inventivo
que en este caso, deriva en la negacidn del privilegio de patente para la invencion de
mi mandante, basada en una motivacian inadecuada e insuficiente”.

Agrega la recurrente, en relacion con los acuimentos presentados en la resolucion
acusada, que “es necesario afirmar que carecen de un andlisis adecuado de
conformidad con las normas, jurisprudencia y reglas técnicas que existen para poder
desvirtuar la novedad y el nivel inventivo de una invencion, hecho que deriva en una
insuficiente motivacion del acto administrativo, como anteriormente se dijo.

“En efecln, el articulo 16 de la Decision 486 e la Ceinision de la Comunidad Andina
indica que la invencion se considera como nuava cuando no esta comprendida en el
estado de la técnica, lo que quiere obviamer:ts significar, a contrario sensu, es quela
invencién no se considera como nueva si esta comprendida en el estado de la
tecnica. Esto es de ldgica hermenéutica v gramética elemental. Side acuerdo con el
espiritu de la norma legal indicada, la inver.cién o se considera COMo nueva si esta
‘comprendida’ en el estado de la técnica, dicha norma se, esta refiriendo,
naturalmente, a la totalidad del invento y no ¢ alguno o a algunos de sus
componentes. Para que la invencion pierda su calidad de novedosa, es claro que
ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en ‘el ccniunto de conocimientos existentes
que son aplicables al proceso industrial’ como define el estado de la técnica el
Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-1P-89, sentencia de 31
de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia ael Tribunal de Justicia del Acuerdo

de Cartagena, ... "

‘Lo anterior es conocido como el conicepto de NOVEDAD IABSOLUTA, de
conformidad con el cual para desvirtuar el .equisito de novedad de una invencion
sera necesario que lo reivindicado por la invencién bajo estudio corresponda de
forma total en un documento o anterioridad sefalade, conclusiér.a la que se llega
después de un analisis exhaustivo mediante una comparacion entre los capitulos
reivindicatorios en discusion. :

“Al respecto. es necesario dejar en clarn que si bien el examinador comparé las
formulas quimicas de la invencién de ni rnandzarte y la anterioridad que se cita, Ia
semejanza que obtuvo entre éstas la consiguié acomodando la formula de la
anterioridad a la de esta invencion, buscando las sustituciones que lo condujeran ala
formula de mi mandante. De esta forma, logré6 una semejanza -se reitera
acomodada- que no llega a ser absoluta como o exigen las normas vy la
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jurisprudencia. Elexaminador incurrié en el errdneo razonamiento de quuen despeja
una ecuacién matematica conociendd las incognitas, es decir los sustituyentes n-
butilo y n-pentilo que reemplazan a R. Légicamente, para aIgunen que ya conoce los
sustituyentes puede llegar a ser muy facil llege: 2 la formula de mi mandante.

“En consecuencia, hasta aqui se puede cencluir que la novedad como minimo debe
contemplar los siguientes aspectos:

“-Que la invencidn en estudio esté contenida en forma TOTAL y: ABSOLUTA en el
documento que se menciona como anterioridac © de forma lndependlente en los
documentos que se mencionan, si son var.cs.

“-Quie la invencion en estudio puede partir de conacimientos conocidos, caso en el
cual habra que hacer la comparacion no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso,
teniendo que analizarse el valor agregado que anorta la invencién con sus nuevas
caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la invencion en estudio.

“Aplicando lo anterior al caso concreto, pura que ias razones que aduce la resolucién
acusada para desvirtuar la novedad fuesen ciertas seria forzoso que se demostrara
que la invencion de mi mandante esta comprendida en el estado de la técnica de
forma TOTAL, lo cual no sucede porquie la invencién de mi mandante tiene un valor
agregado sobre los documentos citadcs como a continuacion se idemostrara y que
puede sintetizarse en la movilidad del tracto gastrointestinal y su efecto como
producto antiemético”. ;

Sefala a continuacion la recurrente que ‘(...) es necesario decir que no se entiende
la posicion de ese despacho en cuanto a 'c € requisitos de novedad y nivel inventivo
se refiere, toda vez que al asegurar qua los derivados de benzamida son muy
semejantes, existe una clara contradiccién puesto que efectlvamente se esta
reconociendo que los compuestos de |3 presente solicitud son novedosos respecto a
los comprendidos en la técnica anterior. No debe olvidar ese despacho que de la
comparacion de las invenciones en estudio en r~ateria de novedad, el resultado debe
ser IDENTICO y no semejante. De estaforma, debe quedar absolutamente claro que
el examinador acepta la semejanza pero nu logra demostrar la IDENTIDAD
ABSOLUTA de las dos invenciones. !
“Ahora bien, en el folio 96 que corresponde a una pagina de la cop:a del documento
citado como anterioridad EP0640601 A1, ~larz.rente se observan los compuestos
que dicha patente esta protegiendo, por ejemplo el compuesto (1) etil exo- [3-(4-
acetilamino-2-metoxibenzamido)-8-azabiciclo[3.2.{ o ct-8- -ilJacetato. Estos
compuestos son bien distintos de los compuestos representados por la formula
general (I) de la presente solicitud, por ejemplo cl compuesto (1) n-propil 4(4-amino-
S-cloro-2-metoxibenzamido)-1-piperidina acetato. Notese que los compuestos de la

Gede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840

Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co

Bogota D.C. - Colombia




Industria y Comercio
. SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA :
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCISN = 2¢ 8115

Por la cual se resuelve un reciirso de reposicion

Rad. 00-006272

referencia citada tienen un grupo azabicicio «2.2.1], el cual no aparece en ninguno de
los compuestos de la presente invencién, motivo por el cual este documento no
resulta relevante para desvirtuar la novedad de a presente invencion, toda vez que
en el documento EP0640601 no se esia revelando o ensefiando de manera clara y
directa los compuestos con los sustituyentes especificos de la presente invencion. ~

“En relacion con lo anterior, es importante s=fialar que la resolucion acusada guarda
silencio en cuanto a un argumento especifico s:falado en mi memorial de 17 de
enero de 2005. En dicho memorial, sefale con claridad que en materia de novedad
en areas especificas de la tecnologia ‘una formula general no destruye la novedad de
un compuesto o un subgrupo de ccimprestos incluidos en ellas. Compuestos
especificos en un documento destruyen ia novedad de una férmula general’.

‘De esta forma, si ese despacho hubiese aplicado correctamente la regla
anteriormente mencionada no se hubiese afirmado que esta solicitud no tiene
novedad. En efecto, reitero que una formula gencral no puede afectar la novedad de
una solicitud especifica que revela unos susrituyentes determinados como los de la
presente invencion. Sila regla se aplicara de forma contraria, como asi lo pretende
hacer ese despacho, entonces cualquier invencién de seleccion no tendria novedad.

“En vista de los argumentos anteriormente expuestos debe quedar claro que la
presente invencion S| cumple con el requisito de novedad”.

Con relacion al nivel inventivo sefiala, luego de transcribir el articulo 18 de la Decisidn
486, que en este caso se nego la patente solicitada “sin tener en suenta los criterios -
aunque estos fueron sefialados en mi memorial de 17 de enero dé 2005- que sobre
el particular han indicado las normas legales, la jurisprudencia y las reglas generales
sobre como debe efectuarse el andlisis de nivei inventivo, lo que'lo condujo a una
insuficiente y equivocada motivacién dz! acto administrativo.

“Al respecto vale la pena hacer énfasis en alguna de esas reglas con el fin de
demostrar, una vez mas, el nivel inventivo de la presante solicitud.

“De conformidad con ‘La Guia para los paises e desarrollo sobre'el examen de las
solicitudes de patentes’ en su pagina 41, ‘puade decirse que las cuestiones que debe
plantearse el examinador para juzgar la actividad inventiva son las siguientes:
iestaba una persona del oficio del ivel medio en condiciones de plantearse el
problema, de resolverlo (en la forma que s« reivindica) y de prever el resultado? Sila
respuesta es afirmativa las tres veces, nc hay actividad inventiva. En cambio, basta

que el examinador responda una sola vez negativamente para que exista actividad
inventiva. 5

“Respecto a la solicitud que nos atafie, respondiendo a la primera pregunta quizas la
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persona de nivel medio podria haberse plznieado el problema asi como se establece
en la descripcion de la presente invencion, toda vez que era conocido que existian
problemas con el compuesto 4-(4-amino-5-cloro-2-metoxibenzsmido)-1-piperidina
acético -conocido en el estado de la técnica- en cuaitto a su ef.cacia y seguridad-,
dado que no resultaba conveniente para la administracién oral y ademas debido a los
efectos colaterales indeseables que se presentaban como el vém?to.

“Sin embargo. respondiendo a la cuest:dr de si una persona de nivel medio hubiera
resuelto el prcklema de la forma como se reivinaic. = en la presente solicitud, es claro
que la respuesta es no, ya que como se menciond anteriormente:, no hubiera sido
evidente las sustituciones especificas del radicai R, en la férmula general (1) a partir
de una revelacion tan general como la citada por ese despacho. En efecto, no es
evidente ni obvio el cdmo una persona versada en !a materia habria llegado a los
sustituyentes especificos en especial al grupo n-butilo o n-pentilo de esta invencion.

“Respondiendo a la tercera cuestién nlanteada por la citada Guia, esto es, si la
persona de nivel medio hubiera previsto el resultado, se puede decir que también la
respuesta es no, puesto que tampoco hubierz side obvio el mismo, toda vez que la
persona versada en la materia no hubiera podido prever que al realizar los cambios
de sustituyentes especificos en los novedosos cempuestos derivados de benzamida
de esta invencidén se presentaran al mismo tiempo en estos compuestos, las
propiedades de efecto de contraccion coldnica y el efecto antiemético.

“Sobre este particular, atentamente llamo la atencién de ese despacho al hecho de
que se interpretd de manera erronea cual es el efecto inventivo y.sorprendente de
esta solicitud. Se aclara a ese despacho gue éste consiste en que los novedosos
compuestos derivados de benzamida de la presente invencién, exhiben al mismo
tiempo propiedades de efecto de contraczion colénica y de efecto antiemético. Asi, el
ejemplo de referencia 2 presenta una contrazcidn coldnica alta pero adicionalmente
exhibe un bajo indice respecto a los efectos laterales como el vomito (no posee
efecto antiemético), y el compuesto de referencia 1 muestra una incidencia alta en el
efecto lateral del vomito (antiemético) pero muestra un efecto nulo en cuanto a la
contraccion coldnica se refiere. Por el contrariv, ios compuestos de la presente
invencion superan estas dos desventajas de los dos compuestos de la técnica
anterior, al mismo tiempo, es decir, presentan efecto de contraccion colonica
comparable con el compuesto de referencia 2 y adicionalmente presentan un efecto
antiemeético como el compuesto de la referencia 1. ‘

“De igual forma, resulta muy util traer a co'acion oiros indices que ayudan a quien
realiza el examen de nivel inventivo para pode! determinar si existe dicho requisito en
la invencion bajo estudio. A continuacion se hace un cuadro comparativo con dichos
indicios: .. .(ver folios 129-130).
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“De la lectura de la tabla anterior, se nueda concluir que la presente invencién Si

cumple con los indicios de la actividad invendva,

responde de forma positiva.

ya que a cada uno de ellos se

“De otra parte, también es necesario sefialar que otro método ‘due puede resultar
sumamente provechoso consiste en tratar de reiacionar el objeto de la solicitud que
se examiina con alguno de los tipos de invenciones conocidos por la jurisprudencia...’,
entre los cuales se encuentran las de equivalencia y seleccion, categorias en las que
se puede clasificar la presente invencién. La ‘Guia para los paises en desarrollo
sobre el examen de las solicitudes de patentzs’ de la OMPI define las invenciones
basadas en una solucién equivalente como aquella con la jque se ‘propone
reemplazar, en determinado dominio, una solucion conocida por otra mas o menos
equivalente. Existe actividad inventiva si a equivalencia no era conocida todavia o si
el resultado excede claramente de lo que podia preverse’. En el presente caso, la
invencion proporciona una solucién mas o menos equivalente a o que ya existia en la
técnica anterior, esto es, novedosos compuestos derivados de benzamida que
presentan tanto un efecto de movilidad coldnica, como un efecto antiemético, es decir
no inducen el vémito, solucién doble que adn no era conomda en el estado de la
técnica y que excede lo que se podia prever.

n

“De igual forma, el mencionado manual establece la clasificacion de invenciones de
seleccion, ‘que consisten en escoger la solucion correcta entre varias posibilidades
que son todas nuevas en el dominio respectivo. Es lmportante en este caso, la
variedad de las alternativas que se ofrecian al inventor y examinar la calidad o
amplitud del resultado’. Resulta pues, que la presente solicitud escoge la solucion
correcta consistente en reemplazar R con ‘o« dos sustituyentes n-butilo y n-pentilo
entre varios posibles isomeros estrurturales aue pueden comprender un alquilo
inferior. Tales sustituciones son el resultado de una actividad de investigacion e
intelectual a la cual el solicitante no hubiese pocido llegar de forma aleatoria u obvia”.

CUARTO: Que para atender lo sefialado en el articulo 59 del Codlgo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes terminos:

NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decision 486 expedida por ia Comision de la Comunidad Andina
establece que: “Los Paises Miembros otorgaran patentes para las.invenciones, sean
de producto o de procedimiento en tocios 'cs campos de la tecnologia, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

Con relacion a la novedad dispone el articulo 16 de ia misma normativa comunitaria
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que, “Una invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado
de la técnica. El estado de la técnica ccmprendera todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier
otro medio antes de la fecha de presentacién de Ia solicitud de patente 0, en su caso,
de ia prioridad reconocida.

dentro del estado de la técnica, el contenicc de ura solicitud de patente en tramite
ante la oficina nacional competente, cuya fechz de presentacion o de prioridad fuese
anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se
estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de

fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el
articulo 40”. :

N |

s o 3 <. .y . . |
Solo para el efecto de la determinacior de la novedad, también se considerara
|

Por su parte, el articulo 18 de la Decisidn 486 sefala: “Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada
en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

EL CASO EN ESTUDIO

Examinado nuevamente el expediente al qu: se refiere el presente tramite ©
administrativo se advierte que el objeto de la solicitud lo constituye un “derivado de
benzamida o una sal del mismo que ejerce un excelente efecto mejorador sobre la
movilidad del tracto gastrointestinal y resulta de utilidad como un agente terapéutico
de enfermedades digestivas, en particular, como un ayente para mejorar la funcion
de movilidad del tracto gastrointestinal.” (ver folio 3).

Argumenta la recurrente que segun el articulo 29 de fa Constitucion Politica ‘el debido
proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas’ y anota a
continuacion que “La motivacion de los actos administrativos es, sinduda alguna, una
| de las manifestaciones y garantias del debido proceso, pues da la oportunidad al
administrado de conocer a cabalidad todas y cada una de las razones por las cuales
se ha tomado una decision que afecta sus interases. En este sentido, dicen los
incisos 1 de los articulos 35 y 59 del Codigo Contencioso Administrativo que
‘habiéndose dado oportunidad a los intere sadus para expresar sus opiniones, y con
base en las pruebas e informes disponibles, se tomara la decision gue sera motivada
al menos en forma sumaria si afecta a particu'ares’ y (...) debera proferirse la
decision definitiva. Esta se motivara en sus aspectos de hecho y de derecho, y en
los de convivencia si es el caso’, respecitvamenta...” 1

Comparte la Oficina estas manifestaciones de 'u recurrente y es justamente lo que ha
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hecho al proferir la decision de negar la patente solicitada como se vera a lo largo de
este escrito.

Anota a continuacién: “(...) No aparecen por ninguna parie en la resolucion
impugnada los fundamentos cientificos, claros y detallados: 'as razones técnicas
completas; las circunstancias y los motivos facticos, especificos y pormenorizados
que demuestren cémo resulta obvia la invencién bajo estudio o que la misma carece
de novedad...” Contrario a lo manifestado por Ia recurrente, con el examen de fondo
se demostro claramente que hay compuestos de la presente solicitud que estan
contenidos er- la anterioridad EP 064C6C1, que nor lo mismo no son novedosos; esto
se evidencio tras la comparacion de la formula estructural de compuestos de la
solicitud en estudio con la que se divulgd en el antecedente.

En efecto, la solicitud colombiana (00006272) reivindica como patentables derivados
de benzamida de férmula I: ... (ver folio 119)

Donde R es un grupo alquilo que tiens entre 2 v 6 atomos de carbono o una sal del
mismo.

Practicada la busqueda de antecedentes para I2 izivencion en estudio se encontro el
documento EP 0640601 el cual divulga compuestos derivados'de benzamida de
formula : .. .(ver folio 110)

Donde R; puede ser halégeno (el cloro es uno de ellos).
R4 puede ser un alquilo inferior.

Ahora bien, al hacer los reemplazos correspondientes en la citada anterioridad, que
son sugeridos alli mismo (ver folios 95 a 97), se obtienen compuestos especificos
identicos a los que presenta la solicitud en estudio como patentables, como puede
observarse de la comparacion de las dos férmulas estructurales. Por la anterior
razon, se repite, el mencionado antecedenic aiecta ia novedad del objeto de estudio.

Estima la recurrente que “(...) es necesario dejar en claro que si bien el examinador-
compard las formulas quimicas de la invencion de mi mandante y la anterioridad que
se cita, la semejanza que obtuvo entre éstas la cot 18iguié acomodando la férmula de
la anterioridad a la de esta invencién, buscando las sustituciones que lo condujeran a
la formula de mi mandante...” Sobre es‘a manifestacion de la recurrente resulta
pertinente aclarar que es algo normal para una peisona medianamente versada en la
materia, que conozca los sustituyentes de un compuesto, realizar los reemplazos
respectivos para obtener los compuestos quimicos que se estén mostrando en un
documento dado. En el presente caso, al hacer los reemplazos respectivos de
sustituyentes se obtienen compuestos que ¢ ercuentran contemplados dentro de la
anterioridad EP 0640601; notese bien que no es una férmula acomodada que ha

Iy
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conseguido el examinador, como lo afirma el recurrente, sino que se trata de
formulas que estan tanto en la anterioridad como en la presente solicitud y que por su
complejidad ha sido necesario adjudicarles letrss a los sustituyentes cuando se trata
de méas de uno. No obstante, es necesario harer los reemplazos para poder
visualizar qué compuestos son los que aparecen tanto en la anterioridad como en la
solicitud en estudio y efectivamente conclurr que hay compuestos de la presente
solicitud que ya estaban contemplados dentro de ia publicacién EP 0640601. Asi,
por ejemplo, cuando en la anterioridad se reemplaza simplemente R, por un
halégeno (cloro), Ry es un alquilo inferior; entciices, los compuestos reivindicados
son los mismos de la anterioridad.

Con relacién a la manifestacion de que “(...) para que las razones que aduce la
resolucion acusada para desvirtuar la novedad fue sen ciertas seria forzoso que se
demostrara que la invencion de mi mandante esta comprendida en el estado de la
técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede porgue la invencion de mi mandante
tiene un valor agregado sobre los documentos citados como a continuaciéon se
demostrara y que puede sintetizarse en la movilidad del tracto gastrointestinal y su
efecto como producto antiemético...”, resulta pertinente recordar, en primer lugar, que
si hay compuestos de la presente solicitud que scn idénticos a compuestos que estan
comprendidos en el estado de la técnica de forma total, es decir, tienen los mismos
sustituyentes y el mismo nucleo: en segundo lugar, ‘el valor agregado’ que dice el
recurrente tienen los compuestos de la presente solicitud y esta reiacionado con una
actividad mejorada a nivel del tracto gastrointestinai y antiemético es producto de una
investigacion posterior a 1996 afio en que se otorgo la patente, lo cual se traduce en
un efecto encontrado para dichos compuestos conocidos.

Considera necesario la recurrente mani-estar que “(...) no se entiende la posicion de
ese despacho en cuanto a los requisitos de novedadi y nivel inventivo se refiere, toda
vez que al asegurar que los derivados de benzamida son muy semejantes, existe una
clara contradiccidon puesto que efectivamente se esta reconociendo que los
compuestos de la presente solicitud son novedosos...” Como bien lo anota el
recurrente, en los conceptos técnicos se dijo que el documento EP 0640601
menciona derivados de benzamida muy semziz ates a los de la presente solicitud, es
decir, que hay compuestos en esta que. aunque no tienen los mismos sustituyentes
de los compuestos divulgados en I anterioridad, por tener el mismo grupo
farmacoférico no cambian en forma significativa su actividad. '

Ahora bien, como también seé explico en el andlisis de novedad, hay otros
compuestos de la presente solicitud que son idénticos a compuestos de la
anterioridad, es decir, al hacer los reemplazos respectivos se revelan compuestos
idénticos a los de la anterioridad citada. Por lo tanto, no hay contradiccién en lo
explicado en los conceptos técnicos, por cuanto nay compuestos que estan siendo
afectados por el documento EP 0140601 en lo gue a novedad se refiere y hay

A
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compuestos que no cumplen con ei requisiic de nivel inventivo frente a dicha
anterioridad, dado que constituyen una derivacion evidente del estado de Ia técnica.

Como se dijo en anterior oportunidad, con relacion al nivel inventivo, el antecedente
EP (640601 divulga derivados de benzamida que son muy semejantes (si fueran
iguales se verian afectados en su novedad) a los que comprende la solicitud en
estudio, donde se conserva el mismo grupo tarmacoférico y no se advierte que hay
un cambio fundamental en la actividad farmacolégica.

Lo anterior permite concluir, sin que haya l13ar a ronfusiones de ninguna clase, que
la anterioridad citada afecta la novedad de parie de la materia reivindicada, en la
medida en que la divulgd previamente, pero también afecta el nivel inventivo de otra
parte de dicha materia, pues los compuestos que o son idénticos son resultado de
una operacion obvia y evidente para una persona normalmente versada en la
materia.

Segun la recurrente: “(...) los compuestos de Iz referencia citada tienen un grupo
azabiciclo [3.2.1], el cual no aparece en ringuno de los compuestos de la presente
invencion, motivo por el cual este documento no resulta relevante para desvirtuar la
novedad de la presente invencion, todz vez aue en el documento EP 0640601 no se
esta revelando o ensefiando de manera clara y directa los compuestos con los
sustituyentes especificos de la presente invencion.” Al respecto resulta preciso
aclarar que si bien la referencia citada tiene el grupo azabiciclo [3.2.1], sin embargo
cuando m=0 el ciclo que se forma es una piperidina, el cual también lo tienen los
compuestos de la presente solicitud. Por tantc, Jicha anterioridad EP 0640601 si
revela de manera clara y directa compuestos con los sustituyentes especificos de la
presente solicitud.

Con respecto al nivel inventivo sefiala la recurrente: “(...) respondiendo a la cuestion
de si una persona de nivel medio hubiera resuelto el problema de la forma como se
reivindica en la presente solicitud, es clary que 1a respuesta es no, ya que como se
menciono anteriormente, no hubiera sido evidente las sustituciones especificas del
radical R, en la formula general (1) a partir de una revelacion tan general como la
citada por ese despacho. En efecto, no es eviderts ni obvio e c6mo una persona
versada en la materia habria llegado a los sustituyentes especificos en especial al
grupo n-butilo o n-pentilo de esta invencion.” Sobre este punto se tiene, en primer
lugar, que el documento EP 0640601 si conteinpla los sustituyentes n-butilo y n-
pentilo pueste que dice que el grupo correspondiente a R en la presente solicitud es
un alquilo inferior, es decir, los compusstos de 1z actual solicitud son una seleccion
del documento EP 0640601; en segundo lugar, se reitera que hay compuestos de la
presente solicitud que son muy semejantes en su estructura quimica a compuestos
de la anterioridad, por ejemplo cuando R, en la anterioridad es hidrégeno
(corresponde a R en la actual solicitud), no obstante tienen la misma actividad
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farmacolégica de los compuestos de la presente solicitud.

Anota a continuacién: “(...) sila persona de nive! medio hubiera previsto el resultado,
se puede decir que también la respuesta es no, puesto que tampoco hubiera sido
obvio el mismo, toda vez que la persona versada en la materia no hubiera podido
prever que al realizar los cambios de sustituyenites especificos en los novedosos
compuestos derivados de benzamida de esta invencién se presentaran al mismo
tiempo en estos compuestos, las propiedades de efecto de contraccién colénicay el
efecto antiemético... Se le aclara a ese despacho que éste consiste en que los
novedosos compuestos de derivados .de benzamida de la presente invencion,
exhiben al mismo tiempo propiedades de efecto de contraccion colénica y de efecto
antiemético...” Con esta manifestacion, al parecer, el recurrente se refiere a un
efecto encontrado a los compuestos divulgados en EP 0640601, por lo que se reitera
que hay compuestos de la presente solicitud que carecen de novedad y hay otros
compuestos que por similitud estructural, carecen de nivel inventivo, en tanto son
derivacién evidente del estado de Iz técnica. En cuanto a las propiedades
encontradas, 32 aprecian ensayos solo sobre un compuesto de la presente solicitud
frente a un compuesto de Ia anterioridad, pero no estan reportados ensayos
realizados sobre compuestos de |a presente soiicitud que tienen leves diferencias
estructurales frente a compuestos de Ia anterioridad citada, porlo que se puede decir
que no hay argumentos contundentes que indiquen e! efecto de contraccién coldnica
y de efecto antiemético al mismo tiempo.

El recurrente adjunta un cuadro comparativo entre lo conocido en el estado de Ia
técnica y lo que ahora se reivindica de lo cual puede observarse Io siguiente:

El recurrente se encamina sélo hacia compuestos 4-(4-amino-5-cloro-2-
metoXibenzamido)-1-piperidina aceético, pero no tiene en cuenta los compuestos que
tienen el grupo alquilo inferior, dentro de los cuales chviamente estan contemplados
los alquilos de 4 y 5 carbonos. De otro lado, hay que tener en cuenta que los
compuestos de la presente solicitud son una celeccion de los compuestos de |a
anterioridad.

Ademas, asi se emplearan tan solo unos cuantos compuestos, de todas maneras hay
compuestos comprendidos en el documento EP 0640601 que son idénticos a los
compuestos de la actual solicitud y otros muy semejantes y que légicamente van a
tener los efectos mencionados en Ia actual solicitid.

Finalmente, con relacion a la manifestacion segun la cual “(...) la presente solicitud
escoge la solucion correcta consistente en reemplazar R con los dos sustituyentes n-
butilo y n-pentilo entre varios posibles isémzros estructurales que pueden
comprender un alquilo inferior. Tales sustituciones son el resultado de una actividad
de investigacion e intelectual a la cual el solicitante no hubiese podido llegar de forma
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aleatoria u obvia.” Debe decirse que®como bien reconoce el recurrente, la presente
solicitud es una seleccién del documento EP (1840601, el cual como se ha visto
comprende compuestos que gozan de proteccion via patente desde el afio 1996, por
lo cual una seleccion de los mismos no ie imprime nivel inventivo a la materia
reivindicada asi se le hubiere enccrtadp rropiedades mejoradas. Tales
propiedades, por lo demas, se dan con independencia de su conocimiento o
descubrimiento y no constituyen por si mismas materia patentable.

Las anteriores razones técnicas constituyen fundamento mas que solido para ratificar
la decision de negar la patente solicitada, por io que no admite esta Oficina que la
sustentacion de la decision que se impugna hubiera sido insuficiente en cuanto a
exponer las consideraciones de orden técnico ¢ us la originaron, en consecuencia no
considera que se haya dado en este caso tina falta (de) o indebida motivacion.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que €l objeto materia de esta solicitud no
cumple los requisitos de patentabilidad, en e shecial ios de novedad y nivel inventivo
Y, por lo tanto, no resulta procedente acceder a‘la revocatoria invocada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisién contenida en la Resolucion 7848 de
2005 por medio de la cual se nego una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar persons'mente el contenido de la presente
resolucion a la doctora Angela Nataliz Melo Bamal, en su calidad de apoderada de
HOKURIKU SEIYAKU CO, o a quien haga sus veces, entregandole copia de la

misma, advirtiéndole que contra ella no proczde recurso alguno por encontrarse
agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, . C.,alosa ‘g 9 ;-

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIiA Y COMERCIO,

Doctora

Angela Natalia Melo B.

Carrera 11 A No 94-76, Oficina 305
Bogota D. C.om
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LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profirié6 Resoluciéon No. 2002 de 31-ENE-2006. Que el contenido de la parte resolutiva es como sigue: El
Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Revocar ef Articulo Segundo de la Resolucion 21806 de 31
de agosto del 2005 y disponer, en lugar de notificar a la doctora Angela Natalia Melo

B., la notificacion de esta providencia a la doctora Jimena Escobar Uribe en su
calidad de apoderada del solicitante Hokuriku Seiyaku Co., Ltd.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion a la doctora Jimena Escobar Uribe en la calidad indicada, entregandole
copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno por
encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd D.C..alos '/ Exe 215

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
) _/
IR w ESZOBAR

nte EDICTO en lugar visible al pablico en la SUPERINTENDENCIA DE/INDUSTRIA Y
es contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Para notificar a los interesados, se fija el pr
COMERCIOQ, por el término de (10) diez dias hg

Secretaria General Ad-Hoc 21-FEB-200
Secretaria General Ad-Hoc
EDICTO No. 2931

te edicto se desfija hoy 06-MAR-2006 a las cinco (5:00 p.m.



