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Drigard & Castro Apartado 3692
Abogados — CORERCID i 2
. Radicacion ¢ 00000004 '
Fecha (AD): 2002-12-23 108 5146 535 -
;:;::dm 2020 DIVISION DE WIEWAS -
AS: 04.411 (57.1) 3802700

E.Mail:bricas @brigardycastro.com.co

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

REF.: Expediente No. 00 065.992 solicitud de Patente a nombre de
ASTRAZENECA AB

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotd, portador de la tarjeta
profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como
apoderado de la Sociedad ASTRAZENECA AB, segin lo acredita el
documento de poder presentado en la Secretaria General, de acuerdo con el
Articulo 44 de la Decision 486 de [a Comision de la Comunidad andina, me
permito solicitar que se examine si la invencion contenida en la solicitud en
referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No.
02-80,163 por valor de $318.000.

Seiior Superintendente,

MIRO CASTRO DUQUE
C.C. No. 170.322 de Bogota
Caodigo 340

T.P. No.1003 del C.S.J.

Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Diciembre 20, 2002
CPB/hsr.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota, DC, 06 de octubre de 2005 ‘ .
Apoderado: Ramiro Castro Duque . Oficio: 449
ASUNTO Radicacion: 00-65992

Tramite 002

Evento 001

Actuacibn 430

Folios

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

¢ capitulo descriptivo, folios 230 a 359;

+ capitulo reivindicatorio, folios 360 a 365;

o 1° examen de forma, folios 142 y 143;

» respuesta técnica al 1° examen de forma, folios 156 y 157;

o solicitudes de las cuales se reivindica prioridad, junto con sus traduccién
requeridas, folios 162 a 229 y 369 a 474;

e 2° examen de forma, folio 475;

¢ Solicitud del examen de patentabilidad, folios 478 y 479.

Objeto de la invencién:

El titulo de la invencién es" COMPUESTOS DE CARBINOL ANILIDA PARA
SULFOXIDO/SULFONO, ORTO SUSTITUIDOS, COMO INHIBIDORES DE LA
CINASA DESHIDROGRNASA DE PIRUVATO".

El objeto de la presente solicitud se refiere a los derivados de carbinol anilida para
sulfoxido/sulfono, orto sustituido, para el tratamiento de la diabetes mellitas,
enfermedad cardiovascular periférica e isquemia del miocardio.



78

La reivindicacién 11 se refiere al uso de compuestos.

De acuerdo con la legislacion Andina el uso no se considera para proteccion por
patente, como se lee en el articulo 14 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina “... Los Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de la
tecnologia...”; AQUI NO se hace alusién al uso.

Continuando con la dltima parte del Articulo 14"... (Los Paises Miembros
otorgaran patentes para las invenciones sean de-productos o procedimientos en
todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.” El hecho que se diga que el
producto o el procedimiento tengan aplicacion industrial no quiere decir que la
aplicacion industrial sea susceptible de patente.

Asi mismo, citando completamente el articulo _19 este reza: “ Se considerara que
una invencién (léase producto o procedimiento) es susceptible de aplicacion
industrial (una caracteristica de Ila invencién) cuando su objeto puede ser
producido o utilizado en cualquier clase de industria, entendiéndose por industria
la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” Esta diciendo
que una invencion, producto o procedimiento, debe servir para algo. En ningun
momento se dice que un uso pueda ser protegido como patente.

El articulo 16 dice: * Los productos o procedimientos (o sea, los inventos, nétese
que nunca se refieren a nada diferente) ya patentados comprendidos en el estado
de la técnica de conformidad con el Articulo 21 de la presente Decision, no seran
objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originalmente comprendido por la patente inicial.” Nunca se refieren a una
proteccién para el uso, como errbneamente se podria interpretar. Se trata de no
conceder nueva patente a un invento (exclusivamente productos o
procedimientos) al que se le ha encontrado nueva funcién, pero que se trata
exactamente del mismo producto o procedimiento. Es decir, si el compuesto,
aparato, etc. 0 método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se
haya descubierto una nueva aplicacién para el mismo compuesto, aparato, etc. o
método, implica que no es merecedor de nueva patente, o que el nuevo uso le
reestablezca la novedad. En ningln caso se dice que se esta protegiendo el uso.
Simplemente se dice que el producto o procedimiento ya esta dentro del estado de
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la técnica y una utilizacién diferente no esta contemplada para permitir conceder
patente al producto o al procedimiento nuevamente.

Los usos 0 segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia
del TJAC 89-Al-2000, los usos en general no son patentables.

Claridad de ia solicitud:

En el articulo 30 de la decision 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina se
establece: ‘Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas
por la descripcién”.

-La reivindicacién 10, no es clara porque se pretende caracterizar una
composicion por el efecto terapéutico del principio activo, cuando lo correcto es
caracterizar la composicion por sus elementos constitutivos, o materiales
componentes.

-Las reivindicaciones 1 a 6 no son claras puesto que reclaman un éster que no
esta definido como tal, y se pretende definir en términos de resultados a obtener
(éster hidrolizable in vivo"), cuando o correcto es definido técnica e
inequivocamente.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificacion de la presente
comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar
de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la
patente.
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Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e),
del capitulo quinto del titulo primero de la circular Gnica No. 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Division de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de

fecha ' 13_ 0CT. m

CONCEPTO TECNICO No ‘5 20 EXAMINADOR TECNICO
Codigo No.202012




