103 AVISO DE NOTIFICACION
CORREQ CERTIFICADO

Radicaclén :  0-85195~ -12-0 Fecha: 2006-06-30 08:17:42
Tramite: 2 PATENTES

Evento : 1 REGDEPOSITO

Actuacién: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : JIMENA ESCOBAR URIBE Folios 1

Sefior (a) (es) ‘ L i 1 g:; oy
JIMENA ESCOBAR URIBE e
CARRERA 11A NO. 94 - 76 OF. 305

BOGOTAD.C.

REF.RESOLUCION :17269

FECHA : 29/06/2006

Expediente:  0-85195 -

Tramite : 2 PATENTES DE INVENCION

Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO

Actuacién : 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

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 am. a 5:00 p.m.
jornada continua, ¢on el fin de nofificarle personalmente el contenido de lfa resolucién de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nimero de radicacion citado en
el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mencién se
notificara por edicto, el cual se fijara por el término de diez (10) ~dias en el Centro de
Documentacién e Informacion.

Para su comodidad el texto completo de la resolucion se encontrara disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacién, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
niimero de resolucion a través de la opcion servicios en linea - caracter general - consulta
actos administrativos.
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Industria y Comercio
SUPER!NTEND'ENC‘IA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INQUSTRI WRCIO
RESOLUCION N° ﬁﬁ
Por la cual se niega una patente de invencién

Exp: N° 00085195

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confi irieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992; y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que medlante escrito radicado en esta Supenntendenc:a el 9 de
noviembre de 2000, bajo el nimero 00085195, se preseritd la solicitud de patente de
invencion titulada: “DERIVADOS DE PLEUROMUTILINA'Y VALNEMULINA USADOS
PARA LA FABRICACION DE UN MEDICAMENTO PARA:EL TRATAMIENTO
TRANSDERMICO DE INFECCIONES BACTERIANAS EN HUMANOS YANIMALES
Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENE” '

: H n
SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordend publicar el extracto sin
que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros:

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrd que la invencion

no .cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo

dispuesto en el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad

Andina, se requiri6-al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la sohcntud

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 8 de mayo de 2006, atendié
oportunamente el requerimiento formulado y presentd aclaraciones. Asi mismo,
allegd un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones del
articulo 34 dela Decisién 486. '

QUINTO: Que segtin lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisidn 486 expedida porla

“Comision de la Comunidad Andina se 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”.

 SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones 1 a 8, contenidas en los folios 133 a 137, -
“no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes
. cons:derac;ones

S e 1. Objeto de la invencién

* La invencion propone un nuevo uso de valdemulina, para la terapia en infecciones
. bacterianas en humanos y animales.
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Industria Comércio

SUPE"RINTENDEN‘C!A

REPUBLICA DE COLOMBIA . -
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIOR Kot 17269
Por la cual se niega una patente de invencién

Exp. N° 00085195
2. Determinaci6n del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el analisis comparativo

Lafecha para determmar elestado de Ia técnica es el 22 de novnembre de 1999 que,

corresponde a la fecha de la prioridad reclamada respecto de la solicitud DE
99123095.4. La prioridad fue tenida en cuenta en el examen de patentabmdad segun
obra a folio 107 y 168 del expediente en estudio.

2.2 Documentos del estado de la técnica
Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontraron los

siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y relacionados
con la materia de la solicitud en estudio. : :

T Fecha de publicacion

N° [ Documento n° | '  Titulé_: de

D1 | US3716579 Esters derivaives of pleuromutilin 13-feb-1973

D2 | WO9921855 “Pleuro mutiinderivatives as _ 06-may-1999

T | antimicrobials | S }

D3| WO09725309 |.Carbamoyloxy derivatives of mutiline 17-jul-1997
- .| andtheir use as aantibacterial o

D4 | US4675330 | Pleuromutiiin derivatives process for 234un-1978
_ . their preparation and their use

D5 | WO09801127 ‘Veterinary use of a pleuromutilin  15-ene-1998

_ derivatives _ s )

D6 | US4032530 Ceﬂam pleuromutmn 28- jun-1997

3. Novedad

El articulo 16 de la Decision 486 establece que "una invencién se considerara nueva
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica".

. Enlamisma disposicion se establece que “el estado de la técnica comprendera todo
~ lo que haya sido accesible al piblico, por una descripcién escrita u oral, utilizacion,
-~ comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la
- solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida”.

- Acerca del alcance y caracteristicas del requisito de la novedad ha dicho el Tnbunal
- de Justicia de la Comunidad Andina que: .

2
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y. %Qé\[é-: Clo
RESOLUCION N
Por la cual se niega una patente de mvencuén

Exp. N° 00085195

“El requisito de novedad, exige que el objeto de la invencion no se encuentre comprendido-
en el estado de la técnica; entendiéndose por tal al conjunto-de conocimientos técnicos
accesibles al publico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente 0, de la

prioridad reconocida.

“La invenci6n no se considera nueva si el ptblice por cualquier medio ha ten_ido acceso a
ella, en caso de haberse difundido la informacién, ésta debe ser detallada'y suficiente para
que una persona del ramo pueda utilizaria para ejecutar o explotar la invencién; existe
novedad en lo que no esta comprendido en el estado de la técmca es decir que ese

conoclmlento no ha sido divulgado, por ningtin medio.

“Gunllermo Cabanellas indica que las caractenstucas del concepto de novedad son las

siguientes:

a) “Objetividad”. "'La novedad de la tecriologia a ser patentada no se determina eh relao:bn ‘

con personas determinadas ni con el pretendido inventor, sino en relac:én con el estado
objetivo de la técnica en un momento determinado.”

b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad”, *..una vez dua una tecnologfa pierde su
cardcter novedoso, por haber pasado a mtegrar el estado de la técmca esa pérdida de
novedad se hace irreversible.”

c) “Carécter Universal de la Novedad” “... la novedad de la mvencién se determina en
relacfén oon Ios conoctmientos ex:stentes en el pais o en el extranfero.”

. no puede pretenderse una palente respecto te una tecnologla ya conocida en el

exiranjero aunque fuera novedosa en el pais.

d) “Caréctér publlco de la novedad.”*..Ja mvenc:én patentada pasaré a ser conocida a -

partir de su pubhcaclén implicita en su patentamlento y posteriormente entrard en el
dominio publico al expirar ia patente.”

La doctrina ha elaborado una serie de reglas o pasos légicos que debe realizar el
examinador para determinar la novedad de la invencién y que al decir de Cabanellas,
© citando a Gomez Segade, se resumen de la siguiente manera:

'--'-"“En‘pﬂmer lugar, ha de concretarse cual es la regla técnica para la que se solicita la

patente, lo que vendré determinado por el contenido de las reivindicaciones; en segundo.

lugar, ha de precisarse la fecha en que ha de efectuarse la comparacién eritre la invencién
y el estado de la técnica, es decir la fecha de prioridad; en tercer lugar, se ha de
determinar cuél es el contenido del estado de la técnica en la fecha de prioridad; y
finalmente, se procedera ala comparacion entre la invencion y la regla técnica.” 1

Enel prese'nté caso, el objeto reivindicado no es nuevo, porque esta comprendido en
- el estado de la técnica; concretamente, la materia propuesta por el lnteresado fue
- anticipada por los antecedentes enunciados.

"PROCESO 75-IP-2004, sertencia de interpretacion prejudicial del 28 de julio del 2004.
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Por la cual se niega una patente de_mvenclén

Exp. N° 00085195

Como ya se dijo, la invencion propone una composnmon farmacéutrca de un

compuesto de la férmula I

He

oH

Por su parte, el estado de Ié técnica, segun lo- evidencia D1, ensefia 'prev:aiﬁehte

compuestos esteres de pleuromutilinas, composiciones de alimentos que los -

comprenden y medicamentos. La anterioridad, en primer lugar, comprende los
compuestos que se usan en las composiciones de la solicitud en estudio, ya que su
objeto es e/ uso de pleuromutilinas en medicamentos, luego no hay novedad.
Tampoco es nuevo el que se haya descubierto su efecto antimicrobiano ni los
medicamentos que se obtienen con dichos compuestos, tal y COMO son revindicados.
Ademds, las reivindicaciones se refieren a una composicién que tiene como (nica

caracteristica que comprende una pleuromutilina, de tal manera que su novedad esta -

; hgada Gnicamente a la novedad del compuesto. Entonces, de acuerdo con D1, la
" “invencion de la presente solicitud” ya era del estado de la técnica al momento de su
- radicacion y se observa que la solumén al problema técnico plantado no s nueva,

Por otra parte, D2y D3 descnben compuestos derivados de pleuromutmnas metodos
. .de . sintesis y composiciones ' farmacéuticas que los comprenden. Estas
8 gantenondades, en primer lugar, ensefian los compuestos que se usan en las
~ composiciones reclamadas en la solicitud en estudio, ya que su objeto es el uso
tacito de las pleuromutilinas en medicamentos; tampoco es nuevo el que se haya
“descubierto su efecto antimicrobiano, ni los medicamentos que se obtienen con

-dichos compuestos, tal y como son revindicados.. Ademas, las reivindicaciones se

refieren a una composicién que tiene como tnica caracteristica que comprenda una

B - pleuromutilina, entonces su novedad esta ligada estrechamente a la novedad del

compuesto.

D4 describe compuestos especificos de pleuromutilinas, composiciones que los
- comprenden, ademas de describir su efecto terapéutico. La anterioridad, en primer

-~ lugar, comprende los compuestos que se usan en las composiciones de la solicitud

~ en estudio, ya que su objeto es el uso de pleuromutilinas.en medicamentos, tampoco
o 4 _
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Por la cual se niega una patente de

Exp. N° 00085195

és nuevo el que se haya descubierto su efecto antimicrobiano ni los medicamentos

que se obtienen con dichos compuestos, tal y como son revindicados. Ademads, las

reivindicaciones se refieren a una composicion definida como Unica caracteristica que

- comprenda una pleuromutilina, entonces su novedad esta ligada estrechamente a la
- novedad del compuesto. Asi, entonces, en virtud de D4, las composiciones
) reclamadas carecen completamente de novedad.

D5descnbe formulaciones y el uso de un derivado especifico de pleuromutilina en
- composiciones para enfermedades veterinarias, ademas de describir su efecto
terapéutico. Los compuestos no son nuevos, porque es el uso en las composiciones
de la solicitud en estudio, ya que su objeto es el uso de pleuromutilinas en
medicamentos, que no es nuevo; tampoco es nuevo el que se haya descubierto su
efecto antimicrobiano ni son nuevos los medicamentos que se obtienen con dichos
compuestos, tal y como son revindicados. Ademas, las reivindicaciones se refieren a
una composicién que define como Unica caracteristica, que comprende una
pleuromutilina, entonces su novedad esta ligada estrechamente a la novedad del
compuesto. Asi, pues, y en virtud de esta anterioridad, las composiciones carecen de
novedad. :

Y, D6 describe compuestos derivados de ciertas pleuromutilinas, usados por su
reconocida - actividad antibacteriana en formulaciones antibacterianas, que
comprenden agentes antibacterianos, Esta anterioridad comprende composiciones
" que comprenden pleuromutmnas lo que demuestra que no es la primera vez se que
“usan en composiciones, tal y como nuevamente se relvmdlca en Ia sohcntud en
estudio.

Se observa, entonces, que el objeto de la invencion no puede ser considerado nuevo,
porque D1, D2, D3, D4, D5 y D6, ya ensefiaban composiciones que comprenden
‘pleuromutilinas. Dado lo anterior, la invencién carece de novedad, pues se ha
~encontrado al acceso del plblico desde antes de la presentacion de la solicitud
prioritaria, lo que indica que no existe actividad innovadora del inventor.

RESUE!LVE

' ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacién

- denominada: “DERIVADOS DE PLEUROMUTILINA Y VALNEMULINA USADOS
PARA LA FABRICACION DE UN MEDICAMENTO PARA EL TRATAMIENTO
TRANSDERMICO DE INFECCIONES BACTERIANAS EN HUMANOS YANIMALES

Y COMF’OSICIONES QUE LOS CONTIENE”

e ARTICULO SEGUNDO Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe
en su calidad de apoderada de la sociedad Novartis Ag, 0 a quien haga sus veces, ¢l
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SUPERINTENDENCITA

REPUBLICA DE COLOMBIA
- SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RESOLUCIBN™N® 172690
Por la cual se niega una patente de invencion

Exp. N° 00085195

contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la misma, advirtiéndole
que contra ella procede el recurso de reposicion ante el Superintendente de
Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles
siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., alos 29 JI,N 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, *

Doctora
 JIMENA ESCOBAR URIBE

" Carrera 11A N° 94 — 76 Of. 305

. Bogota D.C. pm
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