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Comedidamente Is solicito presentarse a este Despacho ubicado en Is Carrera 13 No 27 - 
00 Piso Quinto (5), do Is ciudad do Bogota D.C.,  dentro del tØrmino do cinco (5) dias habiles 
contados a partir del envio de Is presents citación,  on horario do 8:30 am. a 5:00 p.m. 
jomada continua, con el fin de notificarle personalmente of contenido do Is resoluciôn de  Is 
referencia profenda dentro del expedients tramitado con of numero do radicacion citado en 
of asunto. 

De no hacerse presents en of tØrmino indicado anteriormente, (a providencia on mención se 
notificara por edicto, of cual so fijara por of tØrmino do dtez (10) dlas en of Centro de 
DocumentaciOn e InformaciOn. 

Para so comodidad of texto completo do Is resolucIón se encontrarØ disponible en Is pÆgina 
web do Is Entidad desde of dia hÆbil siguiente al do so notificaciOn, Is coal podra set 
consultada desde on computador con acceso a Internet, on Is pagina www.s1c.gov.co, con of 
numero do resolución a traves de Is opcion $BtVICIOS en lines - caracter general - consulta 
actos administrativos. 
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Por la cuaf se niega una patente do invenci6rt 

Exp. N"00085195 

EL SLJPERINTENDENTE DE INDLJSTRIA Y COMERCIO 
en ejercicio do sus facultades legales, en especial de las quo se confirieron en el 

articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 do 1992, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO Quo mediante escrito radicado en esta Supenntendencia el 9 do 
noviembre do 2000, bajo of numero 00085195, se presento la solicitud de patente do 
invencióntitufada "DERIVADOS DE PLEUROMUTILINAYVALNEMULINA USADOS 
PARA LA FABRICACION DE UN MEDICAMENTO PARA EL TRATAMIENTO 
TRANSDERMICO DE INFECCIONES BACTERIANAS EN HUMANOS YAMMALES 
Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENE" 

SEGUNDO Que efectuado el examen do forma en cuanto a los rquisitos quo debe 
Ilenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, so ordeno pubhcar of extracto sin 
que so hubieran presentado oposictones por parte de terceros 

TERCERO: Que reallzado of examen do patentabilidad so encontrO quo la, invenciOn 
no cumple con los requisitos establecidos En consecuencia, con fundamento en to 
dispuesto en of articulo 45 do la Decision 486 do la Comision do la Comunidad 
Anthna, se requlriO al petictonario para que so pronunciara sobre las objeciones 
efectuadas a la solicitud. 

CUARTOS Quo el solicitante mediante escrito radicado of 8 de mayo do 2006, atendio 
db oportunamente of requerimiento formulado y presentó acIaraciones Asi mismo, 

allego un nuevo capitulo reivindicatono, el cual cumple con las prescnpciones del 
artfculo 34 de la DecisiOn 486 

QU1NTO Que segtn 10 dispuesto en el articufo 14 do la DecisiOn 486 expedida par la 
Comision do la Comunidad Andina so otorgarÆn patentes" para las invenciones, 
sean de producto o do procedimiento en todos los campos do la tecnologia, siempre 
quo sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles do aplicacion industrial". 

SEXTO Que (as nuevas reivindicaciones I a8, contenidas on los folios 133 a 137, 
no cumplen con el requisito de novedad, do acuerdo con las sigutentes 
consideraciones 

I Objeto de la invenclón 

La irivenclon propane un nuevo uso de valdemulina, para la terapia on infecciones 
bactenanas en humanos y animales 
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2. Determinación del estado de la tØcnlcÆ 

2.1 Fecha determinantØ para el anâlisis comparativo 

La fecha para determinar el estado de ía tØcnica es ci 22 de noviembre de 1999, que 
corresponde a Is fecha de la prioridad reclamada respecto de la soilcitud DE 
99123095.4. La prioridad fuetenida en cuenta en el examen de pateritabilidad, segin 
obra a folio 107 y 168 del expediente on estudio. 

2.2 Documentos del estado de la tØcnica 

Consultadas las bases de datos y los archivos con que as cuenta, Se encontraron los 
siguientes documentos, anteriores a Is fecha de is prioridad invocada y relacionados 
con Is materia de Is solicitud en estudio. 

No 
�i 

Documento no Titulo Fecha de publicaclAn 
US37I 6579 Esters derivaives of pleuromutilin - . I 3-feb-I 973 

11 W09921855 
Si: 

� 

Pleuromutilinderivatives as 
antimicrobials 

.06-may-1 999 

03 
� 

W09725309 
. � 

Carbamoyloxy derivatives of mutiline 
and their use as aantibacteriai 

17-jul-I 997 

04 US4675330 � Pleurornutilin derivatives process for 
their preparation and their use 

23-jun-I 978 

05 W09801127 Veterinary use of  plØuromutilin 
derivatives 

� 15-ens-1 998 

06 U$4032530 Certain pleurornutilin .� , 28- jun-I 997 

3. Novedad 

� El articulo 16 de Is DecisiÆn 486 establece que "una invenciOn Se considerarÆ nueva 
cuando no esth comprendida en el estado de la t*cnica". 

En lamisma disposición se establece que "el estado de Is tØcnica comprenderÆ todo 
� � lo que haya sido accesible al pblico, por una descripciön  escrita u oral, utilizaciOn, 

� comercializaciOn o cualquier otro medio antes de Is fecha de presentación de Is 
� �, � solicitud de patents o, en su caso, de la prioridad reconocida". 

� � Acerca del alcance y caracteristicas del requisito de Is novedad ha dicho el Tribunal 
de Justicia de (a Comunidad Andina que.-
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EI requisito do novedad, exige quo of objeto do (a invenciôn no se encuentre comprendido 
en el estado do Is tØcnica; .entendiØndose per tat at conjuritode conocimientos tØcrilcos 
accesibles at p(bflco antes do (a fecha de presentaciôn do la sôlicitud do patente 0, do to 
prioridad reconocida. 

"La invención no se considera .nueva si el pblio per cUalquier medio ha tenido acceso a 
ells, en case de haberse difuridido la informaciOn, Østa debe ser detallada ysuuiciente para 
que una persona dot ramo pueda utilizarla para ejecutar o explotar (a invenciOn; existe 
novedad en to quo no estâ comprendido en el estado de la tŒcnica, es decir quo ese 
conocimiento no ha side divulgado, .por ningin medio. 

"Guillermo CaaneIlªs indies que las caracteristicas del concepto do novedad son Las 
siguientós: . . 

a "QbjetMdad". 0La.novedad do Ia tecnologia a serpatentada no so determina en re/ac/On 
con personas determinadas ni con al pretendido inventor, ama en relaciOn con el estado 
objotivo do Is tØcnica en un momento determinado," 

b "Irreversibilkiad do la pØrdida do novedad’ "...una vez quo una tecnolegia pierde su 
cardcter novedoso, por haber pasado .a into grar of estado do Is tdcnica, esa pdrdida do 
novedad so hace irreversible." 

c) Gardcter Universal do Is Novedad" "... ía novedad do  Is invenciOn se determine on 
re/ac/on con los conocimiontos existentes on el pals o en el extranJoro." 

"... no puede pretenderse una patente respecto do una tecnologia ye conocida on ci 
extranjoro, aunque fuera novedosa an el pals. 

d) "CardctØrpUblico do Is novoded." ".,Ja invenciOh patentada pasard a ser conocida a 
partir do su publ!caciOn imp/ic/ta on su patentamiento, y pasteriormente entrard on el 
dominio pObl!co al expirar Is patente." 

La doctrina ha Ølaborado una serie do reglas o pasos logicos que debe realizar of 
examinador para determinar Is novedad de La invenclOn y que at decir do Cabanellàs, 
citando a Gómez Segade, se resumen do La siguiente manors: 

"En primer lugar, he do concretarso cual as Is fog/a tdcnIca para Is quo so solicits. Ia 
patente, Ia quo vendrd determinado pore! contenido do las re/v/nd/ceo/ones; en segundo. 
/ugar, he do pro cisarse Is fecha en que ha do efectuarse Ia comparaci5n entre Ia !nvenciOn 
y el estado de la tdcnica, es dec!r Is fecha do prior/dad; on tercer luger, so ha do 
determiner cud! es 0/ conten/do del ostodo do Ia tdcnica on Is fecha do pr/or/dad; y 
finalmente, so procederâ a Is  comparación ontre Is invención y  Is regla tdcnica." I 

En el presentecaso, el objeto reivindicado no es nüevo, porque estA comprendido en 
el estado. de la tØcnica; concretamene, la materia propuesta por el interesado fue 
anticipada por los antecedentes enUnciados. 

� 1PROCESO 75-IP-2004, sentencia de interpretación prejudicial del 28 de Julio del 2004. 
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Como ya so duo, la invencon propone una compossción farmacØutica do Un 
compuesto do la formula I 

Por so parte, et estado do ía tØcnica, segcin to. evldencia Dl, enseæa previamente 
compuestos esteres do pleuromutilinas, composiciones do ahmentos quo los 
comprenden y medicamentos, La anterioridad, on. primer tugar, comprende los 
compuestos quo se usari en las composiciones do la solicitud en estudio, ya quo su 
objeto es el uso do pleuromutilinas en medicamentos, luego no hay novedad 
Tampoco Os nuevo el quo so haya descubierto su efecto antimicrobiano ft los 
medicamentos quo se obtienen con dichos compuestos, tat ycomo son revindicados 
AdemÆs’las reivindicaciones so refieren a una composicion quo tiene como (mica 
caracteristica quo comprende una pleuromutthna, do tat manera quo su novedad esta 
ligada inicamente a (a novedad del compuesto Entonces,de acuerdo con Dl, (a 
"invencton de Ia presente solicitud" ya era del estado do la tØcnica at momento do su 
radicaciOn y so observa que la soluciOn at problema tØcruco plaritado no es nueva 

Por otra parte, 02 y 03 describen compuestos derivados do pleuromutilinas, metodos 
do smtesis y composiciones farmaceuticas quo los comprenden Estas 
anterioridades, en primer lugar, enseæan los compuestos quo so usan en las 
composiciones reclamadas en la solicitud en estudio, ya quo su objeto es of uso 
tacito do las pleuromutilinas en medicamentos, tampoco es nuevo el quo so haya 
descubierto su efecto antimicrobtano, ni los medicamentos quo so obtienen con 
dichos compuestos, tal y coma son revindicados Ademas, las reivindicaciones so 
refieren a una composicion quo tiene coma unica caracteristica quo comprenda una 
pleuromutthna, entonces su novedad esta hgada estrechamente a la novedad del 
compuesto 

D4 describe compuestos especificos do pleuromutilinas, composiciones que los 
comprenden, ademÆs do descnbir su efecto terapŒutico La antenondad, en primer 
lugar, comprende los compuestos quo so usan en las composictones do la solicitud 
en estudto, ya quo su objeto es of uso do pleuromuttlinas en medicamentos, tampoco 
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as nuevo el quo Se haya descubierto su efecto antimicrobiano ni los medicamentos 
que se obtienen con dichos compuestos, tat y como son revindicados. AdemÆs, las. 
reMridicaciones so refieren a una composición deflnlda comocinica caracteristica qua 
comprenda una pleuromutlilna, entonces su novedad esta Jigada estrechamente a la 
novedad del compuesto. Asi, entonces,  an virtud de D4, las composiciones 
reclamadas carecen completamente de novedad. 

05 describe formulaciones y el uso do un derivado especifico de pleuromutilina an 
composiciones para enfermedades veterinarias, ademÆs do describir su efecto 
terapØutico. Los compuestos no son nuevos, porque as el uso an las composiciones 
do la’  solicitud an estudio, ya qua su objeto as eJ uso do pleuromutilinas an 
medicamentos, qua no as nuevo; tampoco as nuevo el quo se haya descubierto su 
efecto antimicrobiano ni son nuevos los medicamentos qua s

 
 obtienen con dichos 

compuestos, tal y como son revindicados. AdemÆs, las reivindicaciones se refieren a 
una composiciOn qua define como ünica caracterIstica, quo comprende una 
pleuromutilina, entonces su novedad esta ligada estrechamente a la novedad del 
compuesto. Asi, pues, yen virtud de esta anterioridad, las composiciones carecen de 
novedad. 

Y, 06 describe compuestos derivados do ciertas pleuromutilinas, usados per su 
reconocida � actMdaci antibacteriana an formulaciones antlbacterianas, qua 
comprenden agentes antibacterianos. Esta anterioridad comprende composiciones 
quo comprenden pleuromutilinas, to qua demuestra quo no as la primera vez so qua 
usan an composiciones, tat y come nuevamente so reivindica an la solicitud an 
estudlo. . . . . 

Se observa, entonces, qua elobjeto do la invención no puede serconsiderado nuevo, 
porque Dl, 02, 03, 134, 05 y D6, ya enseæaban composiciones qua comprenden 
pleuromutilinas. Dade 10 anterior, la invenciOn carece de novedad, pues $o ha 
encontrado al acceso del püblico desde antes do la presentación do la solicitud 
prioritaria, lo quo indica quo no existe actividad innovadora del inventor. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Nagar et privileglo de patente de invención a la creaciOn 
denominada: "DERIVADOS DE PLEUROMUTILINA V VALNEMULINA USADOS 
PARA LA FABR1CAC16N DE UN MEDICAMENTO PARA EL TRATAMIENTO 
TRANSDERMICO DE I.NFECCIONES BACTERIANAS EN HUMANOS YANIMALES 
V COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENE".  

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Jimena Escobar Uribe 
an su calidad do apoderada de la sociedad Novartis Ag, o a quien.haga sus veces, el 
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contenido de la presente resolución, entregÆndole copia de Ia misma, advirtlØndolØ 
que contra ella procede el recurso de reposcion ante el Supenntendente de 
Industna y Comerclo al momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles 
siguientes. S 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. 
Dada en Bogota D.C., a los 29 JIlt 2006 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO, 

Doctora 
JIMENA ESCOBAR URIBE 
Carrera IIAN°94-.76 Of. 305 
Bogota D.C. 
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