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Radicacién : 0-93237- -12-0 Fecha: 2008-11-25 08:52:17
Tramite : 2 PATENTES

Evento : 1 REGDEPOSITO

Actuacion: 432 COMUNICACTOADM

Destinatario : EMILIO FERRERO Folios 1

Sefor (a) (es)

EMILIO FERRERO

CARRERA 4 NO. 72-35 PISO 4°
BOGOTAD.C.

Referencia RESOLUCION : 47017

Fecha : 21/11/2008

Expediente : 0-93237

Tramite : 2 PATENTES DE INVENCION

Evento : 1 REGISTRO/DEPOSITO/CONCESION/DEPOSITO
Actuacion : 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 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolucion 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 resolucién se encontraréa disponible en la pagina
web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
nimero de resolucién a través de la opcién servicios en linea bases de datos - otros

servicios - consulta actos administrativos.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5,7 y 10
Sede CAN: Cra 50 No. 26-55 Int 2 PBX: 3820840
Fax: 3 82 26 95 3 50 52 20. Linea 018000 910165

Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia

Al contestar favor indique el numero de

radicacién consignado en el sticker
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONNe M 47017
Por la cual se niega una patente de invencion

Rad. N° 00-093237

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

CONSIDERANDO

P'R’!MERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el ”Sflde
cﬁmembre de 2000, bajo el nimero 00 - 093237, se solicité patente de invencién
titulada: “FORMA CRISTALINA DE EPLERENONA".

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que
debe Hengr 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 encontré 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 Comision de
la Comunidad Andina, se requirid al peticionario para que se pronunciara sobre las
objeciones efectuadas a la solicitud.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 23 de marzo de 2007,
atendidé oportunamente al requerimiento formulado, y presentd las respectivas
aclaraciones. Finalmente, allegd nuevo capitulo reivindicatorio, el cual se ajusta a
las prescripciones establecidas en el articulo 34 de la mencionada Decisién 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la 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 aplicacién industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 16, contenidas en los folios 1577 y 1579, no
cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes

consideraciones;

1. Objeto de la invencion

El objeto de la solicitud se refiere a eplerenona de forma cristalina L que tiene un
sistema de cristal monoclinico y un patron definido de difraccion de rayos X.
También se relaciona con el procedimiento de preparacion de la misma.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2. 5. 7y 10

1 O ordm AR Tr AAA Rl 20 BN M ammnibmol e RABATAN

U 5o
/



"

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONNe M 47017
Por la cual se niega una patente de invencién

Rad. N° 00-093237

El problema planteado en esta solicitud, es la necesidad de formas cristalinas de
eplerenona que sean mas estables.

Para solgcionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona las
forma cristalina L de eplerenona que tiene un alto grado de estabilidad a
temperaturas normales de almacenamiento.

2. Determinacion del estado de la técnica

2.1 Fecha determinante para el analisis comparativo.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 8 de diciembre de 1999, que
corresponde a la fecha de las prioridades estadounidenses reivindicadas en la
presente solicitud (60/169.707, 60/169.608, 60/169.556, 60/169.683, 60/169.807,
60/169.639).

2.2. Documentos del estado de la técnica.

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontro el

siguiente documento anterior a la fecha de la presentaciéon de la solicitud en
estudio y relacionado con la materia reclamada:

de 9, 11-epoxi esteroides y sus |
intermediarios utiles" |

3. Novedad

El articulo 16 de la Decision 486 sefiala lo siguiente: "El estado de la técnjga
comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcion
escrita u oral. utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de Ia fe_cha
de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad

reconocida.”.

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha
sefialado lo siguiente:

“E{ requisito de novedad exige que la invencién no este comprend'idg en el estgdo de
la técnica, el cual comprende el conjunto de conocimientos tecnoldgicos accesibles al
publico antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de

la prioridad reconocida.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
2 Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
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"Para la aplicacién de este concepto, es importante que el estudio del estado de la
técnica esté basado en las caracteristicas o condiciones innovadoras del invento.

‘En este sentido, el "estado de la técnica esta constituido por todo lo que antes de la
fecha de presentacion de la solicitud se ha hecho accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, por una utilizacion o por cualquier otro medio, en cualquier
lugar del mundo’. Todo ello, desde luego, considerando las excepciones previstas en
el articulo 3 de la Decision 344.

“En otras palabras, para que una invencién sea novedosa se requiere que no esté
comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovacion ni
los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al
publico, entendiendo que la difusion de la informacion que se menciona debe ser
detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa

informacion a fin de explotar la invencion.

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque a los ojos de un experto
medio en el arte, se trata de una materia conocida y divulgada en el estado de
técnica.

En efecto, la anterioridad WO 9825948 revela un procedimiento para la
cristalizacion de eplerenona en donde la eplerenona es:

Disuelta en reflujo con metil etil cetona.
Enfriada a 50°C

Vuelta a enfriar a 25°C (cristalizar)
Secada a peso constante (desolvatar)

Finalmente, se revelan composiciones farmacéuticas que los contienen.

La presente solicitud (reivindicacion 14-16) _revela un proce@imiento de
preparacion de la forma L de eplerenona que consiste en los pasos de:

Disolver en una mezcla de solventes (metil etil cetona)
Cristalizar (por enfriamiento)
Desolvatar (secar)

nto, el procedimiento en el documento citado es
cristalizacion revelado en la solicitud en e'studlo,
ya que utiliza los mismos solventes, asi como su cristalizacion porl enfr:a;rcriwilne;riwetﬁtg
su posterior secado para eliminar el solvato. Congecuentemente, el prodc imiento
revelado en WO 9825948 es el mismo que se utiliza en la produccion de

Comparando elemento por eleme
el mismo que el procedimiento de

' Broceso 156 IP 2006
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el estado de la técnica 1€ SoN nuevas respecto a lo revelado en

4. Sobre la respuesta del solicitante

El'sollmt'ante en su respuesta al Oficio No 13157, sefiala que D1 no reconoce |a
ex:stenc.la Qe formas cristalinas anhidras de eplerenona, no se refiere a su
caracterizacion y propiedades, asi como a su grado de pureza.

Al respgcto cabe aclarar, que si bien en D1 no se revelan propiedades ni
caracterizacion de la forma L de eplerenona, en dicho documento se ensefia de
manera clara y completa el procedimiento de obtencion de cristales anhidros de
eplerenona mediante un procedimiento que es igual al reivindicado, es decir
cristalizar la eplerenona en un solvente (preferiblemente metil-etil-cetona) por
enfriamiento y secar a peso constante, es decir, si los procedimientos son iguales,
de manera implicita el producto obtenido por dichos procedimientos (iguales) es el
mismo, teniendo en cuenta que se parte de la misma sustancia en los dos casos.
Por lo tanto, el procedimiento y el producto obtenido son iguales tanto en la
presente solicitud como en D1, afectando asi la novedad.

Si bien el solicitante dice que no se caracteriza, ni se habla de formas cristalinas
especificas en D1, queda claro que la presente solicitud simplemente caracteriza
lo obtenido en D1 vy, por ende, el hecho de caracterizar y analizar un producto que
ya no es nuevo, no es razon técnica suficiente para reconocerle la novedad al

mismo.

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se niegan las
reivindicaciones 1 a 16 contenidas en los folios 1577 a 1579 de la presente

solicitud.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencién a la creacion
denominada; “FORMA CRISTALINA DE EPLERENONA”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Emilio Ferrero, en su

A
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calidad de apoderado de la sociedad PHARMACIA CORPORATION, o a quien
haga sus veces, el contenido de la presente resolucidn, entregandole copia de la
misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicién ante el
Superintendente de Industria y Comercuo al momento de notificarse o dentro de los
5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
DadaenBogota D.C.,alos 2 1 NOV. 2008

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor
EMILIO FERRERO
Carrera 4* No. 72 - 35

/Ei}goté D.C.
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