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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 43784
Por la cual se deniega una patente de invencién

Rad.PCT/10-2341

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 12 de
enero de 2010, con el N° 10-002341-00000-0000, por la(s) sociedad(es)
Novartis AG, entré a fase nacional la solicitud de patente de invencién titulada
“COMBINACIONES SINERGICAS DE ANTAGONISTAS DE VR-1 E
INHIBIDORES DE COX-2", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/EP2008/059296 del 16 de julic de 2008,

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N® 627 del 20 de abril de 2011, sin que se hubieran
presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficic N° 15905,
notificado por fijacidn en lista el 11 de septiembre de 2012, se requirid a la
solicitante en los términos del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina para que presentara respuesta a las observaciones de
caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta Decision para la concesion de la patente,

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 10-002341-
00007-0000 del 23 de enero de 2013, respondid oportunamente el requerimiento
formulado y presentd nueva(s) reivindicacion{es) 1 a 4 que remplaza(n) las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones
efectuadas en el examen de fondo. Se acepto el nuevo capitulo reivindicatorio
presentado, comodguiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el
articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesio en el articulo 14 de la Decision 486
expedida por la Comisién de la Comunidad Andina “Los paises miembros
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.”
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SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a contenidas en el radicado N°® 10-002341-
00007-0000, no cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo
con las siguientes consideraciones;

6.1. Objeto de la invencién.

El problema técnico consiste en suministrar mejores agentes terapéuticos para
el tratamiento de inflamatorias. Para resolver este problema técnico se presenta
una combinacion farmacéutica que contiene un farmaco antiinflamatorioc no
esteroideo y el compuesto 4 — (7 — hidroxi ~ 2 — isopropil — 4 — oxo — 4H —
quinazolin - 3 - il} benzonitriic para e tratamiento de enfermedades
inflamatorias.

6.2 Determinacion del Estado de la Técnica.

La fecha para determinar el Estado de la Técnica es el 18 de julio de 2007, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de cual se invoca
prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontrd
(encontraron) el {los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta
solicitud

item Documento [ o TTitule "\ Fecha de publicacién

"Quinazoline derivatives useful as vainilloid T Diciembre 25 de 2005
D2 | WO2005120510 1[ antagonists”

1

El documento D2' ensefia compuestos derivados de Quinazolina como
antagonistas del receptor vainilioide VR-1 y las composiciones que los
contienen.

6.3. Novedad.

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decisién 486: “Una invencién se
considerara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. El

1htip:/iworldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?

CC=WO&NR=2005120510A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20051222&DB=worldwide.espacenet.c

om&locale=es_LP
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Estado de la Técnica comprenderé todo lo que haya sido accesible al piblico
por una descripcion 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”.

En el presente caso, la combinacién farmacéutica reclamada en la solicitud no
es nuevo, teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 esta referida a: “Una
combinacion de 4 — (7 — hidroxi — 2 — isopropil — 4 — oxo — 4H — quinazolin — 3 —
if) benzonitrilo y un farmaco antiinflatorio no esteroideo, o una sal o solvato
farmacéuticamente aceptable de cualquiera 0 de ambos compuestos” (Ver
pagina 9 del radicado N°¢ 10-002341-00007-0000)

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las

reveladas en el (los) documento(s) D2 que representa(n) el Estado de la
Técnica:

Tabla 1l

¥

Caracteristicas esenciales D2

Una combinacion farmacéutica | Una combinacion farmacéutica
(Pagina 13, lineas 21 - 24)

o .
Contiene el compuesto

Contiene el compuesto

4 — (7 - hidroxi — 2 — isgpropil — 4 —ox0 — 4H | 4 — (7 — hidroxi — 2 — isopropil — 4 — oxo — 4H
— guinazolin — 3 — i) benzonitrilo — gquinazolin — 3 - il} benzonitrilo (Pagina 29,
compuesto 29.31)

Contiene un fa&rmaco antiinflamatorio no Contle'ne un’ fe'nrmaco rfmtunﬂamatono no
esteroidal esteroial (Pagina 13, lineas 24 y 25)

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la
combinacion farmaceéutica de la reivindicacion 1 habian sido divulgadas

previamente en el (los) documento(s) D2, por lo tanto, la materia reivindicada no
es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en el (los)
documento(s) D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencionan alguna

caracteristica que haga nuevo el método de la reivindicacién 1, por lo tanto,

tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 16 de la
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Decision 486.

Es oportuno aclarar que, contraric a lo afirmado por la solicitante donde afirma
que en el Estado de la Técnica D2 divulga el compuesto 4 — (7 — hidroxi — 2 —
isopropil — 4 — oxo — 4H — quinazolin — 3 - il) benzonitrilo y 81 ejemplos mas
pero que no se divulga explicitamente el objeto de la presente invencién, es
necesario recordar el Estado de la Técnica es claro y detallada de tal manera
que es totalmente reproducible por la persona versada en la materia y este
sugiere detalladamente el compuesto especifico inhibidor de VR-1 y su posible
combinacion con farmacas antiinflamatorios no esteroidales (AINES), de
acuerdo a lo que describe la reivindicacion 1 de la presente solicitud.

En referencia al argumento de la solicitante, segun el cual la combinacion
propuesta genera un efecto sinérgico positivo para disminuir la hiperalgesia, D2
describe en la pagina 10 que los compuestos divulgados al bloquear los
receptores vainilloides, son utiles para el tratamiento del dolor y por lo tanto,
una persona versada en la materia teniendo este conocimiento y ejerciendo una
practica convencional y ampliamente conocida en el campo farmacéutico,
puede combinar dos 0 mas principios activos con propiedad analgésica, donde
cada uno de estos principios activos posee un mecanismo de accion diferente
(una diana farmacologica distinta para cada farmaco), con el propdsito de
obtener un efecto sinergico positivo de adicion. Dicha combinacion de un
farmaco inhibidor del receptor VR-1 y un AINES ya se divulgd explicitamente en
D2, de acuerdo con la tabla anterior.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no
desvirtdan de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada,
el Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacidn titulada
“COMBINACIONES SINERGICAS DE ANTAGONISTAS DE VR-1 E
INHIBIDORES DE COX-2".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) Novartis AG, entregandole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s)
gue contra ella(s) procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de
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Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el momento de la
notificacion o dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 30 Jul 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctor{a)
CARLOS REINALDO OLARTE
office@olartemoure.com

Elabort: Dayron Alexander Ramirez Reyes ©
Revist: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer ¥
Revis®: Jose Luis Salazar Lopez ¥

Aprob6: Jose Luis LondoNo Fernandez ¥
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