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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLUCION No: 55508

Por la cual se deniega una patente de invencion
Rad.PCT/10-70365

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejermcuo 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 10 de junio de
2010, con el N° 10-070365-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Novartis AG., entr0 a fase
nacional la solicitud de patente de invencién titulada "AMINOTIAZOLES Y SUS USOS",
que corresponde a la solicitud internacional PCT/EP2008/067220 del 10 de diciembre de
2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 629 del 20 de junio de 2011, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 19663, notificado por
fijacion en lista el 30 de octubre de 2012, se requirid a la solicitante en los terminos del
articulo 45 de la Decisidon 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° 10-070365-00009-0000
del 14 de marzo de 2013, respondid oportunamente el requerimiento formulado y presento
nueva(s) reivindicacion(es) 1 y 2 que remplaza(n) las originalmente presentadas y una
solicitud divisional radicada bajo el N° 10-070365-00010-0000.

En cuanto a la solicitud originaria la solicitante presenta un nuevo pliego reivindicatorio
restringiendo la solicitud a un solo compuesto, el cual, se refiere a materia que quedd
comprendida en la solicitud divisional. Por su parte, la salicitud divisional se concreté a
reivindicar la estructura general de la tiazolo-macrolactamas de férmula (I) que comprende el
compuesto destinado para la solicitud originaria. Por lo anterior se concluye que tanto la
solicitud originaria como la solicitud divisional comparte el mismo concepto comun inventivo,
es decir, hay unidad de invencién, de manera que no resulta procedente la division
propuesta por la solicitante.

Por otra parte, la solicitante introduce una limitacidn en sentido negativo excluyendo del
capitulo reivindicatorio de la solicitud fraccionaria el Unico compuesto reclamado en la
solicitud originaria, a través de la figura del discfaimer. Por lo anteriormente sefialado resulta
praocedente rechazar la introduccion de la limitacion tipo discfaimer propuesta, teniendo en
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cuenta que su utilizacion estad condicionada a subsanar el requisito de novedad de una
solicitud y debe estar plenamente sustentado en el capitulo descriptivo inicial y que para
el caso, la solicitud en estudio no cumple con ninguna de las dos condiciones referidas.

QUINTO: Que por lo anteriormente sefialado resulta procedente rechazar la division de
solicitud propuesta y la modificacion al capitulo reivindicatorio de la solicitud parental,
teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable. En consecuencia, la Oficina
se pronunciara teniendo en cuenta el capitulo reivindicatorio presentade bajo radicado
N°10-070365-00004-0000 del 20 de septiembre de 2013.

SEXTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisidn 486 expedida por la
Comisién de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgardn patentes para fas
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 apficacion
industrial"”.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto de la solicitud presentada, se modifica el titulo de
la invencion, el cual quedard de la siguiente manera: "DERIVADOS DE AMINOTIAZOL
MACROCICLICOS ACTIVOS COMO ANTIBIOTICOS”.

OCTAVO: Que en el presente caso la(s) reivindicacién(es) 1 a 11 del radicado N° 10-
070365-00004-0000 del 20 de septiembre de 2010, no cumplen con el requisito de
novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

8.1. Objeto de la invencién

El problema técnico consiste en la necesidad de suministrar nuevas clases de antibidticos.
Para resolver este problema técnico solicitud en estudio proporciona compuestos de la
formula (1) y las composiciones que lo contienen,

R
N-—H!

"2 Compuesto |
8.2. Determinacion del estado de la técnica

La fecha para determinar el estado de [a técnica es el 12 de diciembre de 2007, que corresponde a
la fecha de presentacién de la solicitud de la cual se invoca prioridad.
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Consultadas las fuentes de informacién con gue se cuenta, se encontrd (encontraron) el (los)
siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

, - Fecha de Fecha de
Item Documento Titulo Prioridad* publicacién
Solicitud de patente Derivados de amino-
D1 | oo 05?1‘3?8‘”8‘88’_‘30000_ tiazol V:;;ﬂ‘::;’s COMO | 34/Mayo/2006 | 30/abrill2009
0000 antibacterianos

El documento D1M divulga un compuesto de férmuila (1)

R
Wit )\ ‘/u_"’

e o
XTI
- =  Compuesto | (Fl. 324, Reivindicacion. 1)

8.3. Novedad.

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

£l estado de fa técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una descripcion
escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion
de la solicitud de patente o, en su caso, de fa prioridad reconocida”.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no son nuevoes, teniendo en cuenta
gue la reivindicacion 1 esta referida a: “Un compuesto de formula |...." (P4g. 5 del radicado N° 10-
070365-00004-0000)

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} D1
gue representaln) el estado de la técnica:

Tabla 1l

1:http:/iworldwide espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=US&NR=2006246134A1&KC=A1&FT=D&ND=4date=20061102&DB=&locale=en_EP
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Un compuesto de férmula (1)

A s
R AN
an

Compuesto |

Un compuesto de férmula (1)

Gmuy
-

e

Compuesto |
{F1. 324, reivindication 1}

R“
hidrégeno, -Z-COH, y -A-Z-COzH, en donde, si R es
hidrégeno, entonces el residua Z de R' esta sustitudo por

AGY

cuande menos dos grupes COH
A

A

se seleceicna Independientemente &n cada presentacitn, a

partir de| grupo que consiste en un -C{O)-. -C(OE)-. .

CLOINIR™), -S(O)y. -SIO). C(HEN-. -S{OLNR™) v -
S(OINR™):

Hidrégena, (CHak, -Clalquiia)z-, ~(CHo)ver, [C{AIGUEIR)] 4.
{eiclealquila)-, -[arilot. -{heteroarito)-, -C{O}-, -C[O)CLD)-. -
CLOJO-. - HONR™)- | S(OR - . S(O}- SORNR™},
-SIOM(R™) - -C(=NRINRR™).- C[=NRIMR™)C(OF,

Z
es alquiteno de 1 a 10 dtomos de carbond, cicloaiquilenc de 3 a
8 atomos de carbono, heterocitio-alquilenc de 3 a 8 Alomos de
carkoro, feniene, o hetero-anleno de 5 a 6 mismbros, cada une
de los cuales estd oprionalmente susliluido con uno o més
grupos Independientemente seleccionados a partir de alguio de 1
1 a 4 dtomos de carbono, alcoxilo de 1 a4 atomos de carbono,
hidraxilo, amine. mone- y di-alguile de 1 a & dtomos de
carbong-arning, C{OXOH, o haldgeng;

' consiste en H, -|C(R’](E°}],-. SC(R™ R x-0-{CR*RM v -.

-G{aN RY, -C20-C(O)-. -C=C-CIC)0- . -CaC-CLOW[R™)-
[<]

esta ausents, o 5e selecciona a partir del grupo que

{CIR*HR™Y) x-NIR™CIR"{R* )} y - . -(ccloalquilal, -
(heterociclo)-, «{arilo}, «(heteroario)-

J
COH ‘—-i Com
R R
Z-COH, y -A-Z-COH se selecciona a partir de -H, -C(alquito)p-), R ™,
Rh T R“

se selecciona a partir del giupo gue consisie en H,
alqulle sustituido o no susiituida, OH, OR®, DC(OIR®,

s& selecciona a panir del gripo que consiste en H,
alquilo sustituido o Insustituido, OH, OR™, 0C(OIR®,

OCIOMR®), y NIR™p
-

OC(OINR ) y iRy

se selecciana a partir def grupo que consiste en
ausente, H, y alguile, o Rz“y R pusden formar untas =0 § =NH

se selecciona a parlir del grupo que consisie en
ausente. K, y alquilo, ¢ Ry R™ pueden formar Juatos =0 &
=N

Ry R"
s€ selgccionan cada Lnc independientemente a partr del grupo |

Rly RTT
& seleccionan cada una independientemente a parlr del
grupc que consiste en H. halégeno. ORY, -G-J, y N(R®}:

que consiste en K. halégena, OR®, -A-J. y N(R™):
Ru

Rll
s¢ selecciona a partir del grupo que consiste en H y se selecciona a paric del grupo que consiste enH y
alguilo alquile 1
Rﬂl - I~ RID

se spleceiona a partir del grupo que consiste en alquida y
+{CHyCHZ-O-RY | en donde n &5 un entera de 1 a 50,
1,000, 2.000, 3.000. 4,000, 5,000, 10,000. 20,000, 30,000
40,000, 50,000. 6 60.000, o &s un promedic de una piuralidad de :
enterss que tisnen un valor de 1 a 500, 1,000, 2,000, 3.000,
4,000, 5,000, 10.000. 20,000, 30.000, 40,000, 50.000, & 60,000

1

se seleccxona a parlir def grupo que consisle en akquike y
A{CHzCHz0-1,-R? , en donde n es un entera de 1 a 500,
1,000, 2,000, 3,000, 4,C00. 5.000, 10,600, 20,000, 30,000,
40,000, 50,000, 6 60,000, & a3 un promedic de una
pluralidad de enteros que benen un valor de 1 a 500, 1,000,
2,000, 3,000, 4,500, 5,009, 10,000, 20,000, 30.000, 40,004,

50,000, ¢ 60,000
R’ R’
se seleceiona a partir del grupo que conslste en H, akquilo, y R® se selecciona a partir del gm’g?hque consiste en H, alquio, y
J J

s& selecclona a partir del grupo que consiste en H, F, O-alauilo,

N[R™},. N*(R¥,, N(R™IC(D)alquilo, COH, C{sON(RM™},, COp

alquilo, P(OHCHY, P{O)}-(0-alquila);, y un heterosicio que
contiene nitrégenc sustituide

se salecciona a partir del grago que consiste en H.F, O-
alquile, N(R™},, N*'(R™};, N{ Glalguilks, COH,
Ci=0)NIR™}, COralquilo. PIOHOHE, PIOHC-alquilo):. ¥
un heterociclo que contiens nitrégeno sustiwdo
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RT' - - = Rl _‘
se selecciona a partr del grupe que consiste en H, CN, s@ selecciona a partir del grupo que consiste en H, GN,
NO, . alguile, cicloaiqulso. y SOpaiquio __NO, , alguilo, cicloa\qmlo, y S0ralquile

R™ R

"estd ausente, o se selecciona a panr del grupo que
consista an H -{alguilo}-, -(eicloalquilo}, -Clalquilel-d, -R®,
en donde R™ tambien puede diclarse con el atomo con ¢!
que esta enlazado R™ para formar un anillo de 3, 4,5,6,47
miembros. que es aromatico o ne aromatico, y puede
coniener uno ¢ mis heleroitomos, en donde & aniio puede
estar adicionalnente sustiluido una o mas veces con

estd ausente. o se seleccioha a pariv de! grupo que
consiste en H, -(alquilo}., -{cicloalguita)-, -Clalquilo)rJ, -R*, an
donde R™ también pusde crclarse con el slomo con el que esta
enlazado R* para formar un anifio de 3, 4, 5, §, & 7 miembros,
que &5 aromatico o no arematico. y pusde contener unt & mas
heteradtomas. en donde ef anilio puede estar adiclonalmente
sustituido una o mas veces con sustituyentes qus sean iguaies o

diferentes: suslituyentes que sean iguales o diferentes;
R” R”
se selecciona a party def grupo que consiste en H alquile, y se salecciona a partr del grupo gque consiste en Hoalgulle. ¥
CHACOH CHXOH
Realizaclones Preferidas 1 Ejemplos -
bl a
- Feim
(> +O<
il :
- e
A e
Xy {;\'C" !
Y nu". 3‘
"‘\ o
x compuesto 16 ejemplo 72 {F1.218, tabla A)

;""‘:1;@
T =y
2 5
SO !:L
¥

é 24
7

-‘iﬁ
3
e

[

compuesto 35

k

ejemplo B2 (F1.220, tabla A)

=

ejemplo 22 (F1.210, tabla A} _

-~ 7 o compuesto 3

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de los compuestos de la
reivindicacién 1 habian sido divulgadas previamente en el {los) documento(s) D1, por lo tanto, la
materia reivindicada no es nueva.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 11 no mencionan alguna caracteristica que haga
nuevos a los compuestos y composiciones frente a la reivindicacion 1, por lo tanto, tampoco
cumpten con lo establecido en el mencionado articulo 16 de fa Decision 486.

Es oportuno aclarar que contrario a le afirmado por la solicitante en cuanto a que el documento D1
no divulga los compuestos reclamados y contiene ensefianzas generales de compuestos que
corresponden a Férmulas Markush con innumerables alternativas de sustitucion, este Despacho se
permite aclarar que a través de los ejemplos 22, 72 y 82 el documento D1 divulga la totalidad de los
sustituyentes seleccionados la diferencia con las realizaciones preferidas 3, 16 y 35 corresponde
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exclusivamente a un sustituyente. Sin embargo, dichos sustituyentes a los que se refiere la
solicitante como diferencias, fuercn ejemplificados en otras realizaciones preferidas en el mismo
documento D1, es decir que, la totalidad de las caracteristicas esenciales de la solicitud asociadas a
la estructura general Markush reclamada estan anticipadas por realizaciones especificas divulgadas
por el documento D1, por lo tanto, la reivindicacion 1 no es nueva.

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

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacion titulada: “DERIVADOS DE
AMINOTIAZOL MACROCICLICOS ACTIVOS COMO ANTIBIOTICOS"

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) que contra ella procede el recurso de
reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el
momento de la natificacion o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLG

Doctor .
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
office@otartemoure.com

Elaboré: Lenin Roberto Guerrero *

Revisé: Consuelo Leguizamon Leguizamon ©
Revish: Jose Luis Salazar Lopez ©
Aprobé: Jose Luis LondoNo Ferandez ¥
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