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EXPEDIENTE: 02-089.183

ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
Novartis AG.

Estimado Doctor:

En mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia
manifiesto a usted lo siguiente:

1. Mediante memorial radicado en ese despacho el 30 de agosto de 2005, el cual
no ha sido resuelto atin, solicité que se realizara el examen de patentabilidad.

2. En vista de que han transcurrido _2 afios y 6 meses, sin que se haya
atendido dicha solicitud, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso
para que se proceda de inmediato a resolver este asunto.

Cordialmente,

CC 39.779.452 de Usaquén.

T.P. 68228



Industria y Comercic

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES @

RADICACION EXPEDIENTE No. 02-89183

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 533,

DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2003, EL TERMINO HABIL SENALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 30 DE ENERO DE 2004.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de
publicaclén en la gaceta de Propiedad Industrial, deberd solicitar y cancelar el
examen de patentabilidad so pena de que Ia solicitud calga en abandono, de
acuerdo con lo establecldo en el Articulo 44 de la Declsién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY C MERCI
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, DC, 21 de noviembre de 2008

Apoderado: Jimena Escobar Uribe Oficio:
vuul4298

ASUNTO Radicacion: 02-89183

Tramite 002

Evento 001

Actuacion 430

Folios

Como resultado de! examen de fondo, reallzado con fundamento en el articulo 45
de la Decision 488 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudlados:

e capltulo descriptivo, folios 44 a 136;

e capitulo reivindicatorio, follos 137 a 147,

s solicitud PCT/EP01/03808, Fase naclonal.

e Solicitud del examen de patentabllidad, folios 159 y 158.

bjeto de la invencién:

El titulo de la invencibn es "DERIVADOS DE 8-QUINOLINXANTINA Y 8-
ISOQUINOLINXANTINA COMO INHIBIDORES DE PDE 5".

El objeto de la presente solicitud se refiere a derivados 8-{quinolin-Himetil)-3,7-
dihidro-1H-purina-2,8-diona, 8-(lsoquinolin-iimetil)-3,7-dihidro-1H-purina-2,68-diona
4 8<(oxodlhidroisoquinolin-limetil)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona .

Claridad de la solicitud:

En el articulo 30 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina se
establece: “Las reivindicaciones definirén la materia que se desea proteger
medlante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas

por la descripcion”.



Las relvindicaciones no estin completamente limitadas, porque los sustituyentes
estdn indefinidos con términos genéricos como "alquilo, alquilcarboniloxalquil,
alcox, alquiltio, hidroxialquilo, alcoxialquilo, alquenllo, cicloalquilo,
heterocicloalquilo, aralquilo®, ademas no esta completamente sustentado en la
descripcién, porque cada uno de esos términos enclerra incalculable nimero de
estructuras, que no estin todas sustentadas en la descripcién, ni siquiera para un
solo término genérico de los nombrados arriba.

-La relvindicacién 7, no es clara, puesto que el encabezado no es congruente con
el resto del texto de la reivindicacién, se encabeza como un compuesto y luego se
pretende caracterizar por el uso; cuando lo correcto es definir técnicaments el
compuesto como tal por su estructura y sus susfituyentes especificos, o por su
nombre quimico, porque el uso no es una caracteristica técnica de un compuesto.

Relvindicaclones de uso

Las relvindicaciones 9 y 10 reclaman el uso, y de acuerdo con la legislaclén
colombiana el uso no se considera para proteccién por patente, como se lee en el
articulo 14 de la Decision 488 de la Comisién de la Comunidad Andina“... Los

Paises Miembros otorgarén patentes para las invenciones sean de productos o
procedimientos en todos los campos de la tecnologla...”; AQUI NO se hace
alusion al uso.

Continuando con la ultima parte del Artlculo 14“... (Los Palses Miembros
otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en
todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacidn industrial." El hecho que se diga que el
producto o el procedimiento tengan aplicacién industrial no quiere decir que la
aplicacién industrial sea susceptible de patents.

Asl mismo, citando completamente el articulo 19 este reza: " Se considerara que
una Invencioén (léase producto o procedimiento) es susceptible de aplicacién

Industrial (una caracteristica de la invencidn) cuando su objeto puede ser
producido o utilizado en cualquier clase de Industria, entendiéndose por industria
la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” Esta diciendo
que una invencién, producto o procedimiento, debe servir para algo. En ningin
momento se dice que un uso pueda ser protegido como patente.

El articulo 18 dice: * Los productos o procedimientos (o sea, /os inventos, nétese
que nunca se refieren a nada diferents) ya patentados comprendidos en el estado
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de la técnica de conformidad con el Articulo 21 de la presente Declsién, no serén
objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originaimente comprendido por la patente inicial.” Nunca se refieren a una
proteccién para el uso, como ermdneamente se podria interpretar. Se trata de no
conceder nueva patente a un invento (exclusivamente productos o
procedimientos) al que se le ha encontrado nueva funclén, pero que se trata
exactamente del mismo prodiucto o procedimiento. Es decir, si el compuesto,
aparato, etc. 0 método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se
haya descubierto una nueva aplicaclén para el mismo compuesto, aparato, etc. 0
método, implica que no es merecedor de nueva patents, o que el nuevo uso le
reeatablezca la novedad. En ninglin caso se dice que se esta protegiendo el uso.
Simplemente se dice que el producto o procedimiento ya esta dentro del estado de
la técnica y una utilizacién diferente no esta contemplada para permitir conceder
patente al producto o al procedimiento nuevamente.

Los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia
del TJAC 88-Al-2000, los usos en general no son patentables.

Determinacién del estado de la técnica:

El articulo 16 de la Decisién 486 de la Comislén establece: “El estado de /a técnica
comprendera fodo lo que haya sido accesible al publico por una descripcién
escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier otro medio antes de la fecha
de preseniacién de la solicitud de pafente o, en su caso, de la prioridad
reconocida.

Sélo para el efecto de la deferminacién de la novedad, también se consideraré
dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patenis en tramite
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentacién o de priorided
fuese anterior a la fecha de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente
que se estuviese examinando, siempre que dicho conienido esté Incluido en la
solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo
previsto en el articulo 40."

ltem | Documento Fecha de publicacién | Titulo

D1 | WO8962805 | 08-diclembre-1998 B-phenyixanthine derivatives and their
se as phosphodiesterase inhibitors
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Evaluacién de los requisitos de patentabllidad:

El articulo 14 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece: "Los Palses Miembros oforgarédn patentes para las invenciones, sean
de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologfa, siempre
que sean nuevas, lengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion
industrial.”

En cumplimiento con este articulo, se procedid a evaluar los requisitos de
novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial con el fin de establecer la
patentabllidad de la invencién reivindicada en la solicitud en estudio.

Evaluaclién de la Novedad:

El art.16 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece:
“Una invencién se considerara nueva cuando no estd comprendida en el estado de
la técnica. El esiado de la técnica comprenderd fodo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacién o cualquier
otro medio antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su
caso, de la prioridad reconocida”.

La solicitud en estudio reclama derivados 8-{quinolin-ilmetil)-3,7-dihidro-1H-purina-
2.6-diona, 8-({isoquinolin-limetil)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona, o 8-
(oxodlhidroquinolin-iimetil}-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona  sustituidos en las
posiciones ,3,7, 8 de formula | y las composiciones que los contienen.
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La anterioridad D1 ensefia compuestos 8<(fenil)-3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona
sustituidos, 3,7,8 de formula:



-Cuando comparamos las dos férmulas observamos que se diferencian en el
sustituyente de la posicién 8 del anillo 3,7-dihldro-1H-purina-2,6-diona, en la
solictud en estudio es 8{quinolin-imetil]), B8<{isoquinolin-ilmetil) & 8-
(oxodihiquinolin-iimetil), mientras que en Ila anterioridad es fenil directamente unido
al anillo 3,7-dihidro-1H-purina-2,6-diona, por lo tanto los compuestos reclamados
en la sollcttud en estudio se consideran nuevos.

Tal como lo muestra la anterioridad no se ensefia con antelaciéon a la fecha de
presentacién de la solicitud PCT, los compuestos reclamados en la presente
solicitud en estudio, ni se sugiere o se deduce directamente los compuestos
reclamados, por lo tanto tiene nivel inventivo.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisibn 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dlas contados a partir de la fecha de notificacion de la presents
comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar
de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la

patente.

Notifiquese el prasente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal 8),
del capltulo quinto del titulo prime la circular Unica No. 10 de 2001.

ALIX CARMENZA EDES DE VERGEL
Jofe de Divisibn/ de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacibn en lista, de

fecha 100 2065
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