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DEL TIPO GLUCAGÔN".-Clase CO7K 14/00.-Exijediente nümerQ 
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S1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en lista el 

25 de Enero de 2008, asI como a ml solicitud de plazo de 16 de Abril del mismo aæo. 

2. Con elfin de responder a las objeciones expuestas por el seæor Examinador en 

su Concepto TØcnico nümero 73 bajo los acÆpites de Claridad y Novedad, 

atentamente me permito presentar los siguientes argumentos tØcnicos y las 

siguientes modificaciones en el capItulo reivindicatorio de la presente solicitud, 

mediante to cual no solo se superan dichas objeciones, sino que ademÆs se 

demuestra en forma contundente la patentabilidad de la presente solicitud. 

_[PTU 4(u1

. Inicialmente me permito manifestar que el solicitante de la invención en 

cuestión ha decidido eliminar las reivindicaciones 1, 2, 4 y 5 actualmente 

presentadas. En consecuencia, anexo at presente memorial me permito remitir un 

nuevo capItulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones, las cuales 

corresponden a las reivindicaciones 3, 6, 7, 8 y 9 actualmente presentadas, cuya 

numeración y dependencias han sido modificadas adecuadamente. 

En este sentido, es claro que dichas modificaciones no amplIan de manera 

alguna el objeto de la presente solicitud de patente tat como fue originalmente 

presentada, toda vez que t’inicamente se encuentran dirigidas a limitar la materia 

establecida en el capItulo reivindicatorio de la solicitud en cuestión. 

4. CLARIDAD DE IA SOLICITUD 

El seæor Examinador ha objetado la claridad de la presente solicitud con base 

en los siguientes argumentos: 

1 
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’Con la información relacionada no se sustenta toda la materia 

reclamada, de manera que la descripción presentada no cum pie con 

todos los requisitos establecidos en el art. 28 de la Decision 486 de 

En respuesta a lo anterior, inicialmente considero de gran importancia resaltar 

una vez mÆs ante ese Despacho que el capItulo reivindicatorio de Ia solicitud de 

patente en cuestión ha sido drÆsticamente limitado, como resultado de la 

eliminación de las reivindicaciones 1, 2, 4, y 5 actualmente presentadas. 

En conexión con Ic anterior, es dare que la materia reclamada en el nuevo 

capItulo reivindicatorio es ahora mÆs especIfica, toda vez que, por ejemplo, la nueva 

� reivindicación 1 se encuentra dirigida a proteger ünicamente compuestos GLP-1 que 

comprenden la siguiente secuencia de aminokidos: 

H is-Xaa8-Glu-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-VaI-Ser-Ser-

Tyr-Leu-GIu-Xaa22-Xaa23-AIa-Ala-Lys-Xaa27-Phe-Ile-

Xaa30-Trp-Leu-VaI-Lys-GIy-Arg-R 310 

en donde, 

Xaa8es: GtyoValj 

Xaa22 es: 
cilu; 

Xaa23 es: His, Asp,.Lys, Glu, o.GIn; 

Xaa27 es: Ala, Gig, His, Phe, Tyr, Trp, Arg, 0 Lys; 

Xaa30 es: jcLu, asp, Sqr, o His; y, 

R es: Lys, Arg, Thr, Ser, Glu, Asp, Trp, Tyr, Phe, His, -NH2, Gly, Gly-Pro, Gly-Pro-

NH2, o no aparece. 

De otro lado, atentamente me permito seæalar que en la memoria descriptiva 

de la presente solicitud de patente se proporcionan 52 ejemplos especIficos de los 

novedosos compuestos anlogos a GLP-1 revelados en la presente solicitud de 

patente (ver Tabla I de dicho documento), los cuales evidentemente conforman un 

grupo representativo de la materia que se pretende proteger, y permiten demostrar 

de manera contundente Ia potente actividad insulinotrópica y la reducida tendencia a 

la agregación que presentan dichos compuestos con respecto a GLP-1(7-37)OH y a 

Va18-GLP-1(7-37)OH. 

En este sentido, del atento anÆlisis de dicha Tabla I, es claro que incluso varios 

de los compuestos anÆlogos a GLP-1 alil enseæados no se encuentran incluldos dentro 

del alcance del nuevo capItulo reivindicatorio de la presente solicitud de patente, 

hecho que evidencia la drÆstica limitación realizada por el solicitante. 
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Adicionalmente, resulta de gran importancia resaltar que en dicha Tabla I se 

revelan valores experimentales de la actividad insulinotrópica y la tendencia a la 

agregación mostrada por compuestos anÆlogos a GLP-1 en los que se han realizado 

almenos una de las modificaciones en la secuencia de aminocidos establecidas en la 

nueva reivindicación 1 de la solicitud de patente en cuestión. 

En consecuencia, es claro que en la memoria descriptiva de la presente solicitud 

de patente si existe suficiente sustento tØcnico para la materia que el solicitante de la 

invención en cuestión desea proteger a travØs del nuevo capItulo reivindicatorio que 

se remite junto al presente memorial. 

RUVINDICACIONE 

� ’Se definen los compuestos reclamados a partir de posibiidades 

estructurales indeterminadas; de la combinatoria de las opciones 

presentadas resulta la reclamación de mÆltiples compuestos, no todos 

con sustento experimental suficiente’. 

Tal como Se ha analizado previamente, resulta de gran importancia resaltar que 

el capItulo reivindicatorio de la presente solicitud de patente se ha modificado 

drØsticamente, esto es, se ha limitado su alcance mediante la eliminación de las 

reivindicaciones 1, 2, 4 y 5 actualmente presentadas. En este sentido, Si bien el 

capItulo reivindicatorio actualmente presentado de ninguna manera Ilevaba 

a la obtención de posibilidades estructurales indeterminadas (contrario a Jo 

* 
afirmado por el seæor Examinador), atentamente me permito seæalar que el 

solicitante de la invención en cuestión ha decidido realizar la fuerte Iimitación en el 

alcance del capitulo reivindicatorio, con el Ænico fin de proporcionar a ese Despacho 

de las herramientas necesarias para reconocer la patentabilidad de la presente 

solicitud de patente. 

De otro lado, considero de gran importancia insistir una vez mÆs ante ese 

Despacho en el hecho de que a partir de la atenta Iectura del nuevo capItulo 

reivindicatorio, asI como de la descripción de la solicitud en cuestión, es claro que el 

solicitante ha divulgado evidencia experimental representativa de la actividad 

biológica de la materia que desea proteger; dicha información le permite a una 

persona experta en la materia reconocer inequIvocamente las ventajas tØcnicas 

mostradas por los novedosos compuestos anØlogos de GLP-1 revelados, es decir, le 

permite reconocer que dichos novedosos compuestos efectivamente muestran una 

potente actividad insulinotrópica y la reducida tendencia a la agregación que 

presentan dichos compuestos con respecto a GLP-1(7-37)OH y a Va18-GLP-1(7-

37)OH. 

3 
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En consecuencia, atentamente me permito manifestar que la materia revelada 

en el nuevo capItulo reivindicatorlo de la presente solicitud de patente Si cuenta con 

el suficiente sustento experimental dentro de la descripción, cumpliendo, P01 

lo tanto, con los requisitos establecidos en el ArtIculo 30 de la Decision 486 de 2000. 

"Las clÆusu!as 1, 2 y 3 inclu yen materia mÆs am plia que la divulgada en 

la descripción, en donde no se encuentra sustento para un corn puesto 

sustituido en todas las posiciones que se dejan como variables y en 

consecuencia para todas las combinaciones de sustituciones potenciales". 

En respuesta a lo anterior, inicialmente me permito resaltar que, tal como se 

comentó en el numeral 3 del presente memorial, las reivindicaciones 1 y 2 

actualmente presentadas fueron eliminadas 

Ahora bien, en referenda a la reivindicación 3 actualmente presentada (nueva 

reivindicación 1) considero que a Ia largo del presente memorial se ha aclarado que 

en la memoria descriptiva de la presente solicitud de patente Si existe suficiente 

evidencia experimental para demostrar la sorprendente actividad biológica que 

presentan los compuestos anlogos a GLP-1 revelados en dicha reivindicación, es 

decir, se ha aclarado que en dicha descripción existen datos experimentales 

representativos que le permiten concluir a una persona experta en la materia que los 

novedosos compuestos revelados Si presentan la sorprendente actividad biológica 

revelada por el solicitante de la invenciOn en cuestión. 

"Las clÆusulas 4, 5, 6, 7 y 8 definen los compuestos a partir de una 

corn paración con otra molØcula y no por caracterIsticas pro pias de los 

mismos". 

En respuesta a lo anterior, inicialmente me permito resaltar que, tal coma se 

comentó en el numeral 3 del presente memorial, las reivindicaciones 4 y 5 

actualmente presentadas fueron eli m i n ad a s. 

De otro lado, atentamente me permito hacer notar al seæor Examinador que las 

reivindicaciones 6, 7 y 8 actualmente presentadas (nuevas reivindicaciones 2, 3 y 4) 

de ninguna manera estn dirigidas a caracterizar los novedosos compuestos anÆlogos 

de GLP-1 aqul revelados por medlo de su comparación con otra molØcula, toda vez 

que la alusión que se hace en dichas reivindicaciones a los compuestos GLP-1(7-

37)OH y GLP-1(7-36)NH2 claramente se encuentran dirigidas 6nicamente a 

especificar las caracterIsticas tØcnicas de los compuestos de la presente invención. 

En conexión con lo anterior, cuando en la nueva reivindicación 2, por ejemplo, 

se define un compuesto GLP-1 que cumple con las caracterIsticas tØcnicas descritas 

en la reivindicación 1, pero que adicionalmente debe cumplir con el hecho de que no 
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ms de cuatro aminoÆcidos pueden diferir del correspondiente aminoÆcido en el GLP-

1 (7-37)OH o GLP-1 (7-36)NH2, ünicamente se estÆ definiendo una caracterIstica 

tØcnica especIfica de los compuestos de la presente invenciOn, la cual incluso corilleva 

a una Iimitación drÆstica en el alcance tØcnico de dichas reivindicaciones. En este 

sentido, resuita de gran importancia aclarar que la simple mención de dichos 

compuestos GLP-1 (7-37)OH y GLP-1 (7-36)NH2 en las nuevas reivindicaciones 2, 3 y 

4 no puede ser asumida de piano por el seæor examinador como un mecariismo de 

definir la materia que se desea proteger por medio de la comparación con otros 

compuestos. 

En consecuencia, atentamente me permito solicitar al seæor Examinador la 

reconsideración de la  objeción realizada a Øste respecto. 

S 
Finaimente, y en vista de lo planteado previamente, considero que el nuevo 

capItulo reiviridicatorlo de la presente solicitud de patente cumple a cabalidad con las 

disposiciones establecidas en el ArtIculo 30 de la Decision 486 de 2000, toda vez que 

es claro, conciso y se encuentra plenamente sustentado en la memoria descriptiva. 

5. EVALUACUN DE LA. jj9VEQAD 

5.1 ARGUMENTOS DEL EXAMINADR EN CONTRA DEL NWEL INVNUVO DE LA PRESENTE 

SOLICITUD DE PATENTE 

El seæor Examinador afirma que el capItulo reivindicatorlo actualmente 

presentado no es novedoso con respecto a las eriseæanzas del documento 

WO 0007617 (Di.). 

En este sentido, el seæor Examinador argumenta que: 

"La solicitud en estudio reclama compuestos anÆlogos del p6ptido-1 del tipo 

Glucagón (GLP-1) con sustituc/ones en una o mÆs de las siguientes posiciones: 8, 11, 

12, 16, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 33, 34, 35 y 36 (clÆusu/as 1-9). 

A la luz del pro blema tØcnico, comparando la solicitud en estudio con el 

documento W00007617 (Dl), que divu/ga anÆlogos de GLP-1 que pro ceden de 

posibles sustituciones en las posiciones: 8, 9, 11, 14, 16, 17-27, 30-45 [PÆgina 9-11, 

Formula II], es evidente que la mater/a es igua/. 

De acuerdo con /0 anterior los compuestos reclamados en la clÆusu/al -9 no 

pueden ser considerados como nuevos y por lo tanto no cumplirIan con el requisito 

de novedad establecido en el artIculo 16 de la Decision 486". 

61 
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5.2 CONSIDERACIONES RISPECTO AL DOCUMENTO WO 0007617 (Dl) 

En tØrminos generales, el documento Di enseæa un mØtodo terapØutico para 

incrementar el nÆmero y/o el tamaæo de las cØlulas beta en el cuerpo humano, como 

mecanismo para la prevención de la diabetes tipo I y la diabetes tipo II. 

EspecIficamente, dicho mØtodo terapØutico revelado en Dl radica en la 

administración de un compuesto GLP-1 (ó un anÆlogo o derivado del mismo) a, por 

ejemplo, un paciente diabØtico. Tat mØtodo se basa en la capacidad mostrada por los 

compuestos GLP-1 para actuar como factores de crecimiento de las cØlulas beta. 

Ahora bien, con el 6nirno de demostrar el inequIvoco carÆcter novedoso que 

presenta la solicitud de patente en cuestión frente a las enseæanzas del documento 

. Dl, atentamente me permito hacer notar all seæor Examinador que dicha 

anterioridad no enseæa de manera explIcita los compuestos anÆlogos de 

GLP-1 definidos en ci nuevo capItulo reivindicatorio de la presente solicitud 

de patente. 

En conexión con to anterior, resulta de gran importancia seæalar que si bien en 

las pØginas 9 a 11 de Dl se enseæa una formula general de compuestos anÆlogos a 

GLP-1 con posibles sustituciones en las posiciones 8, 9, 11, 14, 16, 17, 27 y 30 a 45, 

dicho anterioridad NO enseæa explIcitamente una formula general de compuestos 

anlogos de GLP-1 de acuerdo con la nueva reivindicación 1 de la presente solicitud 

de patente, esto es: 

* 

� 

. Dl NO revela compuestos anÆlogos a GLP-1 en los que las posiciones 7, 9 a 21, 

24 a 26, 28, 29 y 31 a 36 estn plenamente definidas, tal como si ocurre en los 

compuestos revelados en la presente solicitud de patente: 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 

H is-Xaa8-GI u-Gly-Thr-Phe-Th r-Ser-Asp-

16 17 18 19 20 21 22 23 

Val -Ser-Ser-Tyr-Leu -GI u-Xaa22-Xaa23-

24 25 26 27 28 29 30 31 

AIa-Ala-Lys-Xaa27-Phe-Iie-Xaa30-Trp-

32 33 34 35 36 37 

Leu-Val-Lys-G Iy-Arg-R 

SECUENCIA DE AMINOACIDOS DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE 
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7 8., 9 10 11 12 13 14 
o \ -Ij T 

1. 

His-Xaa-Xaa -GIy-Xaa-Phe-Thr-)6a-

15 16 17 18 19 20 21 22 
�) -’ �i ’ 6(u 

Asp-Xaa-Xaa-Xaa-Xaa-Xaa-Xaa-Xaa-

31 32 33 34 35 36 37 
T’r  

Xaâ-Xaa-Xaa-Xa-Xaa-XaÆ-Xaa 

SECUENCIA DE AMINOACIDOS REVELADA EN EL DOCUMENTO Dl 

� Dl NO revela compuestos anÆlogos a GLP-1 en los que la posición 22 tambiØn se 

encuentra plenamente definida; contrario a esto, de acuerdo a lo establecido en la 

nueva reivindicación 1 de la presente solicitud de patente dicha posición 22 estÆ 

ocupada exciusivamente por Æcido glutÆmico (Glu); 

� Dl NO revela compuestos anlogos a GLP-1 en los que la posición 8 pueda estar 

ocupada Ænicamente por aminocidos escogidos entre glicina (Gly) y valina (Val). 

Aparte de lo planteado hasta el momento, adicionalmente me permito seæalar 

que de acuerdo con las enseæanzas brindadas por el Manual Andino de Patentes 

para el anlisis de la novedad de una solicitud: "Para determinar la novedad de la 

invención, se debe corn probar si existen anticipaciones del estado de la tØcnica que 

contengan explIcitarnente todas las caracterIsticas tØcnicas esenciales de la 

invención. El examen  de novedad se efectia comparando elemento por elemento de 

la invención corno estÆ definido por las reivindicaciones con los del estado de la 

tØcnica. Ahora, teniendo en cuenta las diferencias que existen entre la materia 

revelada en la presente solicitud de patente y las enseæanzas del documento 

Dl (tal como fueron analizadas previamente en el presente memorial), es claro que 
la comparación elemento por elemento de la información tØcnica revelada en ambos 

documentos, permite concluir de manera inequlvoca que la presente solicitud de 
patente es novedosa frente a dicho documento Dl. En consecuencia, atentamente 

solicito al seæor Examinador la reconsideración de las objeciones realizadas a Øste 

respecto. 

* SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. Manual para el examen de solicitudes de patentes 
de invenciOn en las Oflcinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. Lima, Peri, 
2004. PÆgina 65, 

7 
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6. REPORTE DE EXAMEN PRELIMINAR INTERNACIONAL 

Finalmente, de la manera ms respetuosa me permito hacer notar al seæor 

Examinador que durante el Examen Preliminar Internacional realizado a la solicitud 

de patente en cuestión se tuvieron en cuenta las enseæarizas del documento 

WO 0007617 (Dl). Sin embargo, luego de dicho Examen preliminar se concluyó 

que la información tØcnica revelada en Dl no afecta la novedad y tampoco 

el nivel inventivo de la presente solicitud de patente. 

En conexión con lo anterior, si bien es completamente claro que la 

Superintendericia de Industria y Comercio goza de total autonomia al momento de 

Ilevar a cabo el anÆlisis de patentabilidad de una invención, en este caso considero 

que resulta de gran importancia tener en cuenta las conclusiones de dicho Examen 

Preliminar Internacional, toda vez que de acuerdo con el significado mundialmente 

. establecido para el requisito de novedad de una solicitud de patente, resulta lógico 

pensar que el anlisis del carcter novedoso de una determinada solicitud con 

respecto a las enseæanzas de un documento especIfico (en este caso el documento 

Dl), NO puede arrojar conclusiones distintas en cada una de las entidades 

encargadas de Ilevar a cabo dicho examen de patentabilidad a nivel mundial. 

7. CONCLUSION 

Tal como ha sido analizado a lo largo del presente memorial, considero que en 

vista de las drÆsticas modificaciones realizadas en el capItulo reivindicatorio de la 

presente solicitud, y de los argumentos tØcnicos presentados para demostrar el 

inequIvoco carcter novedoso de dicho nuevo capItulo reivindicatorio frente a las 

01 
enseæanzas del documento Dl, es completamente claro que se han superado todas 

las objeciones expuestas par el seæor Examinador en contra de la patentabilidad de 

la presente invención, y por Jo tanto, dicha solicitud es merecedora del privilegio de 

patente solicitado. 

8. Anexo al presente memorial me permito presentar: 

(i) Recibo rtümero 08 - 42,347, expedido por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, que acredita el pago de las modificaciones 

mencionadas; 

(ii) Copia del nuevo capItulo reivindicatorio de la presente solicitud de 

patente, el cual estA compuesto par 5 reivindicaciones, y en el que 

se han realizado las modificaciones previamente mencionadas. 

M. 
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9. En vista de todo Ia anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud 
a la Iuz de las argumentaciones presentadas y de las modificaciones realizadas y conceder el 
privileglo de patente solicitado. 

Seæor Superintendente, 

LICIA LLOREDA RICAUIkTE 

C.C. No. 39.690.713 de UsaquØn 

ICIA LLOREDA RICAURTE 
T.P. 53.215 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No: 02-112464 
Clasificación Internacional (IPC): C07K 14/00 
Concepto TØcnico No. 2444 

Patente de InvenciOn 

Via Nacional El 

Via PCT (fase nacional) 

No. Sol. Internacional 
Fecha de Presentaciôn Internal 

Patente de Modelo de Utilidad 

Cap.I D Cap. II 

PCT/U 501 /16474 
01 de Junio de 2001 

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el artIculo 48 
de la Decision 486 de la Comisióri de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

Descripciôn: 

ReMndicaciones 

Fig u ras: 

Rta. del SoUcitante 

Folios: 43 a 80 

Folios: 81 a 91 
Folios: 136 a 137 

Folios: 213 

Folios: 92 a 135 

Folios: 203 a 211 

Folio: 1 
Fecha: 16/06/2000 
Pals: US 
Nümero: 60/212171 

coma se radicó inicialmente 

como se radicó inicialmente 
como se modificO el 
29/11/2007 
como se modificó el 
09/06/2008 

coma se radicô inicialmente 

coma se radicO el 09/06/2008 
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2. Objeto de la invención 

Titulo de la solicitud (folio 1): "AnÆlogos de p6ptido-1 tipo Glucagon". 

� El objeto de la presente solicitud consiste en compuestos del p6ptido-1 del 
tipo Glucagón (GLP-1) modificados en las posiciones 8, 22, 23, 27, 30, 

� El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de anÆlogos 
potentes del pØptido 1 del Glucagon con actividad insulinotrópica estable 
para el tratamiento de diferentes patologlas. 

� Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona 
una serie de compuestos anªlogos del pØptido I del Glucagon con alguna 
factibilidad de estabilidad mejorada. 

� � La Clasificación Internacional de Patentes (IPC.) de la solicitud es: 
39/12. 

3. De la solicitud de Patente 

BiyindicacLQa (artIculo 30 0 486) 

El nuevo capitulo reivindicatorio presentado SI cumple con los requisitos 
establecidos en el art. 30 de la Decision 486. 

4. Determinación del Estado de la TØcnica 

La fecha que Se ha tenido en cuenta pars determinar el Estado de la TØcnica 
es: 

Fecha de presentaciOn de la solicitud prioritaria: 16 de Junio de 2000 

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizO la btisqueda en el estado de la 
tØcnica de documentos relacionados con la solicitud encontrÆndose el siguiente 
documento mÆs relevante con fecha de publicaciOn anterior a la de la solicitud. 

No i Documento Titulo Fecha de 
___- ............_____ ______ _______ publucacion 

Dl W00007617 Use of GLP-1 and analogues for 17/02/2000 preventing type II Diabetes 

5. Respuesta a los argumentos del solicitante: 

� El solicitante argumenta que "la anterioridad DI no ensena de manera 
explIcita los compuestos anÆlogos de GLP-1 definidos en el nuevo capitulo 
reivindicatorio de la presente solicitud de patente". El solicitante arguments 
ademÆs que Dl no revels compuestos anÆlogos a GLP-1 en los que las 
posiciones 7,9 a 21 24 a 26, 28, 29 y 31 a 36 estÆn plenamente definidas, tal 
coma si ocurre en los compuestos revelados en la presente solicitud de 
patente". 

Si bien es cierto que en la solicitud los aminoÆcidos variables se limitan a las 
posiciones 8, 22, 23, 27 30 y 37, ambas solicitudes presentan una 
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generalización a una formula que ünicamente se diferencia par su amplitud y 
posibilidad de variacióri en otras posiciones de la estructura primaria del 
peptido. Sin embargo, es evidente que las sustituciones en la formula general 
del primer aminoÆcido presentado en la lista de cada pasición en el pØptido 
reivindicado en el documento DI ejercen prelaciOn en el compuesto 
reivindicado haciendo que un nümero de compuestos indeterminado sea 
exactamente igual al de la solicitud. 

Tanto el documento Dl como la solicitud presentan una generalización de los 
anÆlogos de GLP-1. Dicha generalizaciôn permite la escogencia de diferentes 
aminoÆcidos en sitios especificos de la estructura de los pØptidos divulgados. 
Estos aminoÆcidos son anticipados par el documento Dl coma se observa en 
la tabla I Es esta la razón par  la cual se hace el anÆlisis de patentabilidad 
objetando la novedad de la solicitud, teniendo en consideraciOn que gran 
cantidad do compuestos posibles en la formula de DI anteceden a los 
reivindicados en la solicitud y mas aun cuando se sugiere que una modalidad 
de los anÆlogos de Dl sugiere aminoàcidos especificos en lugares especificos 
que corresponden a los que se encuentran de igual forma en la estructura de 
los pØptidos reivindicados en la solicitud. 

En vista de las objeciones formuladas tanto en el capitulo descriptivo como en 
el capitulo reivindicatorio y teniendo en cuenta el Estado de la TØcnica se 
concluye quo el solicitante no ha superado las objeciones formuladas par este 
Despacho en el concepto tØcnico 73, no se aceptari dichos argumentos. 

6. Anâlisis de patentabilidad (articulo 14 D486) 

Novedad (articulo 16 D486) 

� La reivindicación 1 y sus dependientes se refiera a un compuesto GLP-1 
que comprende la secuencia de aminoÆcidos de formula III -

11 Xaa8 E G T F T S D V S S YL F Xaa22 Xaa23 A A K Xaa27 F 1 Xxa30 W LV K G R�RXll:11Xaa8EGTFTSDVSSYLEXaa22Xaa23AAKXa27FIXaa3OWLVKGR�RX 

� DI enseæa (ver folios 194 - 195) derivados anÆlogos de GLP-1 (coma se 
observa en el folio 194, pÆgina 9 de Dl Ultimo parrafo) de los cuales, los 
sustituyentes evidentes de los aminoÆcidos variables presentan la misma 
formula estructural de la solicitud al reemplazarlos. 

HXaaSEGTFTSDVSSYLEXaa22Xaa23AAKXaa27FIXaa3OWLVKGR�RX 

Los sitios variables del pØptido GLP-1 se presentan en la tabla I con los 
posibles sustituyentes de aminoÆcidos para cada posición para la solicitud, y 
su correspondencia con el documento del Estado de la TOcnica Dl 

Solicitud Dl 
XaaS: Giy o Val Gly, Val, etc... 
Xaa22: 
Xaa23: 

Glu 
His, Asp. Lys, Glu. o Gin 

Glu, etc  
Asp, Lys, Glu, Gin, etc 

Xaa27: Ala, Glu, His, Phe, Tyr, Trp, Arg, o Lys Glu, Asp. o Lys 
Xaa30: Ala, Glu, Ask, Ser, o His; Ala, Glu, Asp, Ser, etc 
RX Lys, .Arg, Thr, Ser, Glu, Asp, Trp, Tyr, Phe 

His, -NH2, (fly, Gly-Pro, Gly-Pro-NH2 
Lys, Thr, Ser, Glu, Asp, Gly, 
etc 
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Coma se puede identificar pot la tabla 1, una gran cantidad de compuestos 
anÆlogos de GLP-1 son exactamente los mismos que los reivindicados en la 
solicitud cuando se realizan los reemplazos de los aminoÆcidos 
correspond ientes en las posiciones variables. Por tal razón, el objeto de la 
presente solicitud no puede ser considerado novedoso. 

Teniendo en cuenta que el documerito Dl presenta toda la parte conocida de 
la solicitud y compuestos idØnticos con la misma funcionalidad y estructura, no 
existe razón para argumentar novedad en cuanto a que dichos compuestos 
son iguales. 

En consecuencia, y coma ya se habia indicado anteriormente en el concepto 
tØcnico 73 los compuestos reclarnados anâlogos de GLP-1 con los elementos 
tØcnicos esenciales reclamados por La solicitud en estudio no pueden set 
considerados coma nuevos y par to tanto no cumplen con et requisito de novedad 
establecido en el artIcula 16 de la Decision 486. 

7. Conclusion: 

En consecuencia y pot todo Ia expuesto ariteriormente, se recomienda Negar las 
reivindicaciories: 1 a 5 (folios: 213) 

Bogota, D.C., 

CONCEPTO TECNICO 
No. 2444 

1, 

EXAMINADOR TECNICO 
COdigo No. 202089 



Indthstria yoniercio 
!JPERINTNcENA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No., J (3134 

Por la cual se niega uria patente de invencón 

Rad, N PCT/02-112464 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el 

articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y 

ICONSIDERANDO 

� PRIMERO: Que methante escrito radicado en esta Superiritendencia ci 11 de 
diciembre do 2002, bajo el nCimero 02 - 112464, entró a fase nacional la solicitud 
de paterite de invenciOn titulada: ’ANALOGOS DE PEPTIDO-1 DEL TIPO 
GLUCAGON’, que corresponde a la solicitud internacional FCTIUS01/16474 del 1 
dejuriio de 2001. 

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que 
debe lienar la solicitud y cumplidas las exigencs legales, se ordenO publicar el 
oxtracto sin que se hubieran presentado oposiciones pot’ pale de terceros. 

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrô que  la 
invenciOn no cumple con los requisitos establecidos, En consecuencia, con 
fundarnento en lo dispuesto en ci articulo 45 de la Decision 486 de la Comisiór. de 
Ia Comunidad Andina, se requiriO al peticionario en dos oportunidades para que se 
pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, 

4 CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados ci 29 de noviembre de 
. 2007 y ci 9 de jun10 de 2008, atendiô oportunamente a los requerimientos 

formulados, y presentô las respectivas aclaraciones, Finalrnente, allegO un nuevo 
capitulo reivindicatorio, ci cual Se ajusta a las prescripciones establecidas en el 
articulo 34 de la mencionada DecisiOn 486. 

QUINTO: Que segOn lo dspuesto en ci articulo 14 do a DecisiOn 486 expedid 
pot’ la Comisiôn de ia  Comunidad Andina se otorgarªn patentes ... para as 
invenciones, scan de producto o de procedimiento, en todos los campos cc la 
tecnologia, siempre que scan nuevas, tengan nivel inventive y sean susceptihies 
de aplicación industtil." 

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 5, contenidas en el folios 213, no cumpIe con 
el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes consideracones. 

1. Objeto de la irivención 

El obi eto de la presents solicitud, consiste en compuestos del p6ptido1 del tipo 
GlucagOn (GLP-1) modificados en las posiciones 8, 22, 23, 27, 30. 

Sede Centro. Carrra 13 No 27-00 Pos 2. 5 7 y 10 

Sede CAN: Tr 40A No 380 PBX 5870000 Pax b87728 
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?3 
Industria y Comercio 
SLJPERINTENDENCA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION NO 49994 

For la cual se niega una patente de invenciOn 

Rad. N9 PCT/02-112464 

El problema planteado en la solicitud es la necesfdad de anÆlogos potentes del 
pØptido 1 del Glucagon con actividad insul:notrópca estable para el tratamiento cc 
difererites patologias. 

Para solucionar este problema tØcnico, la solicitud en estudio proporciona una 
serie de conipuestos anÆlogos del pØptido 1 del Glucagon con alguna factibidad 
do estabilidad rnejorada. 

2. Ijeterminación del estado de Ia tØcnica 

2.1. Fecha determiriante para el anhsrs comparativo 

La fecha para determinar et estado de la tØcnica es el 16 de junio de 2000, que 
corresponde a la fecha de La prioridad invocada respecto de La solicitud US No, 
60/212,171. Adicionalmente, la solicitud reivindica prioridad sobre La solicitud US 
No, 60/240349. 

Las prioridades fueron tenidas en cuenta para el examen de patentabildad segün 
obra en los folio 214 y 215 del expediente en estudio, 

2.2. Documentos del estado de la tØcnica 

Consultadas las bases de datos y los archives con que se cuenta, Se encontrO el 
siguiente documento anterior a la fecha de la presentaciOn de La solicitud en - 

estudlo y relacionado con la materia reclamada 

No. Docurnento Titulo F e c h a de 
publicaciàn 

Dl 
W00007617 Use of GLP1 and analogues 2000-02-17 for preventing type II Diabetes 

3. Novedad 

El articulo 16 de la Decision 486 seæala Jo siguiente"Una invención se 
considerarA nueva cuando no estÆ comprendida en el estado de la tØcnica. 

"El estado de la tØcnica comprenderÆ todo Jo que haya side accesible al pUbhco 
por una descripciOn escrita u oral, utilizaciOn, comerciaIiaciôn o cualquier otro 
media antes de Ia fecha de presentación de la solicitud de patente a, en su case. 
de ft prioridad reconocida.". 

For su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisite do novedad ha 

2 Side Centro Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2. 5, / y 10 
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UPERINTEND[NCI 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No A9tt 

Por la cual se niega una patente de invricibn 

Rad N PCT/02-112464 

senalado lo siguiente: 

"Segn lo estabIedc en el artIculo 2 de la DecisOn 344 (boy articulo 16 de la 
DecisiOn 486), el requisito de novedad exige que Ia invericiOn no estŒ comprendida en 
el estado de la tOcnica, el cual abarca el conjunta de concmientos tecriolOgicos 
accesibles al piblico antes de la fecha de presentacOn de la solicitud de patente a, 
en su caso, de la prioridad reconooida. 

’Para la aplicaciOn de este concepto, es importante que el estudic del estado de la 
tØcnica estŒ basado en las caracteristicas o condlcorIes inriovadoras del invento. (... 

"En otras palabras, para que una irivnciOn sea novocosa so requiere que Do esrØ 
compreridida en el estado de la tØcnica, es decrr, quo antes de [a fecha de 
presentaciOn de la solicitud de patente a de la prioridad recnocida, ni la niovaciOn r, 
los conocimientos tØcnicos que de ella se desprenderi hayan side accesbles al 
pUbhco, entendiendo que Ia difusôn de la infomaciOn que Se rrencioria ciebe ser 
detallada y sutknte para que ura persona versada en la materia pueda utilizar esa 
información i fin de explotar la invencin. 

"Es menester precar quo la inforrnaoOn debe resultar Util para destinatarios 
callficados en on precise campo, el relacionado con ia materia cbjeto de a 
iriforrnaci6n.1 

En el presente caso, el objeto carece de novedad, porque se trata de materia 
conocida y divulgada en el estado de tØcnica. 

4 En efecto, la. reivindicaciôn 1 y sus reivindicaciones dependierites se refieren a un 
compuesto GLP1 que comprende la secuencia de amincÆcidos de formula 1Il 

HXasE G T FT S DVS S   L EXa22Xa23AA KXai27 F’IXa33OW L   KG R -X 

Par su parte, Dl enseæa (ver folios 194 - 195) derivados anÆlogos de GLP-1 
(como Se observa en el folio 194, pÆgiria 9 de Dl ültimo pÆrrafo) de los cuales, las 
sustituyentes evidentes de los amirioÆcidos variables presentan la misma formula 
estructural de la solicitud al reemplazarlos. 

H Xe E G T F T S D VS S Y L EXaa22Xa23AAKX2’t F I Xaa3OWLV KG R-RX 

Los sitios variables do! pOptido GLP-1 se presentan en la tabla 1 con los posibles 
sustituyentes de aminocidos para cada posiciOn para la solicitud, y so 
correspcndenca con el docurnento del estado de la tØcnica Dl, 

1 Proceso 105 IP - 2008 

3 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5 7 y 10 
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Industriay_Comerco 
3PERINTcNL)ENCI,\ 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIÔN N° 4 J ’3 4 

Par la cual se niega una patente de invenci6n 

Rad, No PCT/02-112464 

Solicitud Dl 
Xaa8: Gly oVal 

-____________________ 
Oly, Va, etc.  
Glu,etc 
Asn, Lys, Glu, Gin, etc 

Xaa22: Glu   
Xaa23: His, Asp Lys  Glu, oGIn 

Xaa 
RX 

Ala, Glu, His, PheTyTrpArys 
f Ala Glu, Asp, Ser, o His; 

Lys, Arg, Thr, Ser, Glu, Asp, Trp, Tyr, Phe, His, 
NH2, Giy, GlyPro, GIy-Pro-NH2 

Glu, Aspo  
A, Gu, Asp, Ser, etc __ 
Lys, ihi, Sec Glu,Gly, etc 

Coma se puede observar en la tabla 1, muchos compuestos anàlogos de GLP-1 
son exactarnente los rnismos que los reivindicados en la solicitud cuarida se 
realizan los reemplazos de los amirioÆcidos correspondientes en las posiciones 
variables. Par tai razón, ci objeto de la presente solicitud no puede ser 
corisiderado novedoso, 

leniendo en cuenta que el documento Dl divulga ccmpuestos idØnticos con 18 
misma funciorialidad y estructura, la solicitud carece de novedad, teniendo en 
cuenta que los compuestos de ambas solicitudes son exactamente iguales. 

En consecuencia, el objeto de la solicitud no es nuevo, razOn par la cual no 
cumpie con Ia dispuesto en el articulo 16 de la DecisiOn 486 

4. Sabre Ia respuesta del solicitante 

El solicitante argumenta que ’la anterioridad Dl no enseæa de manera explicita 
los compuestos anÆlogos de GLP-1 definidos en el nuevo capitulo reivindicatorio 
de la presente solicitud de patente". El solicitante argumenta ademªs que DI no 
revela compuestos anÆlogos a GLP1 en los que las posiciones 7, 9 a 21. 24 a 26, 
28, 29 y 31 a 36 estÆn plenarnente definidas, tal coma si ocurre en los compuestos 
revelados en la presente solicitud de patente. 

Si bien es cier-to que en la solicitud los aminoÆcidos variables se limitan a las 
posiciones 8, 22, 23, 27 30 y 37, ambas solicitudes presentan una generaiizaciOn 
a una formula que Unicamente se diferencia par su amplitud y posibilidad de 
variaciOn en otras pasiciones de la estructura primaria del pØptido. Sin embargo, 
es evidente que las sustituciones en Ia formula general del primer aminoªcido 
presentado en la lista de cada posiciOn en el pØptido reivindicado en ci documento 
Dl, ejercen prelación en el compuesto reivindicado hacienda que un nUmero de 
compuestos indeterminado sea exactamente igual al de la solicitud. 

Cabe agregar, que tanto el documento Dl coma la solicitud presentan una 
generalizaciOn de los anlogos a GLP-1. Dicha generalización permite la 

4 Sede Centro, Carrara13 No 2 (-00 Pi5os 2. 5, 7 y ’’7 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No 4 1) (J 4 

Par La cual se niega una patento de invención 

Rad. N’ FCT/02-112464 

escogencia de diferentes aminokidos en sitios especificos de la estructura de Los 

pØptidos divulgados. F.stcs aminoÆcidos son anticipados par el documento Di,, tat 

come se observa en la Tabla 1 antes presentada. Es esta la razôn, por La cual sp 

hace el anÆlisis de patentabilidad objetando la novedad do La solicitud, teniendo en 

consideraciOn que gran cantidad de compuestos posibles divulgados on la formula 

0 
do Dl anteceden a Los reivindicados en La solicitud, y mÆs aun, cuando se suere 

que una rnodahdad de los anÆlogos erisenados en Dl sugiere aminoacidos 

especificos en lugares especificos que corresponderi a Los que se encuentran de 

igual forma en la estructura de los pØptidos reivindicados en la solicitud. 

Finalniente, seæala el solicitante que luego del Examen Preliminar Internacional, 

se concluyO que La informaciôn tØcnica revelada en Dl no afecta la novedad ni 

tampoco el nivel inventivo de la presente solicitud de paterite. En conexión con lo 

anterior, si bieri es cornpletamente claro que la Supenintendencia de Industria y 
Comercio goza de total autonomia aL memento de Ilevar a cabo el anÆlisis de 
patentabilidad de una invención, en este case corisidero que resulta de gran 

importancia tener en cuenta Las conclusiones de dicho Examen Prelimiriar 
Internacionat, toda vez que do acuerdo con el significado mundialmente 
establecido para el requisito de novedad de una solicitud de patente, resulta lag ice 
pensar que el anlisis de carÆcter novedoso de una determinada solicitud con 
respecto a las enseæanzas do un documento especifico ( ... ) no puede arrojar 

conclusiones distintas en cada una de Las entidades encargadas do Lievar a cabo 
dicho examen de patentabilidad a nivel mundial." 

Al respecto, es precise seæalar que cada oficina de patentes es autónoma do 
realizar los anÆlisis correspond ientes, y segun Los resuLtados, tomar una decision, 
siempre y cuando se cumpLan con las disposiciones normativas que reguLan La 
rnateria. 

Se suma a to anterior, que si bien es cierto que conceptualmente los requisites de 
patentabilidad pueden ser sirnilares de un pals a otro, tambiØn Ia es que la 
normatividad que regula la materia puede variar entre ellos. Adicionalmente, la 
riormatividad aridiria es clara at indicar que la oficina nacionaL podrª reconocer los 
exªrnenes de novedad a do patentabilidad efectuados respecto a la solicitud 
extranjera, de tat manera que es facultativo de cada oficina tener en cuenta dichos 
anÆlisis, o resolver con base en sus propios anâlisis y exmenes reali7ados. 

En vista de las objeciones formuladas tanto en el capitulo descriptive coma en el 
capitulo reivindicatorio y teniendo en cuenta el estado de la tØcnica se concLuye 
quo el solicitante no ha superado las objeciones formuladas por este Despacho en 
el Oticio No, 843 do 2008. Asi Las cosas, la solicitud no cumple con to dispuesto en 
el articulo 18 de La Decision 486. 
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industria y Comercio 
SUPERNTENDENCIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SLJPERINTENDENCIA DE INDLJSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIONN° 499]4 

Por la cual se nega urta patente de invenciOn 

Rad. N PCT/02-112464 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privlegio de paterite do nvención a a creación 
denomnada: ANALOGOS DE PEPTIDO-1 DEL TIPO GLUCAGON’, 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la doctora Alicia Lioreda 
Ricaurte en su calidad de apoderada de la sociedad ELI LILLY AND COMPANY, 
o a quien haga sus veces, el contenido de la preserite resolución, entregÆndole 
copia de Ia misma, advirtiØndole que contra ella procede el recurso de reposición 
ante el Superintendente de Industrial y Comercio al momento de notificarse 0 
dentro de los 5 dias hÆbiles siguientes. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Pogot D.C. a los 30 SET. 2009 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCrO (E), 

V’,f7 
LX,C RLO�   RCENAROE7 

Doctora 
ALICIA LLOREDA RICAURTE 
Cafle 72 No. 5 - 83, Piso 5 

D.C. 

202067 
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