Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION ¥ 2415 5;
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT 03 003336

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del articulo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién N° 68907 de 31 de diciembre de 2009, la
Superintendencia de industria y Comercio denegd la solicitud de patente de
invencion a la creacidn denominada ‘ESTERES OXIGENADOS DE ACIDOS 4-
YODO FENILAMINO BENZHIDROXAMICQS”, con fundamento en los articulos 14
y 16 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, al estimar que la
misma no cumplid con el requisito de novedad, por tratarse de materia conocida y
divulgada en el estado de la técnica.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 3 de febrero de
2010, con el nimero 03-003336 00012-0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, el doctor Carlos R. Olarte en su calidad de apoderado
de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY, interpuso recurso de reposicion
contra la citada resolucidn, con fundamento en los argumentos que a continuacion
se sintetizan:

En primer término, el recurrente manifiesta su inconformidad con la Resolucién
proferida por esta Oficina argumentando que “los compuestos ilustrados por la SIC
como ejemplos ilustrativos de la forma en que los compuestos de D1 anticipan la
presente invencion, no han_sido _de ninquna manera expresamente revelados en
D1, asi como tampoco la forma en que estos pueden ser sintetizados. Es decir, el
Despacho se limita a armar sobre el papel los siguientes compuestos con los
sustituyentes a su conveniencia, pero no cita especificamente dénde en D1 se
revelan estos compuestos especificos. Asi, para una persona medianamenle
versada en la materia, a partir de una formula Markush general no puede
reproducir una molécula especifica salvo que exista una revelacion especifica de
su ruta de sintesis” —subraya original-.

De la misma manera afirma que en la anterioridad D1 no se estan ilustrando
explictamente los ejemplos para compuestos que comprendan grupos hidroxi-
alcoxi (C,-Cg) sobre el atomo de nitrogeno de la benzamida. Ademas, menciona:

“D1 no menciona o siquiera sugiere en qué posicién de fa cadena alquilica R™

pueda estar localizado el sustituyente OH, ni tampoco que dicha cadena
alquilica pudiese estar sustituida por mas de un grupo OH. De hecho los
ejemplos de D1 que presentan un grupo alcoxi en el Nitrégeno de la
benzamida, na presentan sustituciones hidroxi.

Por el contrario, los compuestos de la presente invencion siempre presentan
por lo menos un grupo hidroxilo que necesariamente debe ubicarse en el
uftimo de los carbonos del grupo alcoxi ubicado en ef atomo de Nitrégeno de la
benzamida (WR'" en la formula general)” —subraya original-.

De oftra parte, el apoderado manifiesta que no se encuentra de acuerdo con lo
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afirmado por esta Oficina en la Resolucién recurrida cuando afirma que “lfos
compuestos de la solicitud bajo estudio en los cuales R’ es hidrégeno son iguales
a los compuestos de D1 en los cuales R’ es hidrégeno (pagina 5, punto 4, pérrafo
4 de la resoluciéon 69907)". Frente a lo anterior, el apoderado menciona que se
estan ignorando los atomos de carbono que comprenden los sustituyentes R’ a
R los cuales se encuentran necesariamente presentes en los compuestos de la
mvencuén objeto del presente recurso.

Asi mismo, el recurrente argumenta que los compuestos de 1a invencion que se
pretende proteger, ademas de no encontrarse especificamente ejemplificados en
el documento D1, presentan una serie de ventajas técnicas inesperadas,
expresando;

“En ese sentido, Hlamo respetuosamente la atencion a los datos de ICs
presentados en D1, particularmente para los compuestos mas cercanos a fa
presente invencion de las Tablas 1, 2 y 3. Sefialo que todos los compuestos
divulgados en las tablas en mencién, a diferencia de los compuestos
reclamados en la presente invencion carecen del puente C, 3 —sustituido (R7
R% R® Y R'% entre los atomos de oxigeno (éter unido a N y OH como
sustituyente de WR''). En la Tabla 1, los valores de ICs, para HCMV y HSV-1
se encuentran en un rango de 0,8 a > 50,0 uM. A su vez, las tablas 2 y 3 solo
presentan ECg y TCsp.

(...) todos estos compuestos, carecen del puente C,a-sustituido (R', R®, R® y
R™) entre los atomos de oxigeno. A lo sumo, la persona medianamente
versada en la malteria siquiendo las ensefianzas de D1 emprearia (sic) un
grupo metileno —CHy en dicha posicién, pero nunca un grupo etileno
sustituido —C(R°, R'°)-¢(R’, R®)-. Adicionalmente, los compuestos de la
presente invencién con esta caracteristica esencial no revelada ni sugerida en
D1 presentan valores de ICsy que son entre 10 y 100 veces mas potentes que
los compuestos mas cercanos de D1. Asi, los compuestos reivindicados en fa
presente invencion presentan una_actividad_inhibitoria_superior frente a /os
compuestos del arte previo’ ' ~subraya original-.

Por ultimo, el apoderado manifiesta que:

“a- La SIC sefiala que en respuesta al sequndo examen de fondo, a pesar de
indicar que se efectuaron cambios en el pliego reivindicatorio, la
Reivindicacion 1 del Capitulo (sic) Reivindicatorio Modificado permanece sin
maodificar.

b- Por un error involuntario, en respuesta al segundo examen de fondo, se
adjunté la misma Reivindicacion 1 presentada en respuesta al primer examen
de fondo. Ahora bien, aun cuando, los cambios sefialados en el memorial para
la Reivindicacion 1 no fueron presentados, la_indicacion de los mismos en e/
meimorial (que son entendibles por cualguier persona med:anamente versada
en Ia matena)Las: como el recibo de 0ago adjuntado correspond:ente a la tasa
de mod:ﬁcac:ones constituyen evidencia suficiente de la intencién del
solicitante a modificar las reivindicaciones y limitar la materia reclamada.
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TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a
resolver el recurso de reposicién interpuesto en los siguientes términos.

En relacién con los argumentos concernientes a la anterioridad D1, esta Oficina
observa que, como bien lo indica el recurrente, el mencionado documento no
reveia expresamente compuestos con sustituyentes hidroxi-alcoxi (C,.Cg) sobre el
nitrégeno de la benzamida necesariamente presente en los compuestos de la
presente solicitud, lo cual los hace diferentes a los de D1 y les permiten cumplir
con el requisito de novedad.

Ahora bien, con relacién a los compuestos y ias diferencias estructurales entre la
anterioridad y la solicitud recurrida, tal como se manifestd anteriormente, este
Despacho observa que los compuestos de la presente solicitud muestran
diferencias estructurales con respecto a los divulgados en D1 vy, por lo tanto, son
novedosos.

Evidentemente, los compuestos de la presente solicitud presentan valores de Clsg
inferiores a los divulgados en D1 y, por lo tanto, tienen una actividad inhibitoria
superior.

De ofra parte, en lo concerniente al memorial y los cambios realizados en el
capitulo reivindicatorio, este Despacho verificé la respuesta a que hace referencia
el recurrente observando que ciertamente se explican las modificaciones a realizar
en el capitulo reivindicatorio pero que, por error, no adjunté con los cambios
anotados. Por esta razon, la Oficina acepta el capitulo reivindicatorio allegado con
el recurso (F1.651-667), el cual, tal como lo advierte el recurrente, limita
significativamente la materia reclamada.

En consecuencia, se puede concluir que los compuestos y la composicién
farmacéutica reclamados en la presente solicitud cumplen con los requisitos de
novedad y de nivel inventivo.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, el Superintendente de
Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REVOCAR la Resolucion N° 69907 de 31 de diciembre de
2009, por medio de la cual se denegé una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDOQ: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entrd en
fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT),
para la creacién denominada:

"ESTERES OXIGENADOS DE AC[DOS 4-YODO FENILAMINO
BENZHIDROXAMICOS”
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Clasificacion IPC: A 61 K 31/166.

Reivindicaciones; 1 a 26 Folios: 651 a 667.
Titular: WARNER LAMBERT COMPANY.
Domicilio: Delaware —Estados Unidos de América.

Inventores: Stephen Douglas Barret, Cathlin Biwersi, Michael Kaufman, Halle
Tecle, Joseph Scott Warmus.

Prioridad No: 60/219,372  Fecha: 19 de Julio de 2000 Pais: US.
Solicitud Internacional: PCT/US01/22331 Fecha: 12 de julio del 2001,

Vigente desde: 12 de julio def 2001 Hasta: 12 de julio del 2021.

ARTICULO TERCERO: El fitular tendra los derechos y las obligaciones
establecidos en la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las
demas disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que
para mantener vigente la patente se deberd cancelar la tasa anual de
mantenimiento, conforme lo dispone el articulo 80 de la referida norma
comunitaria.

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de esta resolucion Al
Doctor Carlos R. Olarte en su calidad de apoderado de la sociedad WARNER
LAMBERT COMPANY, o a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma
y advirtiéndole que contra ella no procede recurso alguno, por lo cual queda
agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los
29 ABR. 2011

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO.

JOSE MIGUEL DE LA CALLE RESTREPO

Doctor.

Carlos R. Qlarte.
Diagonal 34 No 5 ~ 28.
Bogota D. C,

2020103
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