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TrÆmite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I V II 
Evento: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I 
Actuaciôn: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dIas hÆbiles 
contados a partir del envIo de la presente citaciôn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la 
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nümero de radicaciôn citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado antenormente, la providencia en mención se 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dIas en el Centro de 
DocumentaciOn e Informaciôn. 

Para su comodidad el texto completo de la resoluciôn se encontrarÆ disponible en la pagina 
web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificaciôn, la cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nUmero de resoluciôn a travØs de la opción servicios en Ilnea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso. 

Secretarla General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 p1808 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contester favor Indique el nümero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26-55 mt. 2 Tel 5880070 
radicación conslgnado an all sticker Call Center 6513240 . Linea 01800-910165 

Web: www.slc.gov.co e-mail: info@sic.gov.co 
Bogota D.C. Colombia 
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Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO 

RESOLUCION No - 6 9 9, 0 L 
Por la cual se niega una patente de invenciôn 

Rad. No PCT/03-003336 

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

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

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 20 de 
enero de 2003, bajo el nCimero 03 003336 entrô a fase nacional  la solicitud de 
patente de invenciôn titulada: ESTERES OXIGENADOS DE ACIDOS 4-YODO 
FENILAMINO BENZHIDROXAMICOS", que corresponde a la solicitud 
internacional PCT/US0I/22331. 

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que 
debe Ilenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenô publicar el 
extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. 

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad, se encontrO que la 
invenciôn no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en 
el artIculo 45 de la Decision 486 de la Comisión de la  Comunidad Andina, se 
requiriO al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sabre las 
objeciones efectuadas a Ia solicitud. 

CUARTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 4 de marzo de 2008 y 
el 25 de noviembre de 2008, atendiô oportunamente los requerimientos 
formulados y presentO aclaraciones. Asi mismo, allegO un nuevo capItulo 
reivindicatorio, el cual cumple con las prescripciones establecidas en el articulo 34 
de la DecisiOn 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

QUINTO: Que segUn lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida 
par la ComisiOn de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "... para las 
invenciones, sean de producto a de procedimiento en todos los campos de la 
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles 
de aplicaciOn industrial." 

SEXTO: Que las nuevas reivindicaciones I a 26 contenidas en los folios 611 a 
627, no cumplen con el requisito de novedad, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 

1. Objeto de la invención 

La presente solicitud, reclama en sus reivindicaciones 1 a 21 y 23 a 26 Un 
compuesto de fOrmula (I). 

La reivindicación 22 reclama una composiciOn farmacØutica del compuesto de 

Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2. 5. 7 y 10 
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formula (I). 

El problema planteado en esta solicitud, es la necesidad de proporcionar 
compuestos alternativos activos como inhibidores de la MEK. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio presenta compuestos 
de fOrmula (I) y una composiciôn farmacØutica del mismo. 

2. Determinación del estado de Ia tØcnica 

2.1 Fecha determinante para el anâlisis comparativo. 

La fecha para determinar el estado de la tØcnica es el 19 de julio de 2000, que 
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud 
I nternacional. 

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, segün obra en 
el folio 629 del expediente en estudio. 

2.2 Documentos del estado de la tØcnica 

Consultadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontrO el 
siguiente documento, anterior a la fecha de prioridad y relacionado con la materia 
reclamada:  

I No I Documento Titulo 
Fecha de 

Publicación N 
Dl WO 00/40237 

ANTIVIRAL METHOD USING 
MEK INHIBITORS 

Julio 13 de 2000] 

3. Novedad 

El articulo 16 de la DecisiOn 486 seæala 10 siguiente: "El estado de la tØcnica 
comprenderÆ todo lo que haya sido accesible al püblico por una descripciôn 
escrita u oral, utilizaciôn, comercializaciôn 0 cualquier otro medio antes de la fecha 
de presentaciOn de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad 
reconocida.". 

Por su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisito de novedad ha 
seæalado en el proceso 156 IP 2006, lo siguiente: 

"( ... ) para que una invención sea novedosa se requiere que no estØ comprendida en 
el estado de la tØcnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud 
de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovaciOn ni los conocimientos tØcnicos 
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que de ella se desprenden hayan sido accesibles al pUblico, entendiendo que la 
difussón de  la informaciôn que se menciona debe ser detallada y suficiente para que 
una persona versada en la matena pueda utilizar esa informaciôn a fin de explotar la 
invención. 

En el presente caso, la invenciôn carece de novedad, como se explicarÆ a 
continuaciOn, comparando las caracteristicas esenciales de la solicitud bajo 
estudio frente a la anterioridad WO 00/40237 (llamado DI de aqul en adelante): 

03-003336 Dl: WO 00/40237 
Un compuesto caracterizado por la Un compuesto caracterizado por la 
formula (I): fOrmula (II): 

Re R7 
0 

0
 

R_W7E*.o R5 R 
2a C�N0 R7a 

Ia 

N%_RSa 

?7 R (R3tR. Br or 
R3a R4a 

Donde: Donde: 

R1= Hidrôgeno, halôgeno o nitro R5a= HidrOgeno, halo o nitro 
R2= HidrOgeno o Nor R4a= Hidrogeno o halo 
R3= Hidrogeno o Nor R3a= Hidrógeno o halo 
Hidrôgeno R2a= Hidrógeno 
R4= Hidrôgeno, yodo, bromo, cloro o Br o I 
Nor  
R5= Hidrógeno, halo, hidroxi, alquilo de Rla= Hidrôgeno, halo, hidroxi, alquilo 
C1-8, alcoxi C1-8, trifluorometilo o ciano de C1-8, alcoxi C1-8, trifluorometilo o 

ciano 
R6= FlidrOgeno R6a= Hidrôgeno 

R8 R7 

RWP 
R9 R10 R7a= Alquilo C1-8, que puede estar 

opcionalmente sustituido por grupos 
R7, R8, R9 y R10= Hidrôgeno, alquilo de como: halo, hidroxi, alcoxi, amino, nitro, 
C1-8, alcoxi C1-8, hidroxi, perhaloalquilo fenilo, fenoxi, heteroarilo o heterociclo, 
C1-3, hidroxialquilo C1-8, alcoxi C15, heteroariloxi,... u opcionalmente 
ariloxialquilo, alquilo 1-5 o puede ser sustituido por heteroatomos 
unido a un anillo ciclico para completar seleccionados de 0, S, o NR9a 
un anillo ciclico de C3-10 que tienen 
optativamente heteroatomos adicionales 
seleccionados del grupo 0, 5, NH y N-
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alquilo, en donde R7 y R8 se seleccionan 
independientemente para n>1 

n= I a 5 
w=o 
R1I=Hidr6geno Folios 591y592 
Una composiciôn farmacØutica, que Una composición farmacØutica, que 
comprende: comprende: 

� Un compuesto de formula (I) 
y � 

Un compuesto de formula (II) 
y � 

Un portador farmacØuticamente � Excipientes farmacØuticamente 
aceptable aceptables 

1 Folios 593 y 594 

Ejemplos de tales compuestos de la solicitud que se puede obtener por medio de 
los respectivos reemplazos senalados por DI; son los siguientes: 

CH3 

1x5 

NH OH 

NH{L 

FT F 
F 

3,4, 5-trifluoro-N-(2-hydroxyethoxy)-2-[(4-iodO-2-
methylphenyl)amino]benzamide 

0 OH 

F 
NH 

NH 

1)L F 
F 

N(2,3dihydroxypropoxy)3,4-difluorO-2-[(2-flUorO-4-iOdOPheflYl)amiflO] benzamide. 

Teniendo en cuenta Jo anterior, los compuestos de fOrmula (I) solicitados 
(reivindicaciones I a 21 y 23 a 26), corresponden a los divulgados en Dl, por lo 
cuªl no se consideran nuevos, as[ como las composiciones farmacØuticas que los 
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contienen (reivindicaciOn 22). 

Por to tanto la solicitud no puede acceder al privileglo solicitado porque no cumple 
con to dispuesto por el articulo 16 de la Decision 486. 

4. Respuesta del solicitante 

El solicitante senala, frente al nuevo capitulo reivindicatorio que "va/ga anotar que 
las modificaciones efectuadas al capitulo reivindicatorio cump/en a cabaildad con 
Jo estipulado on el articulo 34 de la DecisiOn 486, ya que Østas de ninguna manera 
implican una ampliaciOn de la protecciOn correspondiente a ía divulgaciOn 
contenida en la solicitud iniciaL" 

Frente a lo anterior, es preciso aclarar que at realizar la verificaciOn del nuevo 
capitulo reivindicatorio y especificamente a la reivindicaciOn 1, la misma ha 
quedado igual al capitulo reivindicatorio anterior; por tat razôn las modificaciones 
no fueron realizadas. 

Agrega el solicitante que En primer lugar, debo aclarar que los sustituyentes 
especIficos empleados on los compuestos de la presente invenciOn no son 
revelados en Dl. De hecho, Dl enseæa claramente que un grupo fenilo debe 
estar presente en la posiciOn R11, mientras que los compuestos de la invenciOn 
presentan un hidrOgeno en la misma posiciOn. El documento dl no revela o 
siquiera sugiere la estructura especifica de los Østeres oxigenados derivados de 
Æcido fenilamino benzhidroxamico de la presente invenciOn, conteniendo un Ætomo 
de hidrogeno en la posiciOn R11." 

En efecto, se ha encontrado que estos sustituyentes se encuentran revelados en 
el Documento Dl (folios 591 y 592); tat como se enseæô en el anÆlisis de novedad. 
Es asi como, los compuestos de la solicitud bajo estudio en los cuales R11 es 
hidrogeno son iguales a los compuestos de Dl en los cuales R7A es hidrógeno. 

El solicitante cita el Manual Andino de Patentes, para decir que "...ha determinado 
que para afectar la novedad, la divulgaciOn del arte previo debe ser /0 

suficientemente explicita para que una persona versada en la materia pueda usar 
dicha informaciOn para reproduciry explotar la invenciOn completamente." 

Este Despacho, se permite aclarar al solicitante que, el Manual Andino de 
Patentes no es un marco normativo de referencia para el estudio y anâlisis de 
patentabilidad de una solicitud en trÆmite, como quiera que se trata de una gula 
prÆctica para la realizaciOn del examen de las solicitudes de patentes, dirigida 
principalmente a los examinadores de las oficinas nacionales de los Paises 
miembros de la Comunidad Andina. Por 10 demÆs la regulaciOn vigente en materia 
de propiedad industrial en Colombia es la DecisiOn 486 de 2000 de la Comisión de 
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la Comunidad Andina. 

Finalmente, seæala el solicitante que "solicito respetuosamente que el Examinador 
indique explicitamente los apartes de Dl que revelan los Østeres oxigenados 
derivados del Æcido fenilamino benzhidroxamico de la presente invenciOn o que 
brindan enseæanzas a Ia persona medianamente versada en la materia para el 
desarroio de los compuestos reivindicados." 

Es preciso seæalar, que los compuestos de formula (I) reclamados acorde con la 
comparaciôn hecha con DI en el aparte de novedad (numeral 5.1), no son nuevos. 
Asi mismo, en la pÆgina 15 regIon 8 se enseæa que el radical correspondiente al 
radical R11 de esta solicitud tambiØn era hidrOgeno. 

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artIculo 16 de la DecisiOn 
486, se denegarÆ la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado 
a la notificaciOn de fondo, no cumple con el requisito de novedad, requisito 
requerido para otorgar el privilegio solicitado. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invenciôn a la creación 
denominada: "ESTERES OXIGENADOS DE ACIDOS 4-YODO FENILAMINO 
BENZHIDROXAMICOS" 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos R. Olarte, en su 
calidad de apoderado de la sociedad WARNER LAMBERT COMPANY., 0 a quien 
haga sus veces, el contenido de la presente resoluciOn, entregândole copia de la 
misma, advirtiØndole que contra ella procede el recurso de reposiciOn ante el 
Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 
5 dias hÆbiles siguientes. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C., a los 31 DC. 2009 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 

,1 

- 

GIkFAVO VALBUENA QUINONES 

Doctor. 
Carlos R. Olarte 
Diagonal 34 No. 5-28 
Bogota D.C. 
202069 
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