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Evento: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO If 

I Actuación: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Cômedidamente Ia solicito presentarse a este Despacho ubicado en Ia Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), de Is ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dlas hÆbiles 
contados a .partir del envlo de la presente citaciOn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con el fin do notificarle personalmente el contenido de la resoluciôn do la 
referenda proferida dentro del expediente tramitado con el ntimero de radicación citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el. tØrmino indicado anteriormante, la providencia en mención se 
notiflcarÆ por edicto, el cual so fljarÆ por el tØrm!no de diez (10) dIas en el Centro do 
Documentación e lnformación. 

Para su cornodidad el texto completo do la resolución so encontrarÆ disponible en la pÆgina 
’ web de Is Entidad desde el die hÆbil siguiente al do su notificaciOn, Is cual podrÆ ser 

consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pØgina www.sic.gov.co, con el 
nümero do resolución a travØs do la opción servicios en linea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

Secretarta General 

� SUPERJNTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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RESOLU064’1th 
Per la cual se resuelve un recurso de reposición 

Rad. POT 03 021869 

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

artIculos 4, numeral 24 del decreto 2153 do 1992 y 50 del COdigo Contencioso 
Administrativo, y 

CONSIDERANDO 

0 PRIMERO: Que mediante Resoluciôn 43504 del 30 do octubre de 2008, la 
Superintendencia de Industria y Comercio, nego privilegio de patente do invención a 
la creación denominada: ’DERIVADOS DE 8AMINO-7-ARILALQUlLXANTlNAS 
POLICICLICAS ACTIVAS COMO INHIBIDORAS DE LA FOSFODIESTERASA V 
PROCESOS PARA SU PREPARACION Y COMPOSICIONES QUE LOS 
CONTIENEN’. 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 2 de.diciembre de 
2008, baja el nirnero 03 021869 00009 - 0000, el doctor Carlos Olarte, en su 
calidad do apoderado de la sociedad Schering Corporation., interpuso recurso do 
reposiciôn contra la decision contenida en la citada resoluciOn, con el objeto do quo 
se revoque la mencionada providencia y en su lugar "se conceda el privileglo do 
patente do invenciOn para las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud, o 
en su defecto aquellas reivindicaciones que cumplan con los requisites de 
patentab II Id ad". 

TERCERO: Que ci recurso a que hace referenda el ordinal anterior se fundamentO, 
do la siguiente manera: 

S.enala el recurrente ’( ... ) Debo insistir en quo Dl revela 8-atinoxantinas que se 
encuentran sustituidas en la posiciOn 8 -NH2 0 un grupo -NHR, donde R es aIguilo 
arilaiguilO o un grupo heterociclico (especificamente heteroarilo); es decir, en las 
definiciones para Rs y Rt en Dl no so incluyen çjrupos cicloalguilo o cicloakiuenilo 
en La posiciOn 8 coma so define especificamente en la ReivindicaciOn I do La 
presente solicitud. De otra parte, los compuestos do Dl siempre requieren La 
presencia de un grupo carbociclico unido al grupo C1-3 en la posicion 3 del nücleo 
xantin(R2); per el contrario, los compuestos preferidos de la invenciOn no enseæan 
el uso de un grupo carbociclo en dicha posición. 

"En cuanto a D2, este documento revela derivados de xantinas sustituidas en la 
posjciOn 8 con un grupo -NHCOCsHsCOOH, Lo que corresponde a una configuración 
estructural completamente diferente a la estructura de los compuestos de (sic) 
presente la invenciOn. 

"Nuevamente, nada en el arte previo citado per el Examinador provee indicaciôn 
alguna que permitiese a una persona medianamente versada en la materia proponer 
compuestos con la configuraciOn estructural do los compuestos aqui reivindicados y 
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compuestos de la presente invención es obvio, justamente por que ØI ya tiene 
conocimiento de Is presente invenciôn... 

"El anÆlisis de nivel inventivo no puede estar basado en si es o no posible obtener Is 
invenciôn reclamada, pues claramente era posible, toda vez que los compuestos 
reivindicados existe. Este aproximaciôn conlievaria a que ninguna invenciôn seria 

1- 
patentable, volviendo asi inoperante el sistema de patentes. 

"Deseo poner bajo su conocimiento et hecho que en relaciOn con la invenciôn de la 
presente solicitud, han sido otorgados diversos privilegios de patente a travØs del 

� mundo entero: Canada (2421910), China (ZL0115912), Mexico (P139003)  
Estados Unidos (US6821.978 v US 7, 268,141)... 

"De nuevo, aunque las concesiones de patentes en oficinas de otros palses no son 
vinculantes en el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decision en el mismo 
sentido, es completamente cierto que los criterios de patentabilidad en los que deben 
fundamentarse el anâtisis de solicitudes de patente, en particular en cuanto at nivel 
inventivo se refiere, son anâlogos globalrnente, y concesiones en otrasjurisdicciones 
sugieren el cumplimiento de dichos requisitos, ya que claramente, los criterios de 
evaluaciOn y estucilo aplicados para determiner la novedad yjjyeI inventivo resultan 
equivalentes a los que Is Superintendencia debe emplear, establecidos de manera 
semejante por las legislaciones de patentes a to largo del mundo entero. Tan cierto 
es to anterior, que ademâs el Manual Andino de Patentes, at comentar el ArtIculo 46 
de la Decision 486, estabtece que una Oficina nacional competente podrª reconocer 
los resultados de exÆmenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a la 
solicitud extranjera equivalente, como suficientes pare acreditar el cumplimiento de 
las condiciones de patentabilidad." 

CUARTO: Que pars atender lo seæalado en el articulo 59 del Codigo Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y 
las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes tØrminos: 

NORMA APLICABLE 

El artIculo 14 de Is DecisiOn 486 expedida por la ComisiOn de la Comunidad Andina 
establece que: "Los Palses Miembros otorgarÆn patentes pars las invenciones, seen 
de producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologIa, siempre que 
seen nuevas, tengan.nivel inventivo y seen susceptibles de aplicaciOn industrial". 

Porsu parte, elarticulo 16 de la DecisiOn 486 seæala: "Articulo 16.- Una invenciôn se 
considerarÆ nueva cuando no estØ comprend Ida en el estado de la tØcnica. 

"El estado de Is tØcnica comprenderØ todo lo que hays sido accesible al püblico por 
una descripciôn escrita u oral, utilización, comercializaciOn o cualquier otro medio 
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antes de la fecha de presentaciön do la solicitud de patente o, en su caso, do la 
prioridad reconocida. 

"SÆlo para el efecto do la determinaciôn de la novedad, tambiØn se considerarÆ 
dentro del estado do la tØcnica, el contenido de una solicitud de patente en trÆmite 
ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese 
anterior a la fecha do presentación o de prioridad do Ia solicitud do patente que so 
estuviese examinando, siempre quo dicho contenido estØ incluido en la solicitud de 
fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el 
articulo 40." 

El articulo 18 de la norma comunitaria expone quo "So considerarÆ que una invención 
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficlo normalmente versada en la 
materia tØcnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se 
hubiese derivado do manera evidente del estado de la tØcnica." 

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO 

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en este 
expediente so encuentra que la solicitud so refiere a una "DERIVADOS DE 8-
AMINO-7-ARILALQUILXANTINAS POLICICLICAS ACTIVAS COMO INHIBIDORAS 
DE LA FOSFODIESTERASA V1 PROCESOS PARA SU PREPARACION V 
COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN". 

Respecto a los argumentos del recurrente este despacho so permite rnanifestarque, 
en efectó, el documento WO 92/05175 (Dl) se relaciona con compuestos 8-
aminoxantinas en donde en la posiciOn 8 estân sustituidos con un grupo NRsRt, en 
donde Rs y Rt representa independientemente hidrógeno, alquilo, aralquilo o un 
heterociclo sustituido o no sustituido; en la presente solicitud, el grupo equivalente al 
grupo aralquilo o heterociclo de la anterioridad, es un grupo cicloalquilo o 
cicloalquenilo. 

Si bien estos dos grupos sustituyentes son diferentes en su estructura, pueden tenor 
un comportamiento a nivel farmacológico similar y esto se evidencia en quo las 
molØculas do las cuales forman parte, en este caso, xantinas policiclicas, no cambian 
su actividad, es decir, siguen siendo inhibidores de fosfodiesterasa, y esta 
caracteristica hace quo tenga unas ciertas actividades terapØuticas para algunas 
enfermedades, entre las quo so cuentan: el asma y enfermedades relacionadas, 
disfunciOn erØctil, etc. Por lo tanto, so reitera que la presente solicitud no muestra un 
salto cualitativo respecto del documento Dl 

En cuanto a la posición 3 del nücleo xantina en Di, R2 es (CH2) rn-A, en donde m 
representa cero 0 1, 2 o 3, y A representa un hidrocarburo ciclico sustituido o no 
sustituido. En Ia presente solicitud, ci grupo correspondiente es R2 que es un grupo 
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aiqutlo C1-15, de cadena recta o ramificada con o sin uno o mÆs sustituyentes, un 
grupo atquenito C2-15, de cadena recta o ramificada con o sin uno o mâs 
sustituyentes, un grupo aiquinulo C2-15 de cadena recta o ramifucada con uno 0 nits 
sustituyentes, un.grgp  Cjcon uno o mÆs sustttuyentes, un grupo 
arilaiquulo, entre otros (ver folio 229) Come se puede observar, R2 en la .presente 
sohcftud y an la anterioridad Dl pueden ser, cicloalquulo sustituido o no sust4tuido Se 
acra que para una persona meduanamente versada an la materia & tØrmuno 
"hidrocarburo ciclico corresponde a Un "cicloalquulo" 

Referente at documento WO 92/05176 (D2), el seæor recurrente indica to sigutente 
este documento revela deruvados de xantinas sustituidas en :la posicion 8 con un 

grupo -NHCOCeHsCQOH, to que corresponde a una configuraciOn estructural 
completamente diferente a Ia estructura de lot, compuestos de presente la (sic) 
IflVSflCiOfl "(Folios 257’y 258) 

El documento WO 92/05176 (D2) revela compuestos deruvados de xanttna, an donde 
la sustutucion en posicien & es un N(COR3)(R4), en deride R4 puede ser hidrOgeno y 
R3 es un arulo sustituido o no sustituido o un aiquulo sustutuido no sustituido En la 
presente sotucitud of grupo corresporidrente as NH (R4), deride R4 as un ctctoalquulo 
C3-15 o cicioalquenilo C3-1s. 

Aunque an la possción 8 do las xantinas se encuentra Un grupo diferente at grupo 
corresponduente an el documento D2, se puede aprecuar que tampoco hay un cambuo 
en Ia activudad farmacologica, to cual indica que gracias a este cambio estructural On 
la posicuon 8, no se aprecia una diferencia en el comportamiento terapØuttco do las 
xantinas do Ia presente solicutqd respecto do las xantinas de la antertoridad D2, por to 
tanto, se reiterâ. quo afecta el nivel inventivo del objeto reclamado en la actual 
solictud depatente. 

Tanto Dl como 02 revelan actividad. inhibidorade fosfodiesterasa V tal come so 
inthca en la solucitud pare fos compuestos deruvados de xantuna rectemados, que per 
to demÆs no se demostró a to fargo del trÆrnite que los cornpuestos tuvieran Ia 
actividad farmacológ.ica.seæalada niunamejora respecto al.arte�antŁciot.. 1 

De otro lade, en algunos ejemplos (folios 113, 117,11.%111 Rj 135 y 137), se aprecia 
con ciandad quo en la posicion 8 de las xantinas, of grupo R4 del amino puede ser un 
heterociclo (come se aprecia en el documento Dl) louaI as un unducatuvo que an 
ducha posucuon no so encuentra el grupo farmacofOrico do la macromolecula, puesto 
quo no so altera su actividad farmacologuca si alt so encuentra Un grupo heterociclo o 
ciclOatquilo o cicioalquenio. . . . . . . ... .. : 

Finalmente, en relactOn con la concesuón de la patente en otrs pauses se restera quo 
esta Oficina encontro docmientos retevantes que afectan el nuvel inventuvo del objeto 
estudiado como ya so demostró en el Examen de Fondo AdemÆs, el capitulo 
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reivwdicatorio estudiac4o en la Oficina de Estados Unidos es diferente al aqu 
preseniado, por loUai:no $Ofl comparables las materias estuchadas. Asimtsnial 
efectuarse el examen de patentabilidad por las distintas oficinas rige el principlo de Ia 
independencia de las patentes, en relación con el cual .el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad andina ha sostenido: "El sistema de otorgamiento. de patentes que se:. 
adoptO en Ia Co.munidad Andina se encuentra soportado en la actividad autônoma e 
independiente detas Oficinas Competentes en cada Pals Miembro. Dicha actividad, 
quo aunque de maners generalse encuentra reguladª P0! la normativa comunitaria, 
deja a salvo la rhencionada independencia. ." (Proceso1-IP-2008). � � 

Por 10 antertormente expuesto, se reitera que el objeto de lo1i.ithd en estutho no 
cumple,,con los requisltos de ptentabiIidad, en c6necur1cia, no se halla mØrito 
para revocar la deOislón impignacia. 

� U 

RESUELVE 

ARTICU.LO PRIMERO: Confirmar la decisiOn contentda en la ResoluciOn 43504 del � 
30 de octubre de 2008, par media de la cual se negO una patente de invencióri. 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el conteni:do de la presente 
* reso1ucin al doctor Carlos Qlarte, en su caildad de apoderado de la socledad � 

Schering Corporation., o a� quien haga sus veces, el contenido de la presente 
� resoluciOn, entregØrtdoe copia de (a misma, advirtiØndole que. contra ella no procede 

recurso alguno por encontrarse agotada la via gubernativa. 

� � �� NOTIFIQUESE V CUMPLASE� � �� . � � 
� . .. 

� Dada en Bo.gót D.C., a los 30 ENE. 2009 � 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y CO 

RCI4VALRUENA
 Q

 

T.

QUI$JONES 

Doctor �. . 
CARLOSOLARTE . ..... . : 
Calle 100 NO 8A-37 . . . . . 
Torre A, P$G 1.4 .. S 

World Trade Center 

202066 
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