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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoOLUCION NO: 55446
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/11-150236

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 26 del
articulo 3° del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 4 de noviembre de
2011, con el N° 11-150236-00000-0000, por la(s) sociedad(es) 45C AG., entré a fase
nacional la solicitud de patente de invencion titulada “AGENTES ANTIINFLAMATORIOS
COMO COMPUESTOS VIROSTATICOS", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/EP2010/056042 del 4 de mayo de 2010.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 645 del 31 de mayo de 2012, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficic N° 6670, notificado por
fijacion en lista el 16 de abril de 2013, se requiri6 a la solicitante en los términos del articulo
45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina para que presentara
respuesta a las obhservaciones de caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o
cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision para la concesion de la
paiente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N°® 11-150236-00006-0000
del 12 de julio de 2013, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presentd
nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 5 gue remplaza(n) las originalmente presentadas,
atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se acepto
el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones
contenidas en el articulo 34 de la Decisién 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de producto o 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 reivindicaciones 1 a 5, no cumplen con el requisito de novedad. Lo
anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencion.

El problema técnico consiste en proporciona agentes Utiles en el tratamiento y prevencion
de enfermedades virales. Para resolver este problema técnico se identifico un segundo
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uso como inhibidores de dihidroorotato dehidrogenasa (DHODH) para compuestos que
han sido descritos como agentes antiinflamatorios.

6.2 Determinacidn del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 4 de mayo de 2009, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de cual se invoca prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con gue se cuenta, se encontrd {encontraron) el
(los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

H - . = Py
item Documento : Titulo Fecha de Publicacion

“Novel compounds as anti-inflammatorz,
D1 WO 03/006425 immunomodulatory and anti-proliferatory 23/01/2003
) ) agents” ~
“Amino nicotinic and isonicotinic acid 03/07/2008
| D2 | WO 2008/077639 derivatives as DHODH inhibitors”
D1%http://gh.espacenet.com/search97cqifs97_cgi.exe?

Action=FormGen&Template=gh/enfadvanced.hts divulga compuestos de férmula (1) dtiles

como antiinflamatorios, inmunomoduladores y agentes antiproliferativos los cuales son
inhibidores de la dihidroorotato deshidrogenasa (Pags. 1 a 9).

D2 divulga derivados de la férmula (1) los cuales son (tiles como antiinflamatorios
(Resumen, reiv, 1).

6.3. Novedad.

Segln lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486: “Una invencién se considerara
nueva cuando no esta comprendida en el estado de la técnica.

El estado de la técnica comprendera todo fo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad
reconocida”.

En el presente caso, los compuestos reclamados en la solicitud no son nuevos, teniendo
en cuenta que la reivindicacion 1 estd referida a: “Un inhibidor de la hidroorotato

1[JURL:http:fiworldwide .espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=WO&NR=03006425&KC=&FT=E&locale=en_EP

2[JURL:http:fiworldwide .espacenet.com/publicationDetails/biblio? .
CC=WO&NR=2008077639&KC=&FT=E&locale=en_EP
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deshidrogentasa que puede usarse en ef tratamiento o la mejora de una enfermedad o
una condicién médica causada por una infeccién de virus....” (Ver pagina 12 def radicado
N0 11-150236-00006-0000)

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales
de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 1, y las reveladas en el {los)
documento(s) D1y D2 que representa(n) el estado de la técnica:

) _ ~__ Tablal B
Caracteristicas esenciales ' D1 D2
B Compuestos derivados de la
férmula general (1)
e o
Compuestos derivados de la
formula general (1a) o

] Compuestos derivados de
" formula {1):
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Donde Y es:
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De acuerdo con la tabla anterior, {as caracteristicas esenciales de los compuestos de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el (los) documento(s) D1 y D2, por lo
tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lg divulgado en el (los) documento(s) D1
y D2.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 5 no mencionan alguna caracteristica que
haga nuevos los compuestos de la reivindicacién 1, por lo tanto, tampoco cumplen con lo
establecido en el mencionado articulo 16 de la Decision 486.

Frente a las objeciones interpuestas por falta de novedad la solicitante argumenta gue D1 sdlo
afirma que los compuestos reivindicados son apropiados para el tratamiento de enfermedades
virales pero no hay datos que soporten esta afirmacion y solo se provee un ensayo de inhibicion
in vitro de DHODH. Con respecto al documento D2 la solicitante indica que dicho documento
establece que los compuestos son inhibidores de DHODH [o que juega un rol en las
enfermedades virales y este documento no provee ningun dato relacionado con la aplicacién de
los compuestos reivindicados en el tratamiento de enfermedades virales.

Es oportuno aclarar que, contrario a lo afirmado por la solicitante, los documentos D1 y D2
divulgan de manera previa los compuestos reclamados en la presente solicitud como se
evidencié en el andlisis de novedad. En relacién con el argumento que tiene que ver con que la
anterioridad no ensefia datos de actividad antiviral, esta Superintendencia aclara que de acuerdo
con el Articulo 21 de la Decisién 486, las reivindicaciones que se refieran a un producto o
procedimiento ya patentado, no pueden ser objeto de nueva patente, por el simple hecho
de atribuirsele un usc distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. En
consecuencia, la reivindicacién 1 no solo adolece del requisito de novedad sino que también
corresponde a un segundo uso de materia previamente divuigada en el estado de la técnica.

Indica la solicitante que el andlisis de D1 y D2 parecid haberse realizado a través de la bisqueda
vaga y superficial de las caracteristicas esenciales de la materia reclamada. Al respecto, esta
Superintendencia aclara que el documento D1 divulga |a totalidad de los compuestos reclamados
en la presente solicitud y por otra parte, el documento D2 ensefia compuestos especificos
contenidos dentro del aicance de la materia reclamada en la reivindicacién 1, por lo cual el
analisis de patentabilidad es totalmente vélido.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian de manera
alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de Industria y
Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada “AGENTES
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ANTIINFLAMATORIOS COMO COMPUESTOS VIROSTATICOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s) sociedad(es) 4SC
AG, entregandole(s) copia de la misma y advirtiéndole(s) que contra ella(s) procede el recurso de
reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en el

momenito de la notificacioén o dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a €lla.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., el 18 Sep 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY COMERCIOQ,

Doctor(a)
CARLOS R. OLARTE
office@olartemoure.com

Elaboré: Emilse Canc Urrego ¥

Reviso: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
Revisé: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobd: Jose Luis Londofo Fernandez ©
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