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| & Comedidamente e solicita presentarse a este Daspacho ubicads en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Tercero (3), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del té&rminc de cinco (5) dlas
habiles contados a partir del envic de la presente citacién, en horario de 8:00 am. a 430
p.m. jornada continua, con ¢! fin de notificarle personalmente el contenide de la resolucidn

| de la referencia proferida dentro del expediente tramitade con el numero de radicacién
citado en el asunio.

De no hacerse presente en el término indicade anteriormente, la providencia en mencion se
notificara por edicto, el cual se fijard por el término de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacién.

Para su comodidad el texto completo de la resolucian se enconirara disponible en la pagina

web de la Entidad desde el dia habil siguiente al de su notificacion, la cual podra ser

consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el

numero de resolucién a iravés de ja opcién tramites y servicios - de caracter general
; ‘ transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En case de que se haya notificado, haga casc omiso de este aviso,

| Secretaria Genheral
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

. Seda Centro: Carrara 13 No. 27.00 plsos 3, 8, 7y 10 PBX; 5870000
Al eontestar favor indique &l numern de Sads CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 int. 2 Tel 5880070
radicaciin consignado en el sticker Call Center 5520400 . Lines (18000-910165
Waeb: www.sic.gov.co a-mail infoieic.gov.co
Bogold D.C. Colombla
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En gjercicio de sus facultades fegales, especialmente de las conferidas en el
numeral 54 del articulo 3° del Decreto 1687 de 2010, v

CONSIDERANDO

PRIMEROQ: Que mediante Resolucion N° 17028 de 26 de marzo de 2010, ia
Superintendencia de industria v Comercio denegé la solicitud de patente de
invencidn a la creacion denominada "4-(N-FENILAMING)-
QUINAZOLINAS/QUINOLINAS  NOVEDOSAS Y METODO PARA SU
FABRICACION", con fundamento en los articulos 14, 18 ¥ 30 de la Decision 486
de la Comisidn de fa Comunidad Andina, al estimar que la misma, ademas de ne
cumplir con el requisito de concisidn, no cumplid con &l requisito de nivel inventivo,
por tratarse de un producto y un método sugeridos por el arte previo,

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 03 de mayo de
2010, con el ndmero 04-107581- 00007-0000, encontrandose dentro del término
establecido para el efecto, la doctora Luz Clemencia de Pdez, en su calidad de
apoderada sustituta de la sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH
& CO. KG, interpusc recurso de reposicién contra la citada resclucion, con
fundamento en los argumentos gue a continuacién se sintetizan:

Como primera medida, la recurrente expresa gue la solicitud presentada ostenta
claridad y concisién en su definicién y en sus reivindicaciones, toda vez que |a
naturaleza quimica de los sustituyentes y la longitud de todas las cadenas se
encuentra presentada de forma tal gue puede ser comparada y diferenciada del
estado de la técnica anterior. Asi mismo, &l alcance de la solicitud se encuentra
fimitado a los compuestos cuyos sustituyentes estan seportados por gjemples de
aplicacion especificos en la misma solicitud.

De la misma manera, la apoderada afirma que:

"Finalmente, con respecto af requisito de cfaridad es importante seftalar gue
fos fundamentos por los cuales la misma es objetada en ef presents ¢aso no
se encuentran consignados en ef articulo 30 de fa Decisidn 486 y por ende no
nueden servir de fundamento valido de una decisidn en este sentido.

En efecto, procisamente su Despacho en fa misma Resolucion acé impugnada
sefiald expresamente que fa Onfca norma vincufame en materia de patentes en
Colombia s fa Decision 486 y que por ende, cualquier olro documento
(Manual Andino de Patentes) invocado por ef solicitante no puede ser tenido
en cuenfa. ‘bor lo demds fa reguiacion vigente en maferia de propiedad
industrial en Cofombia es fa decision 486 de 2000 de la Comisidn de ia
Comunidad Andina’.

Ds ofra fado, si dicho documenta no puede ser invocado por ef soficitante y fa
discusion sobre fas objeciones formuladas debe centrarse en fo sefialade en fa
Decisitn 486, no se entiende sohre que notma de dicha decisidn ss objela fa
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claridad cuando su arlicufo 30 no sefiala nada af respecto.”

De otra parte, en lo relacionado con el requisito del nivel inventive de la solicitud,
la recurrente no se encuentra de acuerdo con los argumentos de |a Oficina en lo
referente a gue, en vista de ias anterioridades D1 y D2, un expertc medianamente
versado en la materia técnica puede lograr el objeto de la solicitug estudiada,
pues, a criterio de a apoderada, en los datos experimentales de los anexos 1y 2,
nresentados como respuesta del oficio No. 163 notificado por fijacion en lista el
dia 13 de junio de 2008, los compuestos heterociclicos biciclicos presentan un
efecto somrendente e inesperado. Adicionalmente, en la respuesta al mencionado
oficio se¢ observa la comparacién de los resultados de ia presente invencion con
los de las anterioridades, demostrandc la superioridad de los compuestos
revelados en la solicitud estudiada sobre los divulgados en los dogumentos D1 y
D2.

De igual manera, de los resultados anteriormente citados, la apoderada afirma que
los valores 1C50 de los compuestos de [a solicitud denegada representan una
yentaja sorprendente y un efecto frente a los documentos de las anterioridades D1
y D2.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Enfidad procede a
resolver el recurso de reposicion interpuesto en los siguientes terminos.

Como primera medida, en cuanto al argumento de la recurrenfe segun el cual fa
solicitud presentada posee concision y claridad, cabe puntualizar que la invencidn
no se cuestiond por la falta de claridad sino porque el capitulo reivindicatorio no
goza de concisién, requisito gue debe cumplir una solicitud para la obtencién de la
patente de invencién, segin lo prescribe &l articulo 30 de la Decisién 486 de la
Gomision de la Comunidad Andina.

Aclarade lo anterior, este Despacho observa gue de la lectura del capitulo
reivindicatorio obrante a folios 528 a 548 del cuaderno adminisirativo, 1a materia
que se pretende proteger no es concisa, toda vez que el significade de cada
radical contempla un sinnimero de posibilidades gue al ser combinados enfre si
proporcionan un numero elevado de posibles compuestes para ser reivindicados,
sin definir ! alcance de la invencién.

Asl mismo, la redaccidn de los significados de los grupos Rb, Re, Rd, R1, RZ y RS
es imprecisa, puesto que la solicitante divide en parrafos tales significados v 1a
forma de presentarios no da a entender si un parrafo corresponde a significados
de un grupo o de ciro. Por ejemplo, el grupe RS al parecer tiene 8 o 9 parrafes de
posibles  significados, donde en cada parrafo se contemplan mas de diez
sustituyenies que pueden ser del grupo R5. Adicionalmente, no se comprende si el
parrafo obrante a folio 530 del cuademo administrativo corresponde al grupo RS o
a otro grupo. Por lo tanio, 8l no peseer concisidn la materia rejvindicada en la
solicitud estudiada, no se cumplié con & requisito establecido en el articule 30 de
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la Decisidn 486 expedida por la Comision de 'a Comunidad andina.

Ahora bien, en cuante a fa norma sobre la cual fue objetada la concisién de la
solicitud presentada, se reitera que el articulo 30 de la Decisién 4856 de la
Comisidn te la Comunidad Andina establece como requisito Ja concision del
capitulo reivindicatoric cuando estipula:

“Articufo 30.- las reivindicaciones definiran 1a materia que se desea proteger
mediante la patente. Deben ser claras y roncisas y estar emteramenis
sustenfadas por fa descripeion.

Las reivindicaciones podrdn ser independientes o dependienfes. Una
reivindicacion seré independiente cuando defina fa materia que se desea
profeger sin referencia a ofre reivindicacion enterior. Una refvindicacion serd
dependicnte cuando defina fa maferia que se desea proteger refiriendose a
una refvindicacion anterfor. Una reivindicacion que se refigra a dos o mas
reivindicaciones se considerard una reivindicacidn dependienfe mditinle®, -
Subrayas fuera dsi Original-.

Del articulo citado se concluye gue las reivindicaciones deben definir la materia
para la cual se solicita la proteccion, deben ser claras y concisas por si mismas.
Por lo tanto, de acuerdc con los razonamientos realizados, este Despacho
encuentra que las objeciones efectuadas respecto a la congision de fa solicitud
estudiada s& encuentran fundadas en la mencionada Decision 486 de 2000,

Por dliimo, después de una revision de |os datos allegados por la recurrente en
memorial de 13 de junio de 2008 (Fls. 549 a 558}, este Despacho aprecia que los
mismos ho presentan unidades de concentracion para poder ser comparados de
una manera adecuada, puesto que al no contar ¢on las unidades de concentracién
e se pueds realizar ura comparaciin objetiva de dichos resultados. Ademas, &l
documento D1 (Fl. 583) divulga algunos datos afines con fos ejfemplos 1, 3, M1} v
4, los cuales relacionan datos con valores de IC50 en las mismas unidades (nM}
que los compuestos reivindicados. Asi mismo, en tai anterioridad se aprecia que
existe un rango entre 4 y 67, el cual al ser comparado con los datos allegados por
|a solicitante para los compuestos reivindicades no se evidencia una mejora reat,
ya gue reportan valores para més de 20 compuestos dentro del mismo rango gue
reporta el documento D1.

En el mismg sentido, la anterioridad D2 {FI. 580) divulga datos de IC50 en las
migsmas unidades {n\} de las que se observan en el documento mencicnado por
la recurrente (memorial de 13 de junio de 2008}, observando que la anterioridad
N? presemta un rango ontie 22 y £2 v al ser comparado con los dalos de los
compuestos reivindicados en la soficitud, seé encuentra que hay mas de 10
compuestos que presentan ese mismo rango de actividad reportade en el
documento D2.
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En conclusion, los datos a los que hace referencia la apoderada en 2l recurse no
son contundentes para demostrar un efecto mejorade o sorprendente en relacion
con o conteido en &l estado de la tcnica (anterioridades D1 v D2), toda vez que
para los compuestos de la solicitud no hay unidades reveladas que puedan
demostrar  equivalencia ton los compuestos reivindicados. lgualmente, los
doctimentos D1 y D2 demuestran una actividad gquivalente a la de la solicitud
estudiada, con muchos de los compuestes que se reivindican,

En ese orden de ideas, se sostiene que el chisto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos deipatentabiridad; gn consecuencia, no se halla merito
para revocar [a decision impugnada.

Con fundamento en las anteriores consideracignes, el Superintendente de
Industria y Comergio,

RESUELVE

ARTICULQ PRIMERQ: Confimar fa decisitn comtenida en a Resolucion N° 17028
de 26 de marzo de 2010, por medic de |a cual e negd una patente de invencién.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenide de la presente
resolucion a [a doctora Luz Clemencia de Paez, en su calidad de apoderada de la
sociedad BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG., o a quien haga
sus veces, ¢l confenido de.la presente resclucion, entregdndole copia de la
misma, advirtiéndole que contra ella no procedse recurso alguno por encontrarse
agotada [a vig gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE  , o gov 705y
Dada en Bogota D.C., alos W T L

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

| Q n )

JOSE MIGUEL DE|LA QALLE RESTREPO

Doctora. ) l\
LVUZ CLEMENCIA DE PAEZ

Carrerad Mo, 72 - 35

Bogota D.C.

Edahord: Maria Andrés Canvajaline. T\E
Raevigt: Daris Elang Polo Eﬂ:rdoba.a{lz !
Revisd; Josd Luis Salazar Lapas:

Aprabt: Jogé Luis |ondafio Fainandez. ¥ U,
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