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At 

Industria y Comereio 
S U P E fl NIE N DE NC IA 

REPUBUCA DE COLOMBIA 
SUPER1NTNDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION 3 J 48 3 
Por la cual so resuelve un recurso de reposición 

Rad. PCT 04 120498 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial do las que se corifirieron en los 

artIculos 4, numeral 24 del decreto 2153 de 1992 y 50 del Código Contencioso 
Administrativo, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Cue mediante Resoluciôn 53838 del 19 de diciembre de 2008. la 
Superintendencia de Industria y Comercio, negó el privileglo de patente de 
invenci5n a la creaciôn denominada: "TIOFENOS SUSTITUIDOS, METODO 
PARA SU PRODUCCION, SU USO COMO UN MEDICAMENTO 0 REACTIVO 
DE DIAGNOSTICO Y UN MEDICAMENI’O CUE LOS COMPRENDE". 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta eritidad el 22 de enero de 
2009, bajo el nürnero 04 120498 00014 * 0000, el doctor Luis Patiæo Leyva, en su 
calidad do apoderado de la sociedad Sanofi-Aventis Deutschland GmbH., 
interpuso recurso do reposiciôn contra la decisiOn contenida en la citada 
resoluciOn, con el objeto de que so revoque Ia mencionada providencia y en su 
lugar se otorgue el derecho a Ia patente de la invenciOn. 

TERCERO: Que el recurso a que hace referenda el ordinal anterior so 
fundamentO, de Ia siguiente manera: 

El recurrente transcribe el articulo 45 y el numeral 1.2.2.2.3 do la Circular CJnica y 
manifiesta (...) De la lectura de estas normas, so puede concluir que si bien el 
articulo 45 de Ia DecisiOn 486 ordena a las Oficinas de Patentes de los Paises 

� Miembros efectuar dos o mÆs exÆmenes de patentabilidad antes de tomar una 
� decisiOn final, Ia Circular Onica a! reglamentar dicha norma limitô dicha facultad a 

dos exrnenes de patentabilidad mÆximo y condic{onô el segundo a que el 
solicitante hbiera efeckjo, modificaciones al cpLtuto reivindiggtorio  la 
respuesta dada al primer oficio de fondo. 

"En este orden do ideas, su Despacho debiO emitir un segundo oficlo de fondo y 
no negar directamente la solicitud sin permitir una retroaflmentación pot pane del 

� solicitante ms aCm cuarido el seæor examinador incluye nuevos argumentos en 
contra de la claridad do la solicitud. MÆs especificamente, en el Oficio No. 9879, 
notificado por fljaciOn en lista del I do agosto do 2008, el seæor examirtador 
informa, en el numeral 3.2 en cuanto a claridad de las reivindicaciones: 
"Reivindicación 12 13: Medicamento o composiciOn quo puedo ser aceptable en 
ía modida en quo la moldcula sea nueva.0aclaro que las reivindicaciones 12 - 13 
equivalen a las nuevas reivindicaciones 4 y 5. Esto es, el examintador inicialmente 
no hizo ninguna objeciOn a la claridad de la reivindicaciOn 13 (nueva 5) en cuanto 
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Industria y Comercio 
S U PER t NTEND EN C IA 

REPI)BLIC.A DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCJOtr 3 
Per La cual se resuelve un recurso de reposiciôn 

Rad. PCT 04 120498 

que La comparacion hecha per La Oficiria es equivocada, toda vez que los 
radicales RI y RB no son equivalentes at radical Z de DI. Esta comparaciOn no es 
posible, ya que Z (en Ia anterioridad) estÆ deritro del anillo diazacicloalquileno y 
R7 Y RB (en (a solicitud) son sustituyentes del anillo correspondiente. 

Se aclara at recurrente que revisado detenidamente el cuadror adjuntado para el 
examen de novedad, se observa que La comparaciOn realizada en primera 
instancia fue equivocada, de tat forma que el compuesto podria considerarse 
nuevo, toda vez que en Ja anteriondad el Radical Z no es igual a Los Radicales R7 

% y R8 de Ia Formula (I). 

Finalmente, el recurrente sostiene que las diferencias entre los compuestos haceri 
que La anterioridad solamente muestre efectos inhibidores de NHE y no de NHE3 
como (a presente soilcitud. 

Al respecto cabe anotar, que no obstarite haber dade Ia oporturildad de rnostrar La 
actividad de los compuestos o bien sus efectos ventajosos contra Ia anterioridad 
desde el primer examen de fondo,.no se adjuntaron evidencias, razón per Ia cual 
debe evaluarse el nivel inventive de Ia invenciôn, pues Las molØculas de ambos 
documentos tienen unas diferencias que tØcnicamente no son relevantes y haria 
falta observar resultados que evidencien algUn efecto iriesperado de los 
compuestos con respecto at estado de Ia tØcnica o Ia actividad de los mismos para 
poder comparar, ya que ambos compuestos son explicitamente aritihipertensivos. 

Per Ic anteriormerite expuesto, este Despacho considera que el objeto de la 
invención en estudio si bien puede cumplir con el requisite de novedad aüri no se 
ha establecido si cumple con el de nivel inventive, requisito indispensable para Ia 
concesión de Ia patente, segUn 10 ordenado en el articulo 14 de La Decision 486, 
razôn per La cual se tiace necesario evaluarpues, se reitera, no fue objeto de 
evaluaciOn durante to actuaciOn administrativŁ 

En consecuencia, analizados los argumentos del recurrente se advierte que es 
procedente revocar Ia resoluciôn cuestionada, come quiera que le asiste La razón 
en relaciôn a Ia claridad y novedad de Ia invenciOri, por lo tanto se debe continuar 
con el trâmite legalniente previsto para seguir evaluando La pateritabitidad de Ia 
solicitud con respecto at capItulo reivindicatorio modificado. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Revocar Ia decisiOn contenida en la ResoluciOn 53838 del 
19 de diciembre de 2008, per medio de ía cual se negO una patente de invenciOn. 
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Evento 379 
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Oficlo 355 
Folios 237 

Paterite de lnvenc(ôn

 

Pate  de ModelG de Utilidad D 

V4 -N  D 
Via PCT (fasenacional) Capi fl Cip JI Li 
No. Sal. Internactonal PCTJEP03I05465 
Fecha de Presentactón Internal. 2/G5/2003 

� Mediante oficlo N9 53838 notiflcado par fijaciôn en 
liste 

de fetha 19 de diciembre del 
2008, este Despatho procedi a ía negación de la solicitud de patente 04120498 
asumiendo qua at conipuesto que se pretende proteger no era nuevo, la cual fue un 
error que se logró evidenciar analizando exhaustivamente lm argurnentos del 
soilciffinte en- s(i respuesta, par to tantd, es prłcedente revocar en su totalidad el 

j oflco N° 53838 de fetha 19de diciembre del 2008y en su lugarefectuar un nuevo 
requerimiento, en los siguientes tŁrrninqs 

t Documentos estuda4os 

Descripción: Folios 5641123 
y 

178 

R&vindicaciones; Fobs 124 a 131 .y179 a 181 corno se ractcó inicialmente 
Folios- 203 a 208, nuevo capltufo 

Prioridad Fecha: 410812002, pats GE, ri(imero: 102248923 

Respuesta del soUcitartØ: Folios, 196 a 200 Respuesta articulo 45 
Folls: 219 a 224 Recurso de Repo§icft 

XP 2004 120498 
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s 2. Objeto de la invención 

Titulo de Ia solicitud  Tiofenos sustituidos, mØtodo para su producciOn, su uso 
coma un medicanierito o reactivo de diagnóstico y un medicamento quo los 
comprende. NQmerG de folio: I 

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad do compuestos 
ütiles para prevenir o tratar trastornos respiratorios 

y 

ronquidos, para mejorar las 
vi as respiratorias, para erifermedades graves 

y 

crôrticas, ertferrnedades inducidas 
� por sucesos isquØmicos y/o repercusiôn 

y 

por sucesos proliferativos o fibrôticos, 
tratamiento de enfermedades SNC y metabollsmo do lipidos, diabetes. 

� coagulaciOn sanguinea e infecciOn por parsitos. 

Para so1ucionr este problema tØcrilco la solicitud en estucflo proporciona 
derivados do Tiofeno sustituidos de formula (I). 

Clasificaciôn lnternacional de Patentes (IPC.): A61  31/4168 

3. De Ia sotieltud do Patente 

� Reivindicaciones artIcuJo 30 D 486 

� Una vez revisado el capi’tulo reMridicatorio esta dependencia encueritra: 

� Titulo: Se requiere at interesado ajustarel titulo de la solicitud estrictarnertte at 
compuesto que pretende proteger ya que aparece do forma muy general 

y 

eliminar protecciôn para usos 
y 

mØtodos. 
� La reivindicaciOn 5 no son clara iii ooncisa dacio que no so especifica con 

cuªles compuestos pretende combinar la formula (I), so puede deducir quo so 
obtienen miltories de combinaciones entre compuestos los cuales no estÆn 
relacionados estructural, qulmica y funcionalmente con la fOrmula (I 
reivindicada. 

El objeto de la solicitud no es clara e incumple asi rnisrno con et requisite de 
concisiOn, dadas las obsØrvaciones esbozadas en los numerates precedentes. 

� �. 4. Determinación  del Estado de la, TŁcnica 

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la TØcnica es: 

� Fecha do presentacin do Ia solicitud prioritaria 2002/06104 

Ten lendo en cuenta la fecha indicada se reallzó Ia b’squeda en el estado do Ia 
tØcnica do documentos relacionados con la solicitud encontrÆndose los 
siguientes documentosmÆs relevantes:  

T
No FechadeDI
  

� Documento Titulo - 
2 �(THIENYL-3’-AMINÔ)-I 3- 

US 3758476 DIAZACYCLOALKENES ____ 









N° Documento N 
Reivindicaciones 

afectadas 
Requisito quo afecta 

US 3758476 NIVEL INVENTIVO 
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