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Comedikiamenta e soliclto presentarse a ests Daspacho ublcado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Quinto (5), de la ciudad do Bogotd D.C., dentro dal términe de cinco (5} dias hablles
contados a pertir del envio do la presente citacitn, en horario de 8:00 am. a 4:30 p.m.
jomatda continua, con ¢! fin de notificarle personalmente &l contenido de lo resolucién de la
referencia proferida dentro del expediente tramitado con ¢! nimero de radicecidn citedo en
al asuntn.

De no hacerse presente en el término indicado enteriormants, la providencia en mencién so
notificard por edicto, el cuzl se fijard por el término de diez (10) dias en el Ceniro de
Decumentacidn e Informacion.

Pera su comodidad el texto completo de la rasolucién se encontrard disponible en la pagina
web do la Entidad desde el dia habll sigulente al de su nofificacién, la cual podré ser
consuliada desde un computador con acceso a [ntemst, en la pagina www.slc.gov.co, con el
nimero de resolucién a través de la opcién servicios en Iinea beses de datos - ofros
sarvicios - consulte actos administratives.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION N° 19 122
Peor (a cual 88 niega una patents de hvenciin

Rad. N° PCT/05-088784

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de [as que se confirieron en el
articulo 4, numeral § del decrsto 2153 de 1992, v

CONSIDERANDO

PRIMERDO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencis el 29 de
septiembre de 2003, bajo el nlmero 05 - 098784, entrd a fase nacional ia solichiud
de patente de ivencidn tiulada: “NUEVA DIFENILAZETIDINONA CON
CARACTERISTICAS FISIOLOSICAS MEJORADAS, CORRESPONDIENTE
METODO DE PRODUCCION, MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHO
COMPUESTO Y SU USQO* que comespodie a la solicitud internacional
PCT/EP2004/002890 de) 16 de marzo de 2004,

SEGUNDO: Que afectuado &l examen de forma en cusnto & [os requisitos gue
debe llenar [a solichud y cumplidas las exigencius legales, se ordend publicar gl
exiracto sin que s hubleran presentado oposiciones por parts de terceros,

TERCERDO:; Que ol sollciiante medlante escrito radicado el 14 de marzo de 2006,
informd el camblo de nombre de Aventis Pharma Deutechland GmbH, a Sanofi-
Aventis Deutschland GmbH, el cual reims los requisitos legales.

CUARTO: Que rezlizedo el exemen de patentabllidad se encontrd que Ia
invencién no ocumple con los requisiios gstablecidos, En consecuencia, con
fundamento en lo dispuesto en el articulo 48 de Ia Declsitn 486 de ja Comisidn de
la Comurtidad Andina, se requirid el peticionario para que so pronunciara sobro las
chjeciones efectuadas o 1a solicitud.

QUINTO: Qus ol solicitante mediants esctito redicado el 10 de febrero de 2008,
atendid oportunements al requerimiento formulado, vy presentd las respettivas
aclaraciones. Finglmerds, modificd el tiulo de la solciud a; "NUEVA
DIFENILAZETIDINONA CON CARACTERISTICAS FISIOLOGICAS
MEJORADAS, CORRESPONDIENTE METODO DE PRODUCCION, Y
MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHO COMPUESTO", y allegd un nusvo
capitulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las prescripciones estableckies en el
articulo 34 de la mencicnada Decisbbn 488,

SEXTO: Que segln lo dispuesio en ¢l articulo 14 de la Decisién 486 expedida por
la Comisién de la Comumidad Andina se oforgaran patentas “..para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos [0 campos de ki
tecnologia, slempro que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacién induatrial”
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SEPTIMO: Qua las reivintlicaciones 1 & 7, confenikias en [os folios 118 a 121, no
cumplon ocon el requisito de novedad, de acusrdo con las sigulentes
considgraciones:

1. Objeto de (a Invencién

E! objeto de Ia sollcitud so reflere 8 un compuesto derivado de difenilazetidinana
de formnula (1} y sus composiciones farmacéuticas.

F&/‘
H QH
° o OH
H QOH
|

Elpmblermp!anteadoenlaaow.ealanmﬁdaddapwmnm
compuesto derivado de difenilazstidinona que tenga una solubilidad y una
establlidad incrementedy, y asegure una mejor disponibilidad en e sitio de accldn,

Para solucionar este problema téonico, la solichiud en estudic proporgiona un
compussto de formula (1) ¥ sus sales, asl como sus composicionas tarmacduticas.

Concretameante, [a relvindicacitn 1 conglste en un compuesto de frmula (i) o sus
sales farmacéuticements aceptubles.

Las relvindicaciones 2 a 4, s& nelacionan con un meditamento que comprende un
compuesto segln [a relvindicacién 1.

Las relvindicaciones & a 7, se refleren a  infermedios de fiomula Il IV y V.
2. Detarminacion del estudo do la tdenica

2.1, Fecha determinante para ol endlisis comparativo.

La fecha para detorminar el ¢stado de (a técnica o8 o 1 de abrl de 2003, que
a la fecha de prioridad invocada respecte de la solicitud DE No. 103
14 610.8.

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de paterizbilidad, segin obra en
los folles 122 v 123 del expediente en estudio.

2 Sedt Contro: Carrara 13 No. 2700 Piscs 2,5, 7y 10
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2.2. Documentos del estado de la técnica

Consultadas las bases de datos y ios archivos con que se cusnta, se sncontrd e!
sigulente documento enterior a la fecha de [a presemtacién de Ia solicihnd en

estudio y relactionado con la materia reclamada:

No. Documento Titulo Fecha do
e publicacién
D1 US 2002137689 Nove! diphenylpzetidinones,
precess for their preparation, 2002-08-27
medicameants comprising these
compounds and their use
3. Novedad

El ariculo 16 de la Decizién 488 sefiala lo sigulente: "Una invencién se

considerara nueva cuando no estd comprendida en el estado da [ téenica,

“El estedo de la técnica comprendera todo lo quo haya sido accesible al piblico
escrita u ora), utilizacién, comercializacién ¢ cualquier otro

por una descripolién
medio antes de la fecha do presentacién de la solicitud de patents o, en su caso,

de la prioridad reconocida.”.

Por su parts, el Trihunal Andine de Justicly, respecio &) requisito do novedad ha

sefinlado o sigulante:

*El requisito do nowadad exige que o irnvencidn no eshh comprendids en el estady da
14 técnica, el cual comprends el conjurto da conocimientos tecnpiogicos accesbies al
piblico antes da (2 fecha de presentacion ds (9 solciud de palunts o, en su gaso, da

ia priotidag
Parala de esta conceplo, 63 impuetants que ef estudio del estado de (g
técnice esta basado en las caractenistices o condiciones innovadoras del iwento.

*En esto sentido, ef ‘estado de [a tianics estd constitido por todo lo quo antes de (3
feche do presentocidn de (a soficiiud s¢ Ka hecho accasible gl pdblioo por uma
descripoidn esarita u oral, por una utilizacién o por cualquisr ot medio, 8n cuakpier
tugar dal mundo’. Todo elio, desde luago, considerandd 1as excepcionea previstas en
¢l articulo 3 de la Deciskdn 344,

*En ofres palabras, para que ur ivancién sea novedoss &4 requiere quo No esle
comprendids en ol estedo de la técnics, es dedr, que antes de ka fecha do
prasentecisn de ta soflsitud de patente o de 1a prioridad reconocids, i la innovackin il
los conociémiontos tenicos qua de ells ea desprenden hayan sido acoesilies al
plhiicn, entendiends qua 1a difuskin de la Informecidn que 88 menciona debe ger
defaliads y guficients para que una persong wersads en la materis pueda utillzar ¢sa

3 Bode Gantro: Carera 13 No. 2700 Plsoa 2,5, Ty 10
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bformacién e fin de expictar a invencién,”

En ¢! presente caso, ef objeln carece de novedad, porque 8o trata de una materia
conocida y divulgada en el estedo de técnica.

En efecto, la relvindicacion 1 de la solicitud refvindica un compuesto de férmuda (1).

! : .
Por su parte, el documento D1 describe compuestos da fémmula:

sus sales fammacduticamente aceptables, medicamentos y procesos de sintsals.

Cmnpamrﬁoa[emamopme[emerﬁo[af&nmlaﬂ)mlafmnmadlvulgadapor

D1,mmmmmulmmoﬂmmpm(ermﬁadmmnﬂ
enlosMyaﬂmR1aRBdatafbmuIadeD1,mobﬂemaloonmte&tnda

tormutla (i) as!:

R1=0-CH,
R2, R3y Ré=H

O a0 b %
RE=F

De gouerds a lo anterdor, se considera que el compuesto de férmula (1), sus sales
memmmmm.mm

con ¢l requisito de novedad.

T Process 155 (P 2000
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Do maners que., el objeto de esta solichhxi, tal como aparsce en Iss
ralvindicaciones 1 a 7, no es nuevo, no cumpliendo asi con las dispesiciones del
artlculo 16 de (a Decisién 488 de 2000.

§. S8obre Ia respuosta dal aolicitanta

El solicitants, en su respucsta al Oficio No. 14855, notificado e 14 de noviembre
de 2008, sefiala que el compuesto de formula (i} estd dentro del alcance del
docurnento D1 y quoe es una invencidn de seleccién del documento D1 y por ende
as novedoso.

Al respecto, cabo recordar el contenido dal artleulo 18 de [a Decision 488. Este
sefiale, que "Una invencién se considerard nueva cuande no esta comprendida en
el estado de la teniea”.

*El estado de la thonica compronderd todo lo que haya sido accesible al plblico
por una desctipoidn escrita u orel, utlizecién, comerciallzacidn o cualquisr otro
medio antes de la fecha de presentacién de [a soficitud de patente o, én su caso,
da la prioridad recongcida.”.

En efocto, e compuesto relvindicado en la solicitud, come o reconoce el
soliochante en su respuesta, os soleccionado de un conjunto de cempuasios

en ol estado do la téenica, especificaments en D1, por lo cual a la uz
de ésts articulo, el compuesto reivindicado no cumple con & requisito de novedad

Adicional a lo anterior, es preciss indicar que una selectién comresponde a la
acoién y efecto de elegir una © varias cosas entre ofras. En el presente caso, el
solictante efige o selectiona algo pertaneciente &l estado de a tdenica, razdn por
la cun! dichos elememntus u objetos elegides no son nuevos, pues ya han sido
divulgados previemente.

Cabe detir, que la divulgacidn de un extenso grupo de compuestos equivale a la
divulgacidn do cada compuesto, Los compuestos seleccipnados ya han sido
revelados, ¥ por 1o tanto carecen da novedad.

Asl las cosas, la divulgacion en D1 del compuesto en ¢l cual R1=0CH3, R2, R3y
R8oH,Ré=

oH

yRﬁuF,aacmﬁdammeqmmaladiwlgmdelmmml.dela
reivindicacitn 1 de esta sollcitud.
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Tentendo en cuenta lo antenior, es claro concluir que la presemte golicitud no
merece ol privilegio requerido. En consecuencis, v por tods o expuesto
anteriormente, se niega privilegio solicitado pars las rejvindicacionas 1
contanidas en los folies 119 a 121,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de paterte de invencién a la creacién
denominada: "NUEVA DIFENILAZETIDINONA CON CARACTERISTICAS
FISIOLOGICAS MEJORADAS, CORRESPONDIENTE METODO DE
PRODUCCION, Y MEDICAMENTOS QUE CONTIENEN DICHO COMPUESTO",

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personaimente al doctor Luis Petifio Leyva, en
su calided de apoderadc do la socisdad SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND
GMBH, o a qulen haga sus veces, ol contenido de lg pressnte rasolucidn,
antregdndole copla de ia misma, advirtiéndole que contra ella proceds el recurso
de reposicién ante el Superintandente do Industria y Comercio & momento de
notificarse ¢ dentro de los § dias hibiles sigulentss.

NOTIFIGUESE Y CUMPLASE'2 7 ABR, 2003
Dada en Bogota D.C., alos

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERC!O,
A
f

QUINONES

Dot

LUIS PATING LEYVA
Cells 94A No. 7A.- 03,
Bogots D.C.
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