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Refarencia RESOLUCION : 482390
Fecha : 111082009
Expediente : 598784
Tramits : 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULCS 1 Y [)
Evento : 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO 1)
Actusacidn ¢ 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO

Comedidaments o solicito presantarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 -
00 Pizo Quinto (5), de la ciuded de Bogota D.C., dentro del término de cinco (§) dlas habiles
contados a partir del envio de la presente cltacidn, en horario de 8:00 am. a 4:30 pm.
jornada confirua, con ¢l fin de notificarie personaimente el contenitdo de [a resolucin da [a
referencia proferida dentro del expedients tramitedo con el mimero de radicacion citado en
el asurito.

De no hacerss presents en el trmino indicado antarlorments, la providencia en mancitn se
notificaré por edicto, el cual se fijard por el tdrmino de disz (10} dias en ef Centro de
Dacumentaciin o Informacién.

Para su comadidad ol texto complato de ia rosolucidn se encontrard disponible en la pagina
web ds la Entidad dosde el dig habll sigulents &l de su notificacion, la cual podrd ser
sonsultada desde un computador con access a Intamet, en la paging www.sic.gov.oo, con &l
numers de resolucidn a través da la opcién serviclos en (nea bases de datos - otros
sarvicios - consulia actes administratives.

En caso de que se haya notificedo, hags caso omise de este aviso.

Socrgtarls General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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SUPEEINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 4L, 4"
Por la cual 8o resuelve un recurso de reposicidn

Red. PCT/B-008784

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio de sus facultedes lagales, especialments de las que e confiieron en
los articulos 4, numera) 24 de! Cecreto 2153 de 1992 y 80 del Cédigo Contencicso
Administrativo, ¥

CONSIDERANDD

PRIMERO: Que mediante Resolucién 18122 del 27 de abrll de 2008, la
mmam&wmymwwwwwahw

donominada: ‘'NUEVA DIFENILAZETIDINONA CON CARACTERISTICAS
FISIQLOGICAS MEJORADAS, CORRESPONDIENTE METODRO DE PRODUCCION
Y MEDICAMENTOS QUE CONTTENEN DICHO COMPUESTOQ".

SEGUNDC: Que madiante ascrito radicado en esta enitidad 1 28 de maya da 2009,
bajo el mimero 05 028784 (0010 0000, el doctor Luis Patifto Leyva, en su calidad de
apoderado de [a sociedad SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, interpuso
recurso de reposicidn contra la declaién contenida en ia citada resolucién, con el
obiefo de que s& revoque vy, en su lugar, se concada ol privileglo de patente
saliciiado.

TERCERO: Que el recurso a qus hats roferencia el otrdinal anterior se fundamentd,
en simesis, do la siguiente manera:

Manifiesta el recirrants que “Tal cormo se argurmentt en el memorial radlicado el dia
10 de febroro de 2009, o compuesto de férmula (1) de s presente invencion esté
dentro de! alcance del compussto de farmula | del documento D1. Sin embargo, en
el documeanto D1 no 80 eneuentra un solo ejemplo que 80 encuentre relacionado con
el compuesto especifico de timuly () de la presente invencidn, En efecto, el
documento D1 revela en total 37 ejemplos pero ninguno de estos ejemplos
comesponde gl compuesto relvindicado en [a presents invencidn.

"Por otra parte, pango de presente una vez mas al sefior examinador que sagim el
Meanual Anding de Patentes: ‘una fémmula general no destruye 2 novedad de un
compuasit 0 un subgiupo de compuestos incluitics en elia’,

*En efacto, el documentn D1 revela un compussto de la sigulente fdmula goneral...
(ver folio 133), mientras que en la presento Ihvencién se revela un compussto

aspetifico de la siguiente formula (T): ... (ver follo 133)

‘Enesmordendetdeas.aldommmmmmunamm_um_ggﬁ@enlawaIGe
pueden obaarvar los sustituyentes R' a R® los cuates pueden resultar en billones de
estructuras {(molétulas) dentro dol alcance dei compuesto de férmula | del documento
D1,
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Por (a cual 88 resuelve un recurso de reposicidn

Rad. PCT/5-088784

"As| las cosas, @l compuesto aspecifico revindicado en la presente invencldn es
evidentemente novedoso en vista de [a fémnula gendrica reveleda en D1 y por lo
tanto solicito al sefior examinador no dasconocer los anteriores hechos que
damuestran categdricaments [a novedad de! compuesto ralvindicado,

“Adicionalmante, establace el MAP qua ‘sl hay gue hacer una seleccién en dos listes
0 més do sustiiuyentes pama llegar ol obieto de la relvindicacion, entonces se
considera que hay noveded'.

*En efecto, las peaibilidades de sustiucién de los radicales R' a R® del compuesto do
férmula | de D1 son ten amplias y variadas que la seleccidn del compuasto especifico
de férmula (i) aca relvindicado debe considerarse como novedoso tal comio lo puede
establecer el sefior axaminador.

*En cuanto a las Invenciones de seleccion, el Manusl Andino do Patentes establece
lo sigulante: ... (Ver folio 134)

*En aste orden de ideas, y taniendo en cuenta as enseflanzas del Manual Andingc de
Patentes, es claro que el compuesto reivindicado es novedoso toda vez que de los 37
gjemplos revelados en D1, ninguno de estos ejemplos corresponxie al compuesto
refvindicado en la presente invencidn. Es més, el compuesto refvindicado prosenta
una excelente aclivided de reduccitn de colesterol tal como puede obhservar el sefior
examinador on 128 paginas 19 a 21 de la descripeion.”

CUARTO: Que para atender lo safialado an el artioulo 88 del Codigo Contencioso
Wmmmmmmmmmmmy
las que aparezoan con motivo del recurso, en los siguientes términas

NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decisién 486 aexpedida por [a Comisién de [s Comunidad Andina
establecs que: “Los Palses Miombros otorgardn patontes para las invenclones, sean
de producto o de procedimiento en todos los cempes de la tecnologia, siempre gue
808N Nuevas, tengan nival inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial®,

Por su parte, el articulo 16 de [a misma normativa comunitaria dispone que “Una
inventidn se considerard nueva cuando no osth comprondiia en el gatado de la
técnica. El estado de ia téonica comprenderd todo 1o que haya sido accesible al
publico por ungt desaripcidn escrite u orel, utilizacién, comercializacion ¢ cualquier
ofro medio antes de la fecha de presentacion de la solicihud de patente o, en su caso,
de la priotidad reconockia.
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Por [ cual se resuelva un recurso de reposicitn

Raed. PCT/AS-0868784

“Solo para 8l ofocto de la datemminacién de Ia novedad, también se conslderard

dentro del estado de Ia técnica, el contenido de una soliciiud de patente en tridmite

anta la oficing nacional competente, cuya fecha de prosentacitén o de prioridad fuese

antarior a la fecha de presentacidn o de prioridad de la golicifud de patente que se

estuviese examinamndo, siempre que dicho contenido esté incluldo en 1a soficitud de

a;bﬁhaamadormrﬁoeﬂaaapubﬁquaommuamnﬁoelpIamMenel
culo 40°.

FRENTE AL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuaciones administrativas que cursan en esie
exXpediente 88 encuentra que [a solicitud se relaciona con la “difenilazetidinona
sustitulda, sus sales fisioldgicamente aceptablas v derivados fisiolbgicaments
funclonales.” (Follo 32)

Mas espotificaments el objeto de [a solicifud consiste en un compuesto derivado de
difenllazetidinona de férmula (1) y sus compasiciones farmacéuticas ... {(verfolio 138)

El problema téenico planteado con [a soliciiud en cuestion e3 la neceskiad de proveer
un nuave compuasto derivade de difentiazetidinona que tenga una selubilidad y una
estabiided incrementada y esegura una mejor disponibilidad en el sitio de accidn,

Para impugnar ia decisién de negar la patente arguments el recurrenté que “al
comnuesto de formula (1) de la presents invencién estd dentro del alcance del
contpuesto de fénmula | del documenta D1. Sin embargo, en el documento D1 no se
gncuentra uh solo efemplo que seencuanira ralacionato con el compuesto especifico
de férmuta () de la presente invencidn. En efecto, el documento D1 revela en total
37 ejlemplos pero ninguno de esios ejemplos comesponde al compuesto relvindicado
en [a prasente invencidn.”

Sobra esta manifestacitn de! recurrente conviene precisar que tal y come se indica
en el recurso, @l compuesto de férmula | de la presente invencién est dentro del
alvanve del compuesto de firmuls | del antecedante D1 {US 2002/0137689), por lo
tanto no so estd relvindicando nada novedoso. Ahora blen, dado que enelestadode
[a técnica &5 conocido un grupo gendrico de compuestos relativamente extenso,
como el comprendido en el documeanto D1 (ver folios 108 y sigulentss), tal divulgactén
&5 pare una persona normalmente versada en ia materia equivalents a la divulgacion
de cada compuesto dentro del grupo, y por haberse seleccionado una especle
quimics a partir da dicho documento no se altera el hecho de que e compuasto sea
corocido y, por lo mismo, la seleccidn efeciuada no es susceptible de proteger
mediante patente.

Consiiera el recumente que *segan el Manual Andino de Patontes: ‘uni férmula
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genaral no destruye [a novedad de un compuesto 0 un subgrupo de compuestos
incluidos en efla’... Adiclonaimente, esmnleoaaIMAPqua‘aihayquehacarmm
mbwﬁnmdmmommdasmﬁwﬂmwaloﬁewde
reivindicacién, entonces se considera que hay novedad'...”

Debe precisarse al respecto que el Manual Andino do Patentes no es un marce
nonnativo de referencia para el estudio y anslisls de patenigbilidad de una soliciud
an {rémite, comoquiera que se trata sdlo de una Gula practics para Ia realizacidn del
exarmen de lag solicitudes de patente, dirigida principalmente a los oxaminadoros de
las Oficinas nacionales da los palses miembros de Ia Comunidad Andina. Por lo
demdésa, la regulacién que obliga en materia de patentes es la Decisién 488 de la
Comisidn de la Comurtidad Andina.

Ademds, de acuardo con la disposicién del articulo 16 de la Declsitn 488, ol estado
de [a técnica comprende todo lo que hays sido atcesble al piblico por una
descripcion escorita, sftuacidn que se presenta eh eate caso puesto que, como ss ha
dicho, en el estado de [a técnica se encontrd una divulgacion gendrice de la selaccidn
que ahora se pretende patentar.

En efecto, la materia objeto do estudic carece de novedad teniendo en cuenta que
los olementos estructurales caracteristicos del compuesto reivindicado fueron
divulgados con anterioridad a la fecha de¢ presentacidn do esta solieitud, como se
puede ver a follo 37 del expediante, da donde se concluye que el compuesto de
formula {I} de s solicitud en estudic aparece completements divulgade en sl
antecedente D1, relvindicacion 1, pagina 32 (ver follo 38).

Dado que no §o encuantra diferencia estructura! entre ol objeto ahore relvindicado y
lo divulgado en D1, de manera que no se cumple con el requisito de novedad, no hay
lugar a un analisis del nive! Inventivo.

Con relacidn a que el compuesto ahora refvindicado “presenta una axcetlenie
actividad de reduccion de colesterol”®, cabe indicar que aim cuando el elemento
selaccionade, o8 decir, la especis quimica, se 10 haya atribuido una ventaja
imprevista derivada de una propiedad farmacolégica o comportamionto bloldgico que
comparten todos los alementos dal grupo genérico, para [a Oficina es claro que el
cbjsto relvindicado continiia caretiendo denovedad, considerando gue loselementos
estructurales del compuesto fueron previamento divuigades por el documento
antecedente D1

Por lo enteriormente expuestc 8o reitera quea el objato de [a sollcitud on estudio no
cumple cOn ios requisites de patentabilidad, especificaments con el requisito de
novedad; en consecuencia, no se halla mérito para revocar la deciston impugnada.

Sace Ceotro; Cemes 13 No. Z-00 Fipy 2.5, 7y 10
JA20840

Bata CAN! Tr. £0A Mo 3850 Cormutader.
Fior 32 2865, Linea BE0O-910 163

Wob: e e trw o0 el INFofRE.a0w.00

Boooth D C. - Coltenbia

M7
14



t%
Industria y Comerclo

SUPERINTENDENCI|A

REPUBLICA BE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIGN  4Ve<d
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad, PCT/A5-088784

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decisitn contenida en la Resolucitn 18122 dal
27 de abril de 2008, por medio de la cua) £0 negd una patente de imvencidn.

ARTICULO SEGUNDD: Notificar porsonaimente el contenilo de la presente
resolucidn al doctor Luis Patifto Leyva, en su calidad de apoderado de la socledad
SANOFI-AAVENTIS DEUTSCHLAND GMBH, o a quisth haga sus veces, entregandole
copla de [a misma, advirtidndols que contra elle no procede recursc alguno por

encomrarse agoleda la via gubemativa,

NOTIFIQUESE ¥ CUMPLASE
Dada en Bogotd D.C., alos 1151 20109

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO (E),

e e

Doctor
Luis Patifo Leyva
Calle B4 AN°7A-08

Bogota D. C.
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