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I.1. ALCZA LLOREDA RICAURTE, mayor, vecina de esta cludad, identificada con Ia 

cedula de ciudadania riumero 39.690.713 de Usaquen, Representante Legal en Bogota’ 

para todos los asuntos relaclonados con La Propiedad Industrial de Ia sociedad 

ASTRAZENECA AS, organizada y existente de conforniidad con 1s leyes de Suecia, 

domicifiada en Sodertalje, Suecia, atentamente manifiesto a usted que interpongo 

RBCUFSO de Reposlclón contra Ia Resolución  NO 44349, . dictada por el seilor 

Superintendente de Iridustria y Comercio el 31 de Agosto de 2009 y riotificada par 

: . Edicto fijado el 09 de Septiembre del mismo aæo, en cuanto hace a la negación del 

privllegio de patente de invención para La soilcitud en referericia. 

-. II. FUNDAMJNTOS 

. . Coma fundarnento de ml recurso me permito manifestar ante ese Despacho que el 

contenido de Ia Resotución NO  44349, evidencia que durarite el examen tØcnico 

realizado a Ia solicitud en cuestión de ninguna manera se consideró el alcance, objeto e 
importancia de Ia invención denegada . en su verdadera dimension, esto es, no se 

� conslderó el valiaso aporte tØcnico que representa para el arte en cuestióri el 
compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-[(2s)-2-hidroxjpropil]-2,3-

dimetilirnidazol[1,2-a]piridlna-6-carboxamida que as revelado en Ia solicitud . en 

cuestión. 

En efecto, a pesar de Los argurnentos proporcionados par el solicitante en 
respuesta al Concepto Tecnico numero 287 de 06 de Marzo de 2009, en Ia Resoluclon 

impugnada, este Despacho mantiene las objeciones frente a Ia novedad de Ia irivención, 

argumentando que: 
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inhibidores de la H4, K4-ATPasa gastrointestinal, mostrando de manera ventajosa una 

alta solubilidad 
y una alta velocidad de disłludón. . 

En este sentklo, ci solicitante ha revelado los resultados experimentales de las 

pruebas biológicas realizadas para demostrar que ci compuesto 8-[(2,6-dimetilbencU) 

amino]-N-[(ZS)-2-hidroxipropfl3-2,3-dimetiiimidazo[1,2-a)piridlna-6-carboxamjda, y las 

sales terapØuticamente aceptables del mismo, muestran una actividad terapØutica 

� mejorada frente al compuesto 8-[(2,6-dlmetUbencli)amino3-N-(2-hidroxletiI)-2,3-

dimetilimldazo[1,2-a]piridina-6-carboxamida, ci cual es ci compuesto estructuralmente 
� mÆs cercano que es ensefiado de manera especifica en ci arte previo, especificamente 

en el ejemplo 1.3 del documento WO 99/55705. 

AsI, por ejemplo, en la descripción dc la solicitud denegada (pginas 19 a 24) se 

describen los ensayos experirnentales empleados por ci solicitante para demostrar que 

el compuesto do la lnvención en cuestlón presenta un pôrcentaje de inhibición promedlo 

de secreción Æcida de histamine simulado do 91% trasun periodo promedlo de 2 horas, 

cuando dicho ensayo so realize niediante la administración Intravenosa  del compuesto 

activo en u1a conceritración de 0,25 mmol/L en abultamientos . tipo Hedenhain en 

perros, mientras quo el compuesto del ejemplo 1.3 del documento WO 99/55705 

� . . 

presenta un porcentaje de inhibiciÆn promedlo de 61% en ci rnisrno ensayo, bajo las 

cond iciones experi mentales descritas previamente. 

Asimismo, ha sido determiriado de forma sorpresiva e inesperada quo ci 

� 

compuesto de la presente invención -neutro o en su forma de sal dc mesliato-, posee 

� 3 una sokibilidad mucho mayor en fluldo intestinal en estado de ayuno simulado con 

respecto al compuesto del arte previo. 

. En este sentido, ci solicitante ha determinado quo la solubilidad del compuesto de 

la preserite invención en su forma neUtra 
y en su forma de sal de mesilato es do 48 

mmoi/L. 
y 218 mmot/L,. respectivameAte, mientras quo pare ci compuesto del ejemplo 

1.3 del documento WO 99/55705 Ia solubilidad es do tan solo 13 mmoi/L y 17 mmdl/L 

para sus respectivas forma bsica y sal do mesitato. 

Ahora bien, tal como se analizarÆ mÆs adelante en ci presente recurso, lamateria 

tØcnica revelada en la presente solicitud resulta ser claramente novedosa frente a las 

� enserianzas del arte previo, y la sorprendente actividad farmacológica mostrada por 

dlchos novedosos cornpuestos representa una prueba inequIvoca de las ventajas 

tØcnicas logradas por ci solicitante con respecto a las enseiianzas del estado de la 

tØcnica anterior, 
y por 10 tanto, del carÆcter inventivo de la materia revetada en la 

solicitud do patente en cuestión. 
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A Øste respecto, vØntajosamente los examinadores de las Oficinas de 

Propiedad Industrial de la Coniuniclad Andina cuentan con el documento 
titulado Manual Aridino de Patentes, una gula prctica que., como bien lo 
actara ese Despatho en Ia Reso!ución NO 44349, no constituye un marco 

normativo para et estudio y anØlisis de patentabilidad de una solicitud en 

trÆmite, Pero que de conformidad con lo menciónado en el pÆrrafo anterior, 

constituye la herramienta que permite evaluar de mänera razonable a 

imparcial los requisitos de patentabilidad requericos pare la concesión de 

una patente. 

d) Visto to anterior, me permito eritonces s&ialar ante ese Despacho que el 
� Manual Andino de Patentes establece to siguiente en relaci6n con at anâtisis 

� de novedad en un area especifica de.la tecnolOgIa como toes la qulmica: 

"Una formula general no destruye la novedad de un, cbmpuestó a Un. 
� sub grupo de compuestos inc/u/dos en el/a. Compuestos especIficos en un 

documento destru yen la novedad de una fOrmula general. 

Si una fÆrmu/a tiene sustituyentes especIficos llstados, se considera que la 
� . selecciOn de una de las posibilidades cuando 56/0 hay una I/ste de 

alternatives para un sustituyente carece de novedad. Es decir, se considera 
qua una fOrmula general con var/ac/On en un solo sustituyente y en a/ qua 

todas los alternatives pare este sutituyente estØn listades, es equivatente a! 

’ 
Iistado de todos los compuestos especificos. Sin embargo, si hay qua hacer 
una selección en dos listas o mas de sustftuyentes pare lie gar at objŁto de la 

reivindicaciOn, entonces se considera que hay novedad. 1 

asi como tamblØn establece qua: 

Si un compuesto tiene var/os isOmeros o esteroisOmeros1 coda uno de abs 

se cons/dare nuevo si no ha s/do expl!cftamente mencionado o no hay un 

proceso qua I/eve obligatoriamente a el/os, Si ya han s/do mencionodo no 

son .nuevos a condic/On de que ía persona vØrsada en ía mater/a haya s/do 

capaz de separarlo y a/s/ar/a en fec/ia de publicaciOn de Øste. documento," 

De to anterior es claro que el .objeto de la solicitud de paterite denegada 

presenta un Inequivoco carØcter nOvedoso frente a las ensefianzas del 

documento DI, toda vez que en dicha anterioridad NO Se revela de manera 

especIfica el compuesto 8-[(2,6-dlmetilbenciI)amino-N-[(2s)-2-

SECRETAIdA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. Manual para el examen de solicitudes de patentes 
de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Palses de Ia Cornunidad Aridina; Lima, Perci: 2004; � � 

� pgina 7i.. � � 
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En We sentido, el solicitante ha determinado que la solubilidad del compuesto. de 
la presente invenclon en su forma neutra y en su forma de sal de mesilato es de 48 
mmol/L y 218 mmol/L, respectivamerite, mientras que para el compuesto del ejemplo. 
1.3 del documento WO 99/55705 la solubilidad es de tan solo 13 mmol/L y 17 mmol/L 
para sus respectivas forma basica y sal de mesilato 

Visto to anterior, es claro que el compuesto de la soflcitud de patente denegada 
presenta unas caracteristicas fIsico-quimicas y farmacológicas mejoradas con respecto 
al compuesto estructuralmente mas cercano conocido en el arte prevlo, lo cual de 
ninguna manera habia sido enseiado o sugerido en Dl, por lo que representa un 

importante avance en el estado de la tØcnica. 

En consecuencia, es claro que la materla tØcnica revelada en la solicitud de 
patente en cuestion presenta un inequivoco caracter inventivo con respecto a las 
ensefSanzas del documento Dl, cumpliendo a cabahdad con los requisitos de 

patentabilidad establecidos en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 

IV RESPUESTA A LOS ARGU14ENTOS PRESENTADOS POR LA SICEN LA 

RESOUcI6N IMPUGNADA 

De conformidad con lo expuesto previamente, me permito seiSalar ante ese 

Despacho que las af,rmaciones presentadas en la Resolucion impugnada carecen de 
toda relevancia para clesvirtuar La novedad de La presente soucitud, tal como me 

permito seæalar a contirivaciOn: 

> En la Resolución  NO 44349 Se afirma que: "Es preciso ac/arar que eI 

compuesto reclarnado esta divulgado corn pletamente en Dl, tat como se 

rnuestra en el recuadro presentado en ía presente resoluciÆn en el punto 3". 

En respuesta a lo anterior consdero de gran importancia resaltar una vez mas 

ante ese Despacho que en el documento Dl NO se enselia de manera explicita el 

compuesto 8-[(2,6-dimetiIbencil)amino]-N-(2S)-2-hidroxipropil]-.2,3-

dimetilimidazo[1 ,2-a]piridlna-6-carboxamicja 

En este sentido, es claro que el compuesto estructuralmente mÆs cercano que es 

especificamente ensePiado en el documento Dl es e( 8-(2,6-dimeti(bencIl)amino-N-(2-

hidroxietll)-213-dimetllirnldazo[1,2-a]piridlna-5-carboxamida, el cual corresponde al 

ejemplo 1.3 de dicha anterioridad Sin embargo, ambos compuestos difieren en el 
nümero de carbonos y en la estereoqulmica del fragmento que. actia como sustituyente 

del grupocarboxamida, 

Es 
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V. coNcEs6N DE U PATENTE EN OTR)S PAISES Y REGIONES 

Finalmente, de la manera ms atenta me permito resaltar ante ese Despacho que 

la solicitud de patente en cuestión ha sido aceptada hasta el momenta por la Oficina de 

Propiedad Intelectual de Australia 
y 

par la Oficina de Patentes Europea. En este sentido, 

anexo al presente recurso me permito presentar copias de los capItulos reivindicatorios 

aceptados en cada uno de dichos paIses y regiones. 

Ante todo, es preciso seæalar que con la lnformación menclonàda 

anterlormente de nfnguna manera pretendo desconocer la lndependencia dc. Is 

que gaza la Superintendencla de Industria 
y 

Comercio al momento de anallza 

Jos mØritos de patentabilidad de una solicitud, de acuerdo con las 

disposiclones del Convenio de Paris para la protecclôn de la propledad 

Industrial. 

Sin embargo, si considero de gran importancia resaltar el hecho de que la materla 

tØcnica revelada en la solicitud de patertte en cuestión ha sido cat&ogada comó 

novedosa, inventiva e industrialrnente aplicable por los Exanilnadores de las oficinas de 

propiedad intelectual de los palses 
y regiones previamente mencidnados; en este 

sentido, si bien es cierto que existen claras diferencias en Ia normatividad vigente en 

materia de propiedad intelectual entre dichos paises o regiones 
y 

Ia Comunidad Aridlna 

de ’Naciones, tales diferencias no incluyen de ninguna manera los requisitos de 

riovedad, nivel inventivo 
y aplicabilidad industrial, cuyo cumplimiento es condftio sine 

qua non a 

nivel mundial. 

VIsto Jo anterior, es claro que el hecho de que en otras Oficinas de Propiedad 

Industrial a nivel mundlal se haya reconocido la novedad del objeto de la presente 

solicitud, no solamente representa un indiclo de que la invención efectivamente cumple 
� . 

con dicho requisito, sino que ademÆs constituye una herramienta valiosa para ser 

utilizada durante La evaluación de La patentabilidad que se Ileve a cabo en Colombia por 

parte de los Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio, toda vez 

que, tal y coma se define en el articulo 46 de Ia Decision 486 de 2000, la Oficina 

Nacional Competente podrÆ requerir Inforrnes de otras Oficinas de Propiedad Industrial, 

para Ia cual el solicitante podr6 proporcionar copla de los resultados de exÆmenes de 

patentabilidad efectuados respecto a las solicitudes extranjeras correspond ie ntes, asI 

coma podrÆ reconocer los resultados de los exÆmenes como suficientes para acreditar 

el cumplimiento de las condiciones de patentabilidad de La invenclón. 
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s fisico lui ica y fa r acoI ’gicas que pr.s ni I po :ante avance en el e I ado d. Ia .tØc Ica S Por 1. tanto, es cia �1� que la pres t in enció i p see la no ’ac y e vet 

tivorquerldo 
par I DecisVn 486 200) con r spe to  a 

las e n � fer ncia 

citada, 
y por I tanto 

dicha Ii it u es c ai a m recedora nv 16 

ate l te so lcftado. � IL En 

c4nsecuencia, 
at tame te soil to a e e Dc p :cho considerar s ir r, xpu stos 

nteriormente revoc r 
Ia Re i ciói NO 4 4. I pug nada. � III. Final ente me 

per. 
I o rec rdarie s e E espa h qu ci do cume p u a I c lidad de represent te Ic al en og t 

rPara 
a unt $ relativos I I ndu trial e Ia sociedad peticlo aria, f res ntad nte dicha enti H ía 

S 

iciembre de 2005, junto 4 on la olicitu de pat ntee 
a re 

erencia. .� .. 
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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Recurso de reposición 

Radicacón NO 05-128843 

CtasificaciOn Internacional Patentes: C07D471/041 A61 K31 137 

Concepto tØcnico ND&9?3 

Estudiada nuevamente la presente solicitud, ahora junto con el memorial del 

recurso de reposición se conceptüa:  

Documentos estudiados: 

�Descnpck5n: Folios: 30 a 54 Como se radicO inicialmente. 

�Reivindicaciones: Folios 53 a 55 Como se radicó inicialmente. 
Folios 85 a 87 Modificaciôn.  

�Pnondad: Fob 1: SE030I 904-9, 26/0612003 

*Examen de patntabilidad, folios 68 a 76; 

SRespuesta tØcnica al examen de patentabilidad, folios 77387; 

*Examen de fondo, folios 88 a 91; 

�Memorial del recurso de reposición, folios 99 a 111. 

ARGUMENTO DEL SE 40k MEMORJALISTA: 

Coma fundamento de mi recurso inc permito niànfestar  ante ese Despacho que ci 

cantenklo de la Resolución N° 44349, evide nc/a que durante el examen tdcnico realizado a lo 

solicitud en cuestión de ninguna martera- se consideró ci alcance, objeto e importancia de la 

invention denegada en  su verdadera dimensiOn, esto es, no se consiclerO el valioso aporte 

tØcnico que representapara el arte on cuestión ci compuesto 8- [(2,6-d 
i 

inetif bencil)amino 

]-N- [(2S)- 2-hid roxi prop/i]- 2,3-dimerilimidazol[l,2--ajpiridina-6-carboxainida que es 

revefado en lasoliciti,md en cuest/On. 

En efecto, apesar de los argumentos proporcionados par ci solicitante en respuesta al 

Concepto TØcutco nitnero 287 de 06 de Marzo de 2009. en la Resolution impugnada, este 

iJespacho mantiene las oljecionesfrente a ía novedad de ía invención, argumentanckn que: ’En elpresente ca-so, ci objeto propuesto se encuçntra cq’mi/cipado par ci estado de la tØcnica 
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1°) 

exfstnte, ya que si comparamos Ia so] id aid bajo estudio frente a Ia aiiterioridad Dl, esta 
divulSa derivados depiridirta. incluyendo sus enantiómerospw-os  

y 

sales, los cuales inhiben 
la gecrecíón gÆstrica, representados POT lafórmula general  

As[ como twnbiØn que: 

"Es asI coma las caracteristicas esenciales de ía soileitucibajo estudio, ya se enconfraban 

anticipadas par Dl, no rnostiando de esta mcmerq ninguna d?rencia estructural, par Ia que 

no esposibk evaivar ci nivel inventivo dc Ia misma". 

* Par consiguiente, a contiiniaeión me permito demos trarp sI cumpl& 
con

 
el requisito dc novedad exigido POT ci ArtIculo 16 de la DecisiÆn 486 de 2000, toda vez 

quc los compuestos revelados en lapresente soilcitud no son expiicitwnente enseflados en el 

one previo: 

III. PRTNCIPALES’ CARAcTERIISTIcAs DE LA JNVENCION DENEGADA 

En conexión con ci punto anterior, iniciahneite me permito realizar un resumen de las 

pnincipiles cciracteristieas 
y 

ventajas tØcuicas de ía materia revelada en la solioltud de 

patente negada, con elfin de reiterar ante ese Despacho el verdadero objetoyla importancia 

de Ia invención en estudlo: 

Thi como ha sidb ensehado en Ia memoria descniptiva proporcionada POT el solicitante, la 

presente invención se refiere at compuesto 8-,6dipetitheneil,)aminoJ-K-fç’2S-2-

hidroxpropilj-2,3-dimei!limldozo[1,2-ajpfrndlna-6-carboxarnida, 
y 

alas sales terapØutica 

mente aceptcthles del mismo, que inhiben hi secreción de Æc]do gÆstrico estimulada 

exógenainente a endigenamente 
y que 

pOT to 
tanto pueden icr utilizados en laprevencióny fratainiento de enfermeckides gastrointestinales injiamatonias. S En el estado deIa tØcnica son conocidos dferentes coinpuesks imidazo[I,2aJpinidinas sustitnidas que son 4tiles en ci traiamiento de enfennedadesde &erapØptica (patentes EF-B-003094 [Schening Corporation], EP4.-0204285 fFtiisawa Pharmaceuticals], WO 99/55706 y WO 99/55705 [Astraz’eneca AB]). Sin embargo, el solicitante de to invenciOn on cuesti4n ha encontrado de manera soiprendente que ci compuesto 8-[(2, 6-dimetilbenc il) ’noj-N-[(ZS)-2-hidroxipropil]-2. 341inetiliinidazo [J,2-aJpinidina-6-carb6xamida, y las sales terapØuticwnente aceptabies del mismo, se caracterizan por sen particulcirmente efectivos como inhibidores de Ta H+, K+ -A TPasa gastrointestinal, inosttmdo de manera ventajosa ana alta soi4i1idady una alta velocidadde divoluciôn. &i cite sentido. ci solicitante ha revelado los resultados expenimentales de las pruebas biológicas realizadas pqra demostrarque ci compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil) amino] -N- [( 25k- 2-hid taxi propilj 2,3-dimerilimidazo[ l,2-aJ p1 ridina-6-ca rboxcimida, y las sales 
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rekeción con personas deterininadas nicon elprerendido Inventor,, s/no en retaciOn con 

el estado objetivo de Jo tØcnica en tin inoinento determinado. 

b) Irreversi&ilidad de lapØrdk/a de novedad." "...una vez que una tecnaloglapierde su 
carÆcter novedoso, por haberpasado a integrar el estado de la teen/ca, esapØrdida de 
novedad se hai.e irreversible." 

c) "Catheter Universal de Ia Novedad" ’t.. Ia nowda4 de Ia tnvención se deterinina en 

relación con los conocirnientos existentes en el pals o en el extranjero." 

no puede pretenderse una patente respecto de una tecnologia yct conocida en el 
extranjero, aunquefliera novedosa en el pals.  

d) "CarÆcterpiblico de Ia novedad." "...la invenciónpatentadapasarÆ a ser conocida 
. apartir de supublicaciónlrnpl ic/ta en supatentainiento, yposteriorinente entrarÆ en el 

". dorniniopblico a! expirar la patente. (Proceso 07-1P-2004. lnterpretación prejudicial 

del 17 de marzo de 2004)." 

Ahora bien, mirada nueva mente Ia materia reclamada coma nueva e inventiva 

en Ia presente solicitud, vemos que ía materia objeto de Ia presente solicitud un 

compuesto estÆ compreridida en Dl, tal coma se hizo arriba el anâlisis, porque 

Ia solicitud reolama compuestos que caen bajo el alcance de Ia formula X, XVII, 

y 

et proceso de formar una amida mediante Ia reacciôn de un acido carboxilico 

con una amine, que aparece ri las columnas 8 y 9 de Ia anterioriclad. 

ARGUMENTO DEL SENOR MEMORIALISTA!. 

a) A lo largo del- documento Di tie ninguna manera se enseuia de manera 

espeeffica ci compuesto 9[(2,6-diinettibeiwil)arnina]Ni(’2S)-242tdrOXiPrOPiiJ- 2,3-

dimetili,nidazo[ I ,2-a] piridina-6-carboxamida, ci cual presenta Ia siguiente 

estructura cjuimica: 

� 

6. H 
Esfructura quimka del compuesto revelado en LH ’ hi solicitud de patente denegada El compuesto estructuralnwnte mÆs cercano jue escspeb(tIca mente enseæado en ci doewnento Dies el 8[(2, 6dirneti1bencIl)a?ninoJ-N-(2-hidrOxietiI- 2,34imetil iinidazo[1 ,2-a] p1 ridi na6carboxamid, ci cual corresponde at ejemplo 1.3 de dicha onterioridad y presenta Ia siguiente esiTuctura qulinica: 









patentabilidad de una invenciOn se debe reatizar para cada caso en concreto, en 

cons ideraciôn a sus aritecedentes 
y a Ia legislación vigente en el rnomento 

y 

kigar en 

el que se efecte, por lo que fa concesiôn de uria patente en un pals no deterrruina su 

otorgamiento automtico en otro, mÆs a0n atendiendo al princpio de terriforlaildad 

mediante el cual los derechos de propiedad industrial se circunscriben a! Æmbito 

geografico (pals) en el que se concedierdri, indoàutónomo cada pals a efectos del 

examen de patentabilidad de una irwención que se someta a su jurlsdicción.= 

TERRITORIAUDAD, sonios libres e independientes. 

AdemÆs tat como se cita el argumento el convenlo de Paris, debe serconocido pore! 

tramitador de patent?s eIprInciio de indepniJencia d (as patentes gueostÆ 

establecidoen el arficulo 4"de ci/cho convojiio: 

-Axtindo 4 tPaertes: independencia de las patentes obtethdas para la misma innciôn en  
diferenzes 
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 IispcaiciOn debent ser entendida do manera absoluta sobre axle en el 2)E 
santido do quo las paternes solicitadas durante ci plazo do piioiidad son 

� independienes. tapto de&le ci punro des%de las csosas do nulidad 
y � 

caducidad,cornodesde el-pinta-de vistide llunLcion nonnaL 
3 Ella se apIican a tdas las jatnxes exitente en ci mowento do su entrada en 

vigor. 

4) SncederÆ Ia mismo, en ci caso do adhesiOn do nuevos paises, pam las paternes 

exiarentes en una v orm parte en el momenta do Is arlhesi& 

5) Las patentes obtenidas con el beneficlo dopiioridad gozann. en los difereutes 
paisesdUdeunadoracinigualaaqu  que goZariaflthhUIaSen 

side solicitadas o concedidas sin ci bcneficio de pioriL 

B. rndepannciLasp 

50. La reIa relativa a Ia "independencia" de Las patentes de invencida. eontenida en el 
en paises iembres a lo 4Ls. signffia que Ins teates de mvencidn otorgadas in Articu pa 

nacionales o residentes de paLscs miembros debea tratarse con indepencLencia de Las patentes do 

invencidu obtenidas pars in o trin invenciui ca otres paisee. Inc?uics los paises no irdzithrtvs. 

51. Ee pthrcipi debe iuterpretarse en su sentido mÆs amplio. Signiflea quo el 
otereamiento do nun pateilte deiiwenciOn en nu psis respecto donna wenciOn detenninada 

no obliga a nina oro psmietabii a enuceder mta ptdonte para lainisms invenciOa 

Siniflca iamb it qrreuna tento do ieiOit no pa ser1cpegadL invaildada iii 

- . a 


