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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTI-ZQIA &%\WERCIO
en ejercicio de sus facultades: Iegales especialmente de las que se confirieron en
el artlcuio 3, numeral 45 del decreto 3523 de 2009, y.

| CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucién 44349 del 31 de agosto de 2009;.
Superintendencia de Industria y Comerclo neg6 el privilegio de patente de i mvencmn .
a la creacién denominada “NOVEDOSO COMPUESTO DE !MIDAZOPIRID!NA i
CON EFECTO TERAEUTICO

SEGUNDO: Que mediante escn‘eo radlcado ante esta entidad el 29 de septiembre de
2009 bajo el nimero 05 128643, 00008 0000, la doctora Alicia Lioreda Ricaurte, en

su calidad de apoderada de la sociedad Astrazeneca Ab., interpuso recurso de

reposicion contra la decision contenida en la citada resolumon con el objeto de que
se revoque la mencionada providencia y, en su lugar se conceda el privilegio de
patente solicitado. P y N

TERCERO: Que el recursc a que hace referencxa el ordma! antenor se fundament,
de la siguiente manera:

Manifiesta la recurrente que:

“[...] Tal como ha sido ensanado en la memoria descriptiva proporcvonada por el

solicitante, la presente: invencién se refiere al- compuestc
8-[(2,6-dimetilbencil)amino]N-[(28)-2-hidroxipropil}-2, 3~d1metrhm1dazo[1 2-alpiridina-
6- carboxamida, y alas sales terapéutica mente aceptables del mismo, que inhiben
la secrecién de acido gastrico estimulada exogenamente o-enddgenamente y que
por lo tanto pueden ser utilizados en la prevencron y tratamiento de enfermedades
gastrointestinales mﬂamatoriaé :
En el estado de la técnica. son conocidos diferentes compuestos imidazo1,2-
alpiridinas sustituidas que sen Gtiles en el tratamiento de enfermedades de Ulcera
péptica (patentes EP-B-0033094 [Schering Corporation], EP-B-0204285 [Fujisawa
Pharmaceuticais], WO 99/557@6 y WO 99/55705 [Astrazeneca AB]). '

Sin embargo, el solicitante de la invencién en cuestiéon ha encontrado de manera
sorprendente que el compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N- -[(28)-2-hidroxipropil]-
2,3-dimetilimidazo[1,2-a ]plndma 8-carboxamida, y las sales terapeutica mente
_aceptables del mismo, se caracterlzan por ser particularmente efectivos como
- inhibidores de la H*, K" -ATPasa gastrointestinal, mostrando de manera ventajosa
una alta solubilidad y una alta velocudad de dlsolucmn

En este senhdo el sohcltam*e ha rev.el.ado.!os resultados experimentales de las
pruebas blolégicas realizadas para demostrar que el compuesto 8-[(2,6-
dimetilbencil) a mi no] -N- {( 28) 2- hldrox:prop11]—2 3—dxmetmmldazo[1 2-g]piridina-
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6-carboxamrda y lag sales terapeuttcamente aceptables del mismo, muestran una
actividad terapéutica mejorada frente al compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)amino}-N-(2-
hidroxietil)-2,3dimetilimidazo[1,2- alpiridina-8-carboxamida, el cual es el compuesto
estructuralmente mas cercéno gue es ensefiado de manera especifica en el arte
previo, especificamente en e! eje_mplo 1.3 del documento WO 98/55705.

Asi, por ejemplo, en la desc rgcu‘)n de la solicitud denegada (paginas 19 a 24) se
describen los ensayos experimentales empleados por el solicitante para demostrar
que el compuesto de la invencion en cuestion presenta un porcentaje de inhibicién
promedio de secrecién acida de histamina ‘simulado dé 91% tras un periodo
promedio de 2 horas, cuando dicho ensayo se realiza mediante la administracion
intravenosa del compuesto activo en una concentracion de 0,25 mmol/lL en
abultamientos tipo Hedenhainen perros, mientras que el compuesto del ejemplo 1.3
del documento WO 99/55705 presenta un porcentaje de inhibicidn promedio de 61%
en el mismo ensayo bajo las condrcnones expertmenta¥es descritas previamente.
Asimismo, ha sido determmado de forma sorpresrva e inesperada que el compuesto
de la presente invencion -neutro o en-su forma de sal de mesilato-, posee una
solubilidad mucho mayor en fluido intestinal en estado de ayuno simulado con
respecto al compuesto del arte previo.

En este sentido, ¢l sohcntante ha determinado quela solubilidad de! compussto de la
presente invencion en su forma neutra y en su forma de sal de mesilato es de 48
mmol/L.y 218 mmoliL, respectivamente mientras qué para el compuesto del ejemplo -
1.3 del documento WO 99/55705 la solubilidad es .de tan sélo 13 mmol/L y 17
mmol/L para sus respectivas forma basica y sal de mesilato.

Ahora bien, tal como se ana;iz_aré mas adelante en el presente recurso, la materia
técnica revelada en la presente solicitud resulta ser claramente novedosa frente a
las ensefianzas del arte previog y la sorprendente actividad farmacolégica mostrada
por dichos novedosos compUesto's representa una. prueba inequivoca de las
ventajas técnicas logradas por el solicitante con respecto a las ensefianzas del
estado de la técnica anterior, y por lo tanto, del caracter inventivo de la matetia
revelada en la solicitud de patente en cuestlon

[...] En términos generales,! e! documento D1 enseﬁa compuestos denvados de
imidazopiridina que presentgn la siguiente estrictura quimica general:

CHy
) CHy
xy N
: NH

HC

“R'es H, CHs 6 CH,OH; B
R%es CHj 6 CHsCH;
R3 es H, alquflo C+-Ce, alquno C4-Cg hidroxilado 6 halogeno,
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R“ es H, alquilo C4-Ce, a}qwlo C+-Cs hidroxilado 6 halégeno;
R°es H 6 halégeno; '
R® y R” son iguales o d:ferentes y representan u atomo de hidrégeno o un grupo
escogido entre alquilo C1 -C6 y alquilo C4-Cs sustituide con un grupo alcoxi C1-Cg; X
esNHuO, |
! 5
Dichos compuestos inhiben la  secrecién de &cido géstrico estimulada
endégenamente o exdgenamente y por lo tanto pueden ser utilizados en la
prevencion y tratamiento de enfermedades inflamatorias gastrointestinales.
ot ; _
Ahora bien, teniendo en cuehta lo anterior me permito manifestar que la informacion
ensefiada en el documento D1 no afecta de manera aiguna la novedad de la materia
técnica revelada en la presénte invencion, toda Vez que:

Alo largo del documento D1 de ninguna manera se ensefia de manera especifica el
compuesto 8-[(2, 6~dlmetﬂbencﬂ)ammo] -[(28)-2hidroxipropil] - 2,3~dimetilimidazo]
1,2 -a] piridina-6-carboxamida, el cual presenta la siguiente estructura quimica:

CHLG L _GCHy

A partir de fo planteado en el punto anterior, es claro que el compuesto de la
solicitud denegada difiere de aguel ensefiado en el ejemplo 3.1 de D1 porque posee
un fragmento (2S)- 2~hidroxip5ropil como sustituyente en el grupo carboxamida de su
estructura. Contrario a esto, e! compuesto ensefiade en dicha anterioridad presenta
un grupo hidroxietil en esa mlsma posicion, esto es, presenta un sustituyente que
difiere en el nimero de carbqnos y en la estereogquimica mostrada por el compuesto
de la presente invenciéon. - i

Ahora bien, en este punto re§ulta degran ;mportancxa resaltar que efectivamente los
posibles significados de las variables R', R%, R®, R*, R® R®, R” y X que hacen parte
de la férmula quimica general (1) ensefiada en &l documento D1, permitirian obtener
la estructura del compuesto de la presente invencién. Sin embargo, la determinacién
de la novedad de una solicitud de patente esta definida por los preceptos del articulo
16 de la Decisian 486 de 2000, y en este sentido, de acuerdo con lo establecido por
ese Despacho en fa Resolucion No. 44349, el Tribunal Andino de Justicia ha
sefialado lo siguiente:

'[...} para que una invencion sea novedosa se requiere que no esté comprendida en
el estado de la técnica, es ‘décir, que antes de la fecha de preseniacién de la
solicitud de patente o de: fa prioridad reconocida, ni la innovacién ni los
coriocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al publico,

P

i o .
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entendiendo que la dffus;én de I mfonnaczon que se menciona debe serdetallada y
suficiente para- que una persona versada en la materia pueda utilizar esa
informacion a fin te explotar la invencién’(Proceso 1P 156~2006)

De lo anteriorme permato resaltar que una invencion es novedosa cuando ésta NO
ha sidodifundida de manera detaliada y suficiente para que una persona versada en
la materia pueda utilizar esa mformac;lon a fin de explotar la invencidn.,

Sin embargo, la aphcacnon del anterior concepto al analisis de una solicitud de
patente en particular requiere indiscutiblemente de la definicién préctica y concreta
de términos como ‘detallada’ y ‘suficiente’, pues de lo contrario no existirfa una
posicion definida al momento de evaluar dIChO requxsno y en consecuencia se
correrfa en riesgo de que su anélisis recaiga en aprecracsones personales del
examinador encargado del caso :

A éste respecto, ventajosamente los examinadores de las Oficinas de Propiedad
Industrial de la Comunidad Andina cuentan con el documento titulado Manual
Andino de Patentes, una gu préc:txca que, como bien lo aclara ese Despachoenla
Resolucion N° 44349, no constituye un marco normativo para el estudio y anélisisde
patentabilidad de una solicitud en tramite, pero que de conformidad con lo
mencionado en el parrafo anterior, constituye la herramienta que permite evaluarde
manera razonable e lmparcxa[ fos requisitos de patentabllldad requeridos para la
concesion de una patente. | |

Visto lo anterior, me permlta entonces sefialar ante ese Despacho que el Manual
Andino de Patentes establece lo siguiente en relacién con el analisis de novedad en
un area especifica de la tecno}ogia como lo es ia quimica:

‘Una formula general no deétruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de
compuestos incluidos en efla. Compuestos especificos en un documento destruyen
la novedad de una férmula genera/

‘Si una férmula tiene sustituyentes especificos listados, se considera que la
seleccion de una de las posibifidades cuando s6lo hay una lista de alternativas para
un sustituyente carece de novedad. Es decir, se considera que una formula general
con variacion en un solo sustituyente y en el que todas las alternativas para este
sustituyente estén flistadas, es equivalente al listado de todos fos compuestos
especificos. Sin embargo, s; hay que hacer una seleccién en dos listas o mas de
sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicacion, entonces se considera que
hay novedad’.

Asi como también estabiece?que:

‘Si un compuesto tiene varibs isémeros o esteroisémeros, cada uno de ellos se

i

'1 SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA. Manual para el examen de solicitudes de patentes

de invencion en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina; Lima, Per(; 2004;

pagma 71 f :
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considera nuevo si no ha szdo explicitamente mencionado (sic) o no ha Y un proceso
que lleve obligatoriamente a ellos Siya han sido mencionado (sic) no son nueves a
condicién de que la persona versada en la materia haya sido capaz de separario y
aislarlo en feoha de publ/cacion de éste documento’.

Delo antenor es claro que el objeto de la solicitud de patente denegada presenta un
inequivoco caracter noveddso frente a las ensefianzas del documento D1, toda vez
que én dicha anterioridad NO se revela de manera especifica el compuesto 8-
[(2,6-dimetilbencillamino]-N- [(28) 2hidroxipropil]-2,3-dimetilimidazof,2-ajpiridina-6-
carboxamida, y la férmula guimica general ensefiada en D1 comprende ocho (8)
listas de sustituyentes (R', R?, R, R*, R®, R®, R"y X), cada una de los cuales
representa al menos dos posibles radicales quimicos.

Adicionalmente y tal como ya fue mencionado en &l presente recurso, existe una
clara diferencia estructural entre el compuesto enséfiado en el ejemplo 1.3de D1y
el compuesto de la solicitud de patente en cuestidn, hecho que indiscutiblemente
demuestra su. caracter novedoso al tenor de lo establecido, por ejemplo, en la
péagina 65 del Manual Andmo de Patentes, toda vez, que: ‘Para deferminar la
novedad de la invencion, se ‘debe comprobar si existen anticipaciones del estado de
fa técnica que’ contengan explicitamente fodas las caracteristicas técnicas
esericiales de la invencion’? §

En consecuencia, es claro’ que la solicitud de patente en cuestién presenta un
inequivoco caracter novedoso frente a las enséfianzas del documento D1,
cumpliendo porlotanto a cabahdad con las disposiciones establecidas en el articulo
16 de la Decision Andina 486 de 2000. '

¢

Ahora bien, luego de haber demostrado que la solicitud de patente en cuestion es
novedosa frente a las ensefianzas del documento D1, atentamente me permito
sefialar que la solicitud denegada también presenta un inequivoco caracter inventivo
con respecto a las ensefianzas de dicha anterioridad, toda vez que el solicitante ha:
demostrado que el compuesxo 8-[(2,6-dimetilbencil)amino]-N-[(2S)-2-hidroxipropill-
2, 3-dimetilimidazo]l, 2—a]pmdma-6—carboxamxda muestra un porcentaje de inhibicion
promedio de secrecién 4cida de histamina simulado de 91% tras un periodo
promedio de 2 horas, cuando dicho ensayo se realiza mediante la administracion
intravenosa del oompuesto activo' en una concentracion de 0,25 mmol/l. en
abultamientos tipo Hedenhain en perros, mientras gue el compuesto del ejemplo 1.3
del documento WO 89/55705, esto es, el compuesto estructuraimente mas cercano
ensefiado explicitamente en;el documento D1, tan sdlo presenta un porcentaje de
mhlblc;on promedio de 61 %'en el mismo ensayo.

Aslmrsmo el solicitante ha encontrado de forma sorpresiva e inesperada que el
compuesto de la presente mvencxon -neutro o en su forma de sal de mesilato-,
posee una solubilidad muchomayor en fluido intestinal en estado de ayuno simulado
con respecto al compuesto del arte previo.

2 lbid., pégina 65.
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En este sentido, el sohcltante ha determinado que la solubilidad del compuesto de la
presente invencién en su forma neutra y en su forma de sal de mesilato es de 48
mmol/L y 218 mmol/L, respecttvamenfe mientras que para el compuesto del ejemplo
1.3 del documento WO 99/55705 la solubilidad es de tan sdlo 13 mmol/L y 17
mmol/L para sus respectivas fforma bésica y sal de mesilato.

Visto lo anterior, es claro que el compuesto de la solicitud de patente denegada
presenta unas caracteristléas ffsmquuimlcas y farmacologicas mejoradas con
respecto al compuesto estructuralmente mas cercano conogcido en el arte previo, lo
cual de ninguna manera habia sido ensefiado o sugerido en D1, por lo que
representa un importante aVance en el estado de Ja técnica.

En consecuencia, es claro ciue la materia técnica revelada en Ia solicitud de patente
en cuestién presenta un inequivoco caracter inventivo con respecto a las
ensefianzas del documentio D1, cumpliendo a cabalidad con los requisitos de
patentabilidad establecidos en el articulo 18 de la Decisién 486 de 2000.

(..) L ’

En respuesta a lo anterior céhéidero de gran importancia resaltar una vez mas ante
ese Despacho que en el documento D1 NO se ensefia de manera explicita el
compuesto 8- (2, 6-d1metdbepcll)ammo] N-{(25)-2-hidroxipropil}-2,3dimetilimidazofl,2-
alpiridina-Bcarboxamida.

En este sentido, es claro que e! compuesto estructural mente mas cercano que s
especificamente ensefiado en el documento D1 es el 8-{(2,6-dimetilbencil)amino]-N-
(2hidroxietil)-2,3- dxmetmmxdazo[l 2-a]piridina-6-carboxamida, el cual corresponde al
ejemplo 1.3 de dicha anterioridad. Sin embargo, ambos compuestos difieren en el
numero de carbonos y en la estereoquimica del fragmento que actiia como
sustituyente del grupo carboxamlda

Sumado alo anterior, es claro‘ que la persona medianamente versada en la materia
debe escoger entre ocho (8) listas de posibles sustituyentes para obtener el
compuesto explicitamente révelado en la presente solicitud a partir de la estructura
quimica general ensefiada en el documento D1, hecho que es catalogado como una
inequivoca prueba de novedad en el Manual Andmo de Patentes.

En consecuencia, me permtto ‘sefialar ante ese. Despacho que no es cierto que el
compuesto revelado en la presente invencién se encuentre completamente
divulgado en D1, razon porila cual es claro que dicha anterioridad no afecta de
manera alguna el caracter novedoso de la solicitud de patente en cuestién. '

(..)

Considero relevante sefialar una vez méas que la persona medianamente versada en
‘la materia debe escoger entre ocho (8) listas de sustituyentes para llegar al
compuesto reivindicado en lg solicitud de patente denegada a partir de la estructura K
qurmlca general ensefiada en el documento D1, ;

i | i
: : ’ r
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Adicionalmente es claro qué a lo largo de dicha anterioridad de ninguna manera se
- ensefia o al menos se sugiere la seleccion exacta de todos los sustituyentes que se

requieren para obtener el compuesto 8-[(2,6-dimetilbencilyamino}-N-[(2S)-2~

hidroxipropil}-2, 3~d1metlhmidazo[1 2-alpiridina-8-carboxamida.

f

-Finalmente, me permito aclarar ante ese Despacho que el compuesto del ejemplo

3.1 del documento D1 difieré claramente en términos estructurales con respecto al

compuesto revelado en la presente invencion, y a partir de la atenta lectura de dicha

anterioridad es evidente que alll de ninguna manera se ensefiala realizacién de las

modificaciones esfructurales’ especificas que son necesarias para obtener el

compuesto de la solicitud en CUest;on

Finalmente, de la manera mfas atenta me permito resaltar ante ese Despacho que la
solicitud de patente en cuestion ha sido aceptada hasta el momento por la Oficina
de Propiedad Intelectual de Austraha y por la Oficina de Patentes Europea. En este
sentido, anexo al presente recurso me permito presentar copias de los capitulos
rewmd:catonos aceptados en cada uno de dxchos paisesy reglones
x i

Ante todo, es preciso s;enalar que con la informacién mencionada
anteriormente de ninguna manera pretendo desconocer la independencia de la
que goza la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de analizar
los méritos - de patentabihdad de una solicitud, de acuerdo con las
disposiciones del Convemo de Parig para la protecclon de la propiedad
industrial. ;

Sin embargo, si considero de gran importancia resaltar el hecho de que la materia
técnica revelada en la solicitud de patente en cuestién ha sido catalogada como
novedosa, inventiva e industriaimente aplicable porlos Examinadores de las oficinas
de propiedad intelectual de los paises y regiones previamente mencionados; en este
sentido, si bien es cierto que-existen claras diferencias en la normatividad vigente en
materia de propiedad intelectual entre dichos paises o regiones y la Comunidad
Andina de Naciones, tales diferencias no incluyen de ninguna manera los requisitos
de novedad, nivel inventivo y aphcab;hdad mdustnal cuyo cumplimiento es conditio
sine qua non a nivel mundial. | .

Visto lo anterior, es claro que o hecho de que en otras Oficinas de Propiedad
Industrial a nivel mundial se haya reconocido la novedad del objeto de la presente
solicitud, no solamente representa un indicio de que la invencién efectivamente
cumple con dicho requisito, sino que ademas coristituye una herramienta valiosa
para ser utilizada durante la eva!uacxon de la patentabilidad que se lieve a cabo en
Colombia por parte de los Exammadores de la Superintendencia.de Industria y
Comercio, toda vez que, tal y como se define en el articulo 46 de ja Decision 486 de
2000, la Oficina Nacional Competente podra requenr informes de otras Oficinas de
Propiedad Industrial, para lo cual el solicitante podré proporcionar copia de los
resultados de examenes de patentabthdad efectuados respecto a las solicitudes
extranjeras correspondlentes,' asi como podra reconocer los resultadas de los
examenes como sufi cientes para acreditar el cumplimiento de las condiciones de
patentabilidad de la mvenc:ion

' h
% B
P
R
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CUARTO: Que para atender Io sefialado en el articulo 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y
las que aparezcan con mo’uvo del recurso, en los sxgunentes términos:

1. NORMA APLICABLE

El articulo 14 de la Decision 486 expedlda por la Comision de la Comunidad Andina
sefala que: “L.os Palses MlembrOS otorgaran patentes para las invenciones, sean de
producto o de procedimiento en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo: y sean susceptibles de aphcacmn industrial”.

El articulo 16 reza: “Una mvenc:lon se consideraré nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprendera todo lo
que haya sido accesible al piblico por una descripcion escrita u oral, utilizacién,
comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la
solicitud de patente o, en su caso de la prtorldad reconocida”.

2. EL CASO EN ESTUDIO

Examinadas nuevamente las actuamones administrativas que cursan en el presente
expediente se encuentra que la sohcn’cud propone, el compuesto de formula (I);

‘\
/

l.a reivindicacion 3, trata el proceso para obtener dlChO compuesto; ia reivindicacion
5, menciona una formulacién farmacéutica que contiene el compuesto de formula (1);

y, la reivindicacién 6 reclama el tntermedcano del proceso. de fabricacion,

representado por la formula (IH) ! : :

Mediante la resolucion 44349 del 31 de agosto de 2009, la Supermtendenma de
Industria y Comercio resolvié negar la solicitud de patente antes referenciada por
cuanto la misma no cumple con el requisito de novedad establecido en la Decisién
486.

Para impugnar la decision adof)tada argumenta la recurrente que:

“[...] que el contenido de la Resolucron N® 44349, ev:denc:a que durante el examen
técnico realizado a la solicitud en cuestién de ninguna manera se considerd el
alcance, objeto e importancia de la invencion denegada en su verdadera dimensién,
esto es, no se considerd el valioso aporte técnico que representa para el arte en
cuestion el compuesto 8- [( 2\6 «dimetilbencil Yamino J-N- [( 28)- 2—h1drox1prop|l] 2,3~

i 2 " .
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dimetilimidazol[1 2—a]plrldma-ﬁmcarboxamlda que es revelado en la solicitud en
cuestion.” o

En efecto con relacién alo mamfestado por larecurrente, para el estudio objetivo del
presente caso se tuvo en cuenta’ que la novedad es un requisito de caracter absoluto
quiere decir esto que la invencion no puede ser “un poco nueva” o “muy nueva” sino
-que simplemente es nueva o no lo es atendiendo a las caracteristicas técnicas de la
invencion que son presentadasen las reivindicaciones y que constituyen la materia a
proteger. Para lo anterior, es necesario tener en cuenta que el estado de la téenica
consiste en el conjunto de conacimientos frente al que se va a comparar fa invencion
de la solicitud en estudio, este conjunto de conocimientos no tiene limitaciones nien
la forma de divulgacion ni en la localizacion geografica de los mismos, todo esto con
fundamento en lo dlspues_to en el articulo 16 de la Decision 486.
Teniendo en cuenta fo antenor se estudio mmucuosamente la solicitud ajustandose a
las normas vigentes y se plasmé en los conceptos técnicos de patentabilidad que
obran en el expediente. Concretamente, én el examen de fondo se dio respuesta a
los argumentos esgrimidos ahora por fa recurrente, de tal manera que el concepto
técnico respectivo se centra en.una comparacion de la materia reclamada como
nueva e inventiva en la solicitud en estudio frente a la materia citada del estado de la
técnica, con el fin de comprobar que la invencion reclamada sea un aporte técnico
real al acervo tecnolégico. Y, tal como esté consignado en dichos conceptos técnicos,
no se encontr¢ tal aporte al astado de la técnica, razén por la cual se concluyé
acertadamente que nho cump[e con el requisito exigido en el articulo 16 de la Decision
486.

Manifiesta la recurrente frente la anterioridad D1, que en términos generales, el
documento D1 ensefia compuestos derivados de imidazopiridina, para lo cual
presenta la estructura quimica general que muestra que los compuestos revelados en
la presente solicitud no son exfalﬁcitamente sefialados en el arte previo.

Al respecto, este Despacho rezter‘a que el compuesto reclamado en la anterioridad si
comprende el compuesto pedldo en la solicitud, lo cual se evidencia en la estructura
de la anterioridad que se toma para el anélisis de D1 descrita en el folio 116 del
expediente, y en cada uno de Ios apartes alli seﬁalados

Como se observa, el compuestg reclamado en la solicitud en estudio realmente esté
incluido en la descripcién de la anterioridad, es facil evidenciarlo de la manera como-
se realizb6 el analisis, de tal manera que no se puede decir que la pretendida
invenciébn sea nueva. En la solicitud en estudio no se encuentra ninguna
caracteristica técnica novedosa puesto que las caracteristicas técnicas de los
compuestos estan definidas umca y excluswamente por su estructura quimica junto
con sus sustituyentes de cada una de las posxcxones sustituidas.

i
H
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Por otra parte, los usos, nuevés usos o propiedades diferentes que se le atribuyan,

medido o descubierto, no otorgan novedad al compuesto reclamado. Lo anterior
porque “una invencion se considerara nueva cuando no estd comprendida en el
estado de la técnica”, y tal como se pudo comprobar la materia reclamada en la
presente solicitud esta comprendida en D1,

En relacion con lo anterior, resqlta pertmente anotar lo que sobre el particular, ha
dicho Guillermo Cabanellas:

..la identidad entre la pretendrda invencion y la anterioridad destructiva de su
.novedad no requiere ser totalmente literal; basta con que una persona técnicamente
capacitada localice, de la anterioridad relevante, un contenido tecnoldgico idéntico al
de la pretendida invencién. En el contexto de la Convencion de la Patente Europea,
sefialan Singer y Lunzer: ‘Elreguisito de que exista identidad sustancial entre o que
se refvindica y lo que haya sido previamente publicado en un documento anterior, a
fin de establecer la publicacién previa, no requiere algo de la naturaleza de una
identidad fotografica, ni qué exista identidad de palabras para que el documento
previo sea tenido por destrgctlvo de la novedad. [El Tribunal Técnico de la Oficina
Europea de Patentes].. decfidno que de la mera novedad de forma con respecto al -
estado de fa técnica, esto es,una mera diferencia de palabras entre la supuesta.
invencién y el estado anterior de la técnica, no es suficiente para establecer. la
existencia de novedad. Por ¢l contrario, al examinar la novedad, la cuestién a
determinarse es si la técnicg preexistente revela la sustancia de la pretendida
invencién, o bien si existe alguna ensefianza técnica novedosa que pueda ser
encontrada en la pretendlda invencion- y que no esté presente en la técnica
preexistente.”™

Igualmente, el Tribunal de Justicia Andino se ha manifestado respecto a la novedad
en el Proceso 88-IP-2005 asi:

“El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, recogiendo los siguientes criterios
expuestos por la doctrina, con la finalidad de dehmttar el concepto ‘de novedad ha
concluido: 1

‘Guillermo Cabanellas mdxca que las caracterfsticas del concepto de novedad son
las 3tgurentes

a) Objetividad. La novedad dg»,\ la tecnologia a ser.patentada no se determina en
relacion con personas determmadas ni con el pretendido inventor, sino en relacion
con el estado objetivo de [a técnica en un momento determinado. -

b) Irreversibilidad de la pérdida de novedad.” “...una vez que una tecnologia pierde
su caracter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa
pérdida de novedad se hace wrevers:ble

¢) Caracter Universal de la Novedad ‘... lanovedad de la invencién se determina en
relacién con los conocimientos exnstentes en el pais o en el extranjero.

.. No puede pretenderse una patente respecto de una tecnologia ya conocida en el

3 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invencién 2° Ed.,
HELIASTA, Buenos Aires; 2004, paginas.679-680
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extranjero aunhque fuera novedosa en el pafs.’
d) Carécter publico de la novedad. ...Ia invencidn patentada pasaré a ser conocxda a
partir de su publl‘cacion implicita en su patentamiento, y posteriormente entrara en el

dominio publico al expirarla paten’ce {Proceso 07-IP-20(}4 Interpretacion prejudicial
del 17 de marzo de 2004)

r
Ahora bien, analizada nuevamente la matena reclamada se observa que esta
comprendida en D1, como se vjo la solicitud reclama compuestos que se encuentran
bajo el alcance de la formula X, XVH y el proceso de formar una amida mediante la
reaccién de un acido carboxfhco !con una amina, que aparece en las columnas 8y 9
de la anterioridad.

Continua la recurrente:

‘Alo largo del documento Dﬂ de ninguna manera se ensefia de manera especifica
el compuesto 8-{(2, 6~dlme’nIbencnl)ammo]-N-[(ZS)-Z hidroxipropil]- 2 3~dlmet1hmldazo[
1,2-a] plrldma-e-carboxamlda el cual presenta la mgunente estructura quimica:.,

El compuesto estructuralmente més cercano que es especificamente ensefiado en
el documento D1 es el 8-[(2,8-dimetilbencilyamino]-N-(2-hidroxietil)- 2,3-d imetil
imidazo[ 1 ,2-a] pi ridi na-8-carboxamida, el cual corresponde alejemplo 1.3 de dxcha_
anterioridad y presenta la sxgmente estructura quimica...

Como puede verse, el ejemplo que la recurrente escoge para hacer la comparacion
no es el tnico compuesto que describe D1, si bien es cierto que es uno de los mas
parecidos que existe en la materia aue comprende la anterioridad la amida con el 2-

hidroxi-isopropil tal como se establece en D1, columna 2, lineas 21 a la 34. (Ver folio
89 del expediente) : :

Lo que indica sin lugar a dudas que la anterioridad D1 si comprende todas las
caracteristicas técnicas de los,compuestos reclamados en la presente solicitud, o
sea, estd comprendida mtegralmente la materia aqui reclamada. El hecho de que la
materia técnica reclamada en la solicitud en- estudio no se encuentre textualmente
revelada resulta irrelevante, pdrque el analisis que aqui se realiza es de caracter
tecnolégico no literal. Entonces,; basta con que una persona técnicamente capacitada
que estudia la solicitud encuentre, en la anterioridad relevante, un contenido
tecnoldgico idéntico al de la iptetendida invencién para determinar la falta de
novedad, tal como es el presente caso.

La recurrente también argumenta que:

“Ahora bien, en este punto resulta de gran ;mportancna resaltar que efectivamente
los posibles significados de las variables R!, R%, R®, R*, R5, R®, R7 Y X que hacen
parte de la férmula quimica: general (1 enseﬁada en el documento D1, permitirian
obtener la estructura del compuesto de la presente invencion. Sin embargo, la
determinacion de. la noveqa,cﬂ de una solicitud de patente esta definida por los

. .
»
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preceptos del articulo 18 de la Decisién 486 de 2000 y en este sentido, de acuerdo
con lo establecido por.ese Despacho en la ResoluciénNo. 44349, el Tribunal Andino
de Justicia ha sefialado lo $lgwente

Como se ha exphcado e llustrado a lo largo de esta Resolucion, la anterioridad sf
comprende |la materia que la prgsente solicitud reclama como nueva. Ahora bien,
respecto a que ‘de gran importancia resaltar que efectivamente los posibles
significados de las variables R‘/ R2, R3, R4, R5, R6, R7 Y X que hacen parte de Ja
formula quimica generai (1), convuene mirar el ejemplo que la recurrente utiliz6 para
hacer la comparacion y darse cuenta que no se requnere hacer todas las sustituciones
para llegar a la materia de la; pretendlda invencién, de tal manera basta tomar el
sustituyente R’ (ver D1coiumna 2 linea 21 folio 69 del expediente) y, esa es la
materia de la invencién, porque, el hecho de que la materia técnica no este descrita
con las mismas expresiones :en el documento previo, no significa que no este
comprendida en el. |

Anota Ia recurrente:

“De lo anterior me permito resaltar que una invencién es novedosa cuando ésta NO
ha sido difundida de manera detallada y suficiente para que una persona versada en
la materia pueda utilizar esa i‘nformacién afinde e)tplotar la invencién.”

En relacidén con lo anterior este Despacho consrdera necesario retomar lo que la
Decision 486 en su articulo16 defme como novedad

“Una invencién se considera’r_é, nueva cuando no esta comprendida en el estado de
la técnica. )

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al plblico por
una descripcién escrita u oral, utilizacién, comercializaciéon o cualquier otro medio
antes de la fecha de presentaclon de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida. ”(Resaltado fuera de texto)
ol
Como se vio el estado de |a técnica es todo lo que haya sido accesible al publico. Y,
tal como se ha manifestado a lo largo de esta’Resolucion, la pretendida invencion,
esta integralmente revelada en la anterioridad; de tal suerte, si se concediera una
patente para la materia aqui reclamada, se concederia matena comprendlda en D1,

lo cual a todas luces es lmprocedente

De otra parte y con respecto al ﬁ)lyel inventivo, es importante anotar que una solicitud
que no tiene novedad no posee nivel inventivo, de tal manera que argumentar sobre
el nivel inventivo no se puede considerar relevante en el presente caso.

La recurrente argumenta sobre.la concesién de patentes en otros paises que:
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"Finalmente, de la manera més atenta me permito resaltar ante ese Despacho que

la solicitud de patente en cuestion ha sido aceptada hasta el momento por la Oficina

de Propiedad Intelectual de Australia y por la Oficina de Patentes Europea. En este

sentido, anexo al presente récurso me permito presentar copias de los capitulos

reivindicatorios aceptados en3 cada uno de dichos paises y regiones !

: o

Sobre el particular, cabe senalar que el anéhsrs de patentabilidad de una invencién se
debe realizar para cada caso en concreto, en consideracién a sus antecedentes, a la
legislacion vigente en el momento y al lugar en el que se efectle, debido a que la
concesion de una patente en fm pais no determina su otorgamiento automatico en
otro, méas atn atendiendo al prin¢ipio de territorialidad mediante el cual los derechos
de propledad industrial se circunscriben al ambito geografico (pajs) en el que se
concedieron, siendo auténomo cada pais a efectos del examen de patentabilidad de
una mvencnon que se someta a su jUI’lSdlCClén

Por lo demas en relacién con l‘as practicas administrativas de otros paises. para
efectos de los examenes de solicitudes cuya materia es equivalente a la solicitada,
debe tenerse en cuenta que Al efectuarse el examen de patentabilidad por las
distintas oficinas rige el principio de la indépendencia de las patentes, en relacién con
el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido: “El sistema de
otorgamiento de patentes que se adoptd en la Comunidad Andina se encuentra
soportado en la actividad auténoma e independiente de las Oficinas Competentes en
cada Pais Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se ethentr’a
reguiada por la normativa comunrtar:a deja a salvo la mencionada mdependencra
(Proceso 51~1P-2008)

Finalmente, la recurrente -seﬁal_a que:

“Visto lo anterior, es claro quée el hecho de que en otras Oficinas de Propiedad
Industrial a nivel mundial se haya reconocido la novedad del objeto de la presente
solicitud, no solamente representa un indicio de que la invencién efectivamente
cumple con dicho requisito, sino que ademas constituye una herramienta valiosa
para ser utilizada durante la gvaluacion:de la patentabilidad que se lleve a ¢abo en
Colombia por parte de los E)eammadores de la Superintendencia de Industria y
Comercio, toda vez que, tal y como se define en el articulo 46 de la Decision 486 de
2000, la Oficina Nacional Competente podré requerir informes de otras Oficinas de
Propiedad Industrial, para 16 cual el solicitante podra proporcionar copia de los
resultados de exdmenes de' patentabﬂldad efectuados respecto a las solicitudes
extranjeras correspondlentes asi como podra reconocer los resultados de los
exameries como suficientes. para acreditar el cumpnmlentc de las condiciones de
patentabilidad de la 1nvenc1c3n

Con relacién a lo sefalado por e! artxculo 46 de la Decisién 486, es necesario aclarar
que si bien es cierto que conceptualmente los requisitos de patentabmdad pueden ser
similares de un pais a otro, también lo es que la normatividad que regula la materia
puede variar entre ellos Porlo damés cada oficina es autonoma para decidir sobre
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la patentabilidad de una creamén teniendo en cuen’ca el examen de patentablhdad
por ella reahzado sin olvidar Ia normat;wdad vigente aplicable al caso.

Cabe senalarﬂnalmente que la normatlwdad andina es clara al indicar que la oficina
nacional podré reconocer los examenes de novedad o de patentabilidad efectuados
respecto a la solicitud extranjeré de tal manera que es facultativo de cada oficina
tener en cuenta dichos analisis, o resolver con base en sus propios analisis y
examenes realizados. ﬁ

Por lo anteriormente expuesto-; se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con: los requisitos de patentabilidad establecidos en la Decisién 486; en
consecuencia, no se haila mérito para revocar la décision impugnada.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucion 44349 del
31 de agosto de 2009, por medio de la cual se negb una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar perSonalmente el contenido de la presente
resolucion a la doctora Alicia Llereda Ricaurte, en su calidad de apoderada de la
sociedad Astrazeneca Ab., o a quien hagasus veces, entregandole copia de Ia
misma, advirtiéndole que conira ella no procede recurso alguno por enconirarse
agotada la via gubernativa. t , :
'NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogots, D. C.,alos 2 8 MAR. 2010

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctora

ALICIA LLOREDA RICAURTE

Calle 72 No 5 — 83, Piso 5 |
Bogota D. C.
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