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S U P E R I N T E N D E N C I A 
R.EPUBLICA DE COLOMBIA 

SuPERI.NTEND:ENcIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIÔN  j IS 0 08 
Por la cual s resuelve un recurso de reposiciOn 

Rad. PCT 05 128643 . . 
V V 

EL SUPERINTE4DENTE DE INDUSTRIA YV1ERCIO 
en ejercicio de sus facultadesIegaIes, especialmente de las que so confirieron en 

of articulo 3, nunieraI 4. del decreto 3523 de 2009, y. 

CONSIDERANDO 

V 

PRIMERO; Quo mediante Resolución 44349 del 31 de agosto do 20097 Is 
� Superintendencia de Industrial y Comercio negó el privilegio de patente de invención . V 

a la creaciOn denominada "NOVEDOSO COMPUESTO DE IMIDAZOPIRIDINA II 
CON EFECTO TERAEUTICO’. 

S 
.SEGUNDO: Que mediarite esdrito radicado ante esta entidad el 29 do septiembre de 

2009 bajo el nümero 05 128643 00008 0000, la doctora Alicia Lioreda Ricaurte, en 
�su calidad de apoderada do Ia sociedad Astrazeneca Ab., interpuso recurso de 

V 

reosiciôn contra la decision contenida en la citada resolución, con el objeto do que 
se revoque Is mencionada proyldencia y, en su lugar, se conceda el privilegio de 
pate rite: solicitado. 

� TERCERO: Que el recurso a quo hace referenda eI ordinal anterior so fundamentó, 
de La siguiente manera: S 

Manifiesta la recurrente que:  

Tal coma ha sido enseædo on Is memoria descriptiva proporcionada par el 
� solicitante, Is presente invenciOn so refiere al compuesto 

8-[(2,6-dimetiLbencil)amino]N-[(2S)-2-hidroxipropil3-2,3dimetiIimidazo[1 ,2-a]piridina-
6- carboxamida, y a Las sale terapØutica mento aceptables del mismo, quo inhiben 
Is Secreci6n de Æcido gÆstrio estimulada exOgenamente o endôgenamente y que 

Spar La tanto pueden ser utilizacos en Is preveriôión ytratamiento de enfermedades 
gastrointetinaIes inflamatorLa. 

V 

En el estado do Is tØcnica son conocidos diferentes compuestos imidazo[1 ,2-
a]plridinas sustituidas que son ütiles en of tratamiento do enfermedades do ülcera 
pØptica (patentes EP-13-0033094 [Scheæng Corporation], EP-B-0204285 [Fujisawa 
Pharmaceuticals], WO 99I5706 y WO 99155705 [Astrazeneca AB]). 

Sin embargo, el soflcitante de la invenciôn en cuestiôn ha encontrado de rnanera 
sorprendente que el compuest9 8-[(2,6dimotiIbenciL)amino]-N-[(2S)-2-hidroxipropiI]-
2,3-dimetilimidazo[1 ,2-a]piridin-6-carboxamida, y Las sales terapØutica monte 

� aceptables del mismo, so Øaracterizan par sor particularmente efectivos coma 
� inhibidores de Is H, K -ATLiaa gastrointestinal, mostrando de mariora ventajosa V 

una alta solubilidad y una altà velocidad do disoluciôn. 

En Œste sentido, el solicitantØ ha revelado Los resuitados experimentales do Las � 
pruebas biológicas realizaas para demostrar quo el compuesto 8-[(2,6-
dimetilbencil) a mi no] -N [(2)- 2-hidrbxipropil]- 2,3-dimetilimidazo[ I ,2-a]piridina- S V 
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6-carboxamida y las sales tapeuticamento aceptables del mismo, muestran una 
actividad terapeutica mejorada frente al compuesto 8-{(26-dimetilbencil)amino]-N-(2-
hid roxietil)-2 3d imetlItmidazoIl ,2-a]plrld!n-8-carboxamtda, at cual as of compuesto 
estructuralmente -m6s cercno quo as enseæado do manors especifca en of arts 
previo, aspecificamente en et ejempto 1.3 del documento WO 99/55705 

Mi, por ejemplo, en Ia descripcion do Ia solicitud denegada (paginas 19 a 24) so 
describen los ensayos experirhentales empleados per of solicitante para demostrar 
quo of compuesto do is invencion en cuestion presents un porcentaje de inhibicion 
promedio do secreciOn acida de histamina simulado do 91% tras un periodo 
promedio do 2 horas, cuandordicho orisayo so realiza mediante La administraciôn 
intravenosa del compuesto active en una concentracion de 025 mrnol/L en 
abultamientos typo Hedenhain en perros, mientras quo of compuesto del ejemplo 1.3 
del documento WO 99155705 presents un porcentaje de inhibicion promedio do 61% 
en of mismo ensayo, bajo las condiciones experimentales descritas previamente 

Asimismo, ha side determiriado do forma sorpresiva e inesperada quo of compuesto 
do is presents Irivencion -neutro o en su forms do sal do mesilato-, posee una 
solubilidad mucho mayor on fluido intestinal en estado do ayuno simutado con 
respecto al compuesto del 

arts 

previo 

En este sentido, of solicitante ha determinado quo Ia solubilidad del compuesto de Ia 
presents invencion en su forms neutra y en su forma do sal do mesilato es de 48 
mmot/L y2 18 mmol/L, respeQtivamente, mientras quo pars at compuesto del ejemplo 
1.3 del documento WO 99/5$705 Ia solubilidad es.de tan solo 13 mmoi/L y 17 
mmoIlL para sus respectiva forms basics y sat de mesfiato. 

Ahora bien, tat come so anaflzarÆ mÆs adelante en of presents recurso, Is materia 
tecnica revelada en Is presente solicitud results ser claramente novedosa fronts a 
las ensoæanzas del arte prevo; y Ia sorprendente actMdad farmacológica mostrada 
por dichos novedosos compuestós representa uris. prueba inequivoca do las 
ventajas teonicas logradas per of solicitante con respecto a las enseæanzas del 
estado do Ia teenica anterior, y per 10 tanto, del caracter inventivo de Is materia 
revelada en is solicitud do patente en cuestiOn, 

I En terminos generales, ci documento DI enseæa compuestos derivados do 
imidazopiridiria qua presentari La siguiente estructura quimica general: 

"R1esH,CH3oCH2OH; 
R2esCH6CH2CH3; 

R3 es H, alquilo C1 -C6, alquilo -C6 hidroxilado ó halogeno; 
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es H, alqurlo CI -C6, aiquilo C -C6 hidroxilado 6 halogeno, 
as N 6 halogeno, 

R6 y R7 son iguales o diferentes y reprasentan u atomo de hidrogeno 0 Ufl grupo 
escogido entre aiqurlo C1 -C6, y alquilo Cl-C6 sustituido con un grupo alcoxi C1-C6, X 
esNHuO 

Dichos compuestos inhiben Is secrecion do acido gastrico estimulada 
endogenamente o exogenamente y por 10 tanto pueden ser utilizados en Is 
prevencion y tratamiento de eifermedades inflamatorias gastrointestinales 

Ahora bren, tenrendo en cuehtp lo anterior me permito manifestar quo Is informacion 
enseæada on of clocumonto Dl no abets do manera alguna Is novedad de Is materia 
tecnica revelada en Is presente invención, toda vez que 

A lo largo del docurnento 01 de niriguna manera so enseæa do manera especifica el 
compuesto 8-[(2,6-drmetiIboncrI)amrno]-N-[(2S)2hidroxiproprl] - 2,3-dimetrhmidazo[ 
1,2 -a] prridina-6-carboxamrda, el cual presents Is siguiente estructura quimica 

OHS 

A partir do Jo planteado en el punto anterior, es ciaro que el compuesto do la 
. solicitud denegada difiere de aquel enseæado en el ejemplo 3.1 do Dl porque posee 

un fragmento (2S)-2hrdroxipropil como sustituyente en el grupo carboxamida do su 
estructura Contrarro a esto, & compuesto enseæado en dicha antenondad presents 
un grupo hidroxietil en osa misma posicron, esto es, presenta un sustrtuyente quo 
difiere on el numero do carbqnos y en la estereoquimica mostrada por el compuesto 
de is presente invenerOn 

Ahora ben, en este punto reukta do gran importancia rosaltar que efectivamente los 
posibles sigrirficados do las variables R1, R2, R3, R4, R5, R, R7 y X quo hacen parte 
do la formula quimica general (1) enseæada en el documento Dl, permitirran obtener 
[a estructura del compuesto do Is presente rnvenciôn Sin embargo, ]a determinacrOn 
de La novedad do una solrcituU do patente estÆ definida por los preceptos del articulo 
16 do is Decision 486 do 2000, yen este sentido do acuordo con lo estableerdo por 
ese Despacho on la Resolucon No 44349, el Tribunal Andrno do Justrcra ha 
seæalado 10 siguiente: 

pare quo tins invencion $a novedosa se requiere quo no ests comprendida on 
of estado do la tocruca, es 1dwr, 

quo antes 

do is feche do presentacion do ía 
solicitud do patente o do lip pnoridad reconocida, ni Is innovoctOn ni los 

conocimientos tØcnicos quo do el/a so 

despronclon hayan sido 

occosibles alpublico Sode Centro Carrara 13 No 27-00 Pisos 2, 5 7 y 10 .Soda CAN: Tr, 40A No. 38-50 Conmulador: 5870000 Fax: 5870284; Unea 9800-910 165 Wet, www sicqov co e-mail: nfo(sic VQ BogotA D C - Colombia 3 
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entendisndo que ía difusióii d ía infomiaciOn qua se menciana debe serdotallada y 
suficiente para que una persona versada on ía materia pueda utilizar esa 
inforrnacIôn a fin de exp/otàrla /nvenc/ón’(Proceso I   156-2006) 

De Ic anterior me permito raltar que una invenciOn es novedosa cuando Østa NO 
ha sido difundida de maner6 detallada y sufidente para que una persona versada en 
la materia pueda utilizar esal ipformación a fin de explotar la invención, 

Sin embargo, la aplicación  del anterior concepto al anÆlisis de una solicitud de 
patente en particular requieçe indiscutiblemente de la definiciOn prÆctica y concreta 
de tØrminos como detallada y suficient&, pues de lo contrarlo no existirfa una 
posición definida al momenta de evatuar dicho requisito, y en consecuencia se 
correra en. riesgo de que ’4141 anÆlisis recaiga en apreciaciones personates del 
examinador encargado del cao. 

A Øste respecto, ventajosarnerite los examinaciores de las Oficinas do Propiedad 
Industrial do Ia Comunidad .ndina cuentan con el documento titulado Manual 
Andino de Patentes, una guIa prÆctica que, como bien lo aclara ese Despacho en la 
ResoluciOn No 44349, no cosituye un marco normativo para el estudlo y anÆlisis de 
patentabitidad do una solicitud en trÆmite, pero qua do conformidad con to 
mencionado en el pÆrrafo a6ter1or, constituye la herramienta que permite evaluarde 
manera razonable e imparclial los requisitos do patentabilidad requeridos para Is 
concesiOn de una patente. 

Visto 10 anterior, me permitO ntonces seæaiar ante ese Despacho quo el Manual 
Andino do Paterites establece to siguiente en relación con el anªtisis de novedad en 
un area especifica de Is techofogia coma toes Is quimica: 

Vna formula general no de.tniye Ia novedad do on campuasto o an sub grupo de 
compuestos incluidos en eIla Compuestos especIficos en on documento destruyen 
Ia nevadad do otis formula aeneral. 

Si one formula tiene sustituyentes especif!cos llstados, so considers quo ía 
selecxiOn de one do las posi4ihdades cuando sOlo hay one lista do altemativas para 
un sustituyents carece do nqvdad. Es decli-, so considera qua one formula general 
con vanIaciOn on on solo sustituyenta y en el quo todas las altemativas pare este 
su.stituyente estOn listadas, es oquivalonte al Iistado do tados los compuestos 
espØcificos. Sin embargo, si hay qua hacer one solociOn on dos 11sfas a mas do 
sustituyentes pare lie gar a/ ôbjeto do Ia reivindicack5n, entoncos so considera quo 
hay novedad’.1 

Asf coma tambiØn estableceque: 

31 on compuosto Hone vaniOs. isOmoros a esteroisOmeros, cada uno do el/os so 

I SCRETARiA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA Manual para al examen do solicitudes do patentes 
do invenciOn on las Oflciæas do Propiedad, industrial de los Paises data Comunidad Andina; Lime, Peru; 2004; 
pgina 71. 
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considera nuevo $1 no he sido explicitamente mancioriado (sic) o no hay un pmceso 
qua fleve obligatoriamente a el/os Si ya hen sido mencionado (sic) no son nuevos a 
condicion de quo Ia persona versada on ía materia haya sido cepaz do sopararlo y 
aslarlo en fec/ia do publicacion de oste documento’. 

De lo anterior as claro qua of pbjeto de Ia solicitud de patente denegada preserita un 
inequivoco caracter noveddso frente a las enseæanzas del documento DI, toda vez 
que en dicha anterioridad NO se revela de manera especifica el compuesto 8-
[(2 16-d,metiIbencil)amino-N-[(2S)-2hidroxtpropiI]-2 3dimetilimtdazo[l2-ajpiridina-6-
carboxamida, y Ia formula qwmica general enseflada en Dl comprende ocho (8) 
kstas de sustituyentes (R1, R2, R, R4, R5, R6, R’ y X), cada una de los cuales 
representa al menos dos posibles radicales quimicos 

Adicionalmente y taf como ya fue mencionado en at presente recurso, existe i.rna 
Clara thferencia estructural enre at compuesto enseado en of ejemplo 1.3 de Dl y 
of compuesto de la solicitud de patente en cuestion, hecho que indiscutiblemente 
demuestra su caracter novedoso al tenor de to establecido, por ejemplo en la 
pâgina 65 del Manual Andirio de Patentes, toda vez, que ’Para determiner ía 
novedad do Ia ,nvencion, se dbe compmbar si existen anticipaciones del estado de 
ía teonica qua contengan explicitamente todas las caracterist,cas tOcnicas 
esenciales de la invenci6n’2 

En consecuencta, as claro qua Is solicitud de patents en cuestiôn presents tin 
inequivoco caracter novedoso frente a las enseæanzas del documento Dl, 
cumpliendo por Jo tanto a cabalidad con las disposiciones establecidas en at articufo 
16 do la Decision Andina 486 e 2000: 

Ahora bien, luego de haber demostrado qua la solicitud do patente en cuestiOn es 
Snovedosa frente a las enseæanzas del documento Dl, atentamerite me permito 

seæatar quo la solicitud deneqada tambien presents tin inequivoco caracter inventive 
con respecto a las enseæanzas do dicha anterioridad, toda vez quo of solicitante ha 
demostrado qua el compueso E8[(2 ,6-dimetilbencil)amino]-N-[(2S)-2-hidroxipropitj-
2 ,3dimetiIimidazo[J,2-a]pirithna-6-caboxamida muestra tin porcentaje do inhibicion 
promedio de secrecion acida de histamiria simulado de 91% tras tin periodo 
promedio do 2 horas, cuando dicho ensayo Be realize methante la administracion 
iritravenosa del compuesto activo en tins concentracion do 025 mmoIiL en 
abultamientos tipo Hedenhain en perros, mientras qua at compuesto del ejemplo 1.3 
del documento WO 99/55705, esto as, of compuesto estructuralmente ms cercano 
enseæado explicitamente en at documento Dl, tan solo presenta un porcentaje do 
inhibiciOn promedio do 61 Wen of mismo ensayo. 

Asimismo, of solicitante ha encontrado de forma sorpresiva e inesperada quo of 
compuesto do la presente invencion -neutro o en su forma ,de sal do mesiiato, 
posse tine sotubilidad much,o mayor en fluido intestinal on estado do ayuno simulado 
con respecto at compuesto del:.arte previo. 

2 Ibid., pâgina 85. 
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En estesentido, el solicitante ha determinado que la solubilidad del compuesto de la 
presonte invenci6n en su forms neutra y en su forma do sat de meslato as do 48 
mmol/L y21 8 mmol/L, respoctivamente, mientras que pars el compuesto del ejemplo 
1.3 del documento WO 99I5705 la solubthdad es do tan solo 13 mmol/L y 17 
mmol/L pars sus respectivas forms bÆsica y sat de rriesilato 

Visto lo anterior, es claro que el compuesto do la solicitud de patente denegada 
presenta unas caracterfstia fisicoquimicas y farmacologicas niejoradas con 
respecto at compuesto estrycturalmente mas cercano conocido en el arte previo, to 
cual do runguna mailers habia sido enseæado o sugerido en Dl, por Jo qua 
represents Un importante a’iahce en at estado do la tecnica 

En consecuencia, es claro que La materia tØcnica revelada en La solicitud do patents 
en cuestiOn presents Un uiequivoco caracter inventivo con respecto a las 
enseæanzas del documento Dl, cumphendo a cabalidad con los requisitos do 
patentabilidad establecidoseil el articulo 18 do Is Decision 4.6 de 2000. 

C) H 
En respuesta a to anterior c nsidero de gran importancia resaltar una vez mÆs ante 
ese Despacho que en el cocumento Dl NO se enseæa de manors explicita el 
compuesto 8-E rdroxrpropil12 3dimetifimidazo[l,2-
a]piridina6carboxamida. 

En este sentido es claro qua 01 compuesto estructural monte mÆs cercano que es 
especificamente enseflado en el documento Dl as el 8-[(2,8-dimetilbenctt)aminol-N-
(2hidroxietil)-2, 3-dimetihmidazo[J 2a]piridina6-carboxamida, el cual corresponde al 
ejempo 1.3 de dicha anterioridad Sin embargo, ambos compuestos difieren en el 
numero de carbonos y en La estereoqulmica del fragmento que actua coma 
sustituyente del grupo carboxamida 

Sumado a to anterior, as claro que Is persona medianamente versada en la materia 
debo escoger entre ocho (8) listas de posibles sustituyentes pars obtener at 
compuesto explicitamento revelado on La presente solicitud a partir do la estructura 
quimica general enseæada en a) documento Dl, hecho quo es catalogado como una 
inequivoca prueba de novedad en el Manual Andino do Patentes 

En consecuencia, me permitoseæalar ante eseDespacho que no as cierto quo at 
compuesto revelado an Is presente invenciOn so encuentre completamente 
divulgado en Dl, razon ports cual as claro quo dicha antenondad no afecta de 
manera alguria at carÆcter nbvedoso do la solicitud de patents en cuestiOn. 

Considero relevante seæafar tins vez mÆs quo is persona medianamente versada en 
La matena dabs escoger entre ocho (8) Listas de sustituyentes pars Ilegar al 
compuesto reivindicado en la; solicitud do patente denegada a partir do La estructura 
quimica general enseæada en ’61 documento Dl 
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Adidonlrnente es clara qub a Ia largo do dicha anteriaridaci de ninguna manera se 
enseæa a al menos so sugiere Ia seleccion exacta do todos los sustituyentes quo so 
requieren para obtener el compuesto 8-[(26-dimetflbenciI)amino}N-[(2S)2-
hidroxipropil]23-dimetIimldazo[1 ,2-a]pindinaB-carboxamida 

Finalmonte, me :permito aclarar ante ese Despacho qua el compuesto del ejemplo 
3.1 del documento Dl difie?b claramente en terminos estructurales con respecto al 
compuesto revelado en Ia presents invenciOn, y a partir do Ia atenta lectura do dicha 
anteriondad es evidente quo allf de ninguna manera so enseæa Ia realizacion de las 
modificaciones estructurale especificas que son necesanas para obtener of 
compuesto do ía solicitud en buestión. 

Finalmente, do ía manera mas atenta me permito resaltar ante ese Despacho quo ía 
solicitud do patente en cueti6n ha sdo aceptada hasta el momenta par Ia Oficina 
de Propiedad Intelectual do Atistraha y par ía Oficina do Patentes Europea En eats 
sentido, anexo al presente rcurso me permito presentar copias do los capitulos 
reMndlcatoflos aceptados On cads uno do dichos paises y regiones 

Ante todo, es preciso seæalar quo con ía información mencioriada 
antorrormente de ninguna hianera pretendo desconocor ía independencia de Ia 
quo goza ía Superrntendencia do Industria y Comercio al momento do anahzar 
los meritos de patentabihdad do una solicitud, do acuerdo con las 
disposiciones del Convenio cia Paris para Ia proteccion do ía propiedad 
industrial. 

Sin embargo, Si considero do gran importancia resaltar el hecho de quo Is materia 
tecnica revelada en Is solicitud do patents en cuestion ha sido catalogada coma 
novedosa, inventiva a industrialmente aplicablo por los Examinadores do las oficinas 
do propiedad intelectual de los paises y regiones previamente mencionados, en este 
sentido, si bien as cierto quo existen claras diferencias en ía normatividad vigente en 
materia de propiedad intelectual entre dichos paises o regiones y Ia Comunidad 
Andina do Naciones, tales chferencias no incluyen do ninguna manors los requisitos 
do novedad, nivel inventivo y aplicabilidad industrial, cuyo cumplimiento as conchtio 

sine qua non a nivel mundial 

Vista Jo anterior, es clara qua of hecho do qua en otras Oficirias do Propiedad 
Industrial a nivel mundial so haya reconocido Ia novedad del objeto de ía presante 
solicitud, no solamente representa un indicio do quo ía irivencion efectivamente 
cumple con dicho requisito sino quo ademas constituye una herramionta vahosa 
pars ser utilizada durarite Is evaluaci6n de ía patentabilidad que se Have a cabo en 
Colombia par parte do los Eçaminadores do Ia Superintendencia do Iridustria y 
Comercio, toda vez quo, tal y coma so define on el articulo 46 de ía Decision 486 do 
2000, Ia Oficina Nacional Competerite podrÆ requerir informes do otras Oficinas do 
Propiedad Industrial, pars Jo cual el solicitante packs proporcionar copia do los 
resuitados do examenes do patentabilidad efectuados respecto a las solicitudes 
extranjeras correspondiorites, asi como podrÆ reconocer los resultadQs de los 
examenes como suficientes para acreditar el cumplimiento do las condiciones do 
patentabilidad cia ía invenciin" 
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CUARTO: Que para atender Jo seæalado en el artiulo 59 del COdigo Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y 
las que aparazcan con motivodel recurso, en los siguientes tØrminos: 

1. NORMA APLICABLE 

El articulo 14 de (a DecisiOn 486 expedida per la ComisiOn de Is Comunidad Andina 
seæala que: "Los Palses Miembrbs otorgarÆn patentes para las Invenciones, sean de 
producto o de procedimiento en odos los campos de Ia tecnologia, siempre que sean 
nuevas, tengan nivel inventivo ysean susceptibtes de aplicación industrial". 

El articulo 16 reza: "Una ivención se corisiderarØ nueva cuando no esta 
comprend Ida en el estado de Ia tØcnica, El estado do la tOcnica comprenderØ todo to 
que haya sido accesible at ph!ico por una descripción escrita u oral, utilizaciOn, 
come rcializaciOn o oua!quier Otro medio antes de Is fecha de presentación de la 
solicitud de patente o, en su casp, de la prioridad reconocida". 

2. EL CASO EN ESTUD1O, 

Examinadas nuevarnente las atuaciones aclministrativas que cursan en el presente 
expediente se encuentra que l olicitud propone, & compuesto de formula (I): 

La reivindicaciOn 3, trata el proeso pars obtener dicho compuesto; la reivindicaciOn 
5, menciona una forrnulación frrnacØutica que contiene el compuesto de formula (I); 
y, la reivindicaciOn 6 reclama el interrnediario del proceso de fabricaciOn, 
representado por (a formula (lift).  

Mediante la resolución 44349 dl 31 de agosto de 2009, la Superintendencia de 
Industria y Coniercio resolviO hear la solicitud de patente antes referenciada por 
cuanto la misma no cumple con el requisito de novedad establecido en Is Decision 
486, 

Para impunar la decisiOn adoptada argumenta la recurrente que: 

"[...} que el contenido de (a ResoluciOn N° 44349, eidencia que durante el examen 
tOcnico realizado a la soticftud en cuestiOn de ninguna manera se considerO el 
alcance, objeto e importancia.de la invericiOn denegada en su verdadera dimension, 
esto es, no se considerO el valioso aporte tØcnico qua representa para el arte en 
cuestión at compuesto 8- [( 2,6-dimetllbencil )amino ]-N- [(2S)- 2-hidroxipropit]- 2,3 
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dirnetilimidazolfi 2-a1piridina-6-carboxamida qua as revelado en la solicitud en 
cuestiôn? 

En efecto con relación a Ia manifestado par la recurrente, para el estudio objetivo del 
presente caso se tuvo en cuenta que la novedad as un requisito de carÆcter absoluto, 
qui ere decir esto que la invencióh no puede ser "unpoco nueva" o."muy nueva" sino 
que simplernente es nueva a no la es atendierido a las caracterIsticas tØcnicas de Ia 
invenciÆn qua son presentadas n las reivndicaciones y qua constituyen la materia a 
proteger. Para to anterior, as decesario toner en cuenta quo at estado de la tØcnica 
consiste en el conjunto do conôcimientos frente at que so va acomparar la invención 
de la solicitud en estudio este cOnjunto .de conocimientos no tiene limitaciones ni en 
la forma de divulgaciôn ni en ia localización  geogr6fica de los mismos, todo esto con 
fundamento en Ia clispuesto enel articulo 16 de la Decision 486. 

Teniendo en cuenta to anterior; se estudió miriuciosamente la solicitud ajustªndose a 
las normas vigentes y se plasrnO en los conceptos tØcnicos de patentabilidad que 
obran en el expediente. Concretamente, en el examen de fondo se dio. respuesta a 
los argumentos esgrimidos ahbra par la recurrente, de tat manerÆ que et concepto 
tØcnico respectivo so centra qn,una comparaciOn de la materia reclamada como 
nueva e inventiva en la solicitud en estudio frente a la materia citada del estado de la 
tŒcnica, con elfin de cornprobr)que la invenciOn reclamada sea un aporte tØcnico 
real al acervo tecnolOgico. Y, ta,I coma estÆ cansignado en dichos conceptos tØcnicos, 
no se encontrô tat aporte at stado do la tØcnica, razón por La cual se concluyó 
acertadarnente que no cumple cdn el requisito exigido en el artIculo 16 de la Decision 
486. 

Manifiesta la recurrente frente La anterioridad Dl, quo en tØrminos generales, el 
. documento Dl ensefia compüØstbs derivados de imidazopiridina, para to cual 

presenta la estructura qulmica general que muestra que los compuestos revelados en 
la presente solicitud no son explicitarnente seæalados en a) arte previo. 

Al respecte, este Despacho re.Wea que eIcornpuesto reclamado en la anterioridad si 
comprende el compuesto pedidô’en la solicitud, Ia cual se evidenci.a en la estructura 
do la anterioridad que. se tomâ para el.anlisis de Dl descritaen el folio 116 del 
expediente, y en cada uno de los apartes alIl seæalados. 

� Come se observa, el compuest8 reclamado en la solicitud en estudlo realmente estâ 
incluido en la descripción do la ànterioridad, es fÆeil evidenciarlo de la manera coma 
se realizó el anâlisis, de tal manera que no so puede decir que la pretendidØ 
invención sea nueva. En ii solicitud en estudlo no se ericuentra ninguna 
caoteristica tcnica nayedoa, puesto que las caracteristicas tØcnicas do los 
compuestos estªn definidas Qnica y exclusivarnŁnte por su estructura quimica junto 
con sus sustituyentes de cada uæa de las posiciones sustituidas. 
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Por otra parts, los usos, nuevcs usos o propiedades diferentes quo se le atribuyan, 
medido o descubierto, no otorgan novedad at compuesto reclamado Lo anterior 
porque "una invencion se considerara tweva cuando no estÆ comprendida en el 
estado do la tecnica", y tat como se pudo comprobar la materia reclamada en ía 
presente solicitud estÆ comprendida en DI. 

En relacion con to anterior, relta pertinente anotar to quo sobre el particular, ha 
dicho Guillermo Cabanellas: 

ía identidad entre ía pretendida invencton y la anterioridad destructiva do su 
novedad no requiere ser totalmente literal, basta con quo una persona teenicamente 
capacitada local ice, do la antenoridad relevante, un contenido tecnologico identico al 
do ía pretendida invencion En el contexto do ía Convencion do La Patente Europea 
seialan Singer y Lunzer: Elrquisito do que exista identidad sustancial entre to quo 
so reivindica y lo que haya sido previamoilte publicado on un documento anterior, a 
fin do establecer ía publicaciOn previa, no requiere algo de la naturaleza do una 
identidad fotografica, ni que exists identidad do palabras para que 81 documento 
previo sea tenido por destryctivo do la novedad [EL Tribunal Tecnio do la Oficina 
Europea de Patentes] decIdo que do ía rnera novedad de forma con respecto al 
estado de [a tØcnica, esto es, una mera diferencra de palabras entre (a supuesta 
invencron y el estado anterior do (a tecrirca, no Os suficrente para estabbecer is 
existencia do novedad Por el coritrano, at examinar ía novedad, ía cuestion a 
determinarse es si ía tócnic preexistente revels Ia sustancia de la pretendida 
invencion, a bien at existe alguna enseæanza tecnica novedosa quo pueda ser 
encontrada en ía pretendida invencion y quo no este presente en ía tecnica 
preexistonte." 

lguamente, el Tribunal de Justica Andino Se ha manifestado respecto a la novedad 
en el Proceso 88-JP-2005 as!: 

"El Tribunal de Justrcia do ía Comunidad Andina, recogiendo los siguientes criterros 
expuestos por Is doctrina, con ía finalidad de delimitar el concepto do novedad ha 
concluido: 

’Guillermo Cabanellas indica quo las caracteristicas del concepto do novedad son 
las siguierites: 
a) Objetividad La novedad, dip la tecnologia a ser pateritada no se determina en 
relacion con personas determinadas ni con et pretendido inventor, sino en relacion 
con et estado objetivo do Is teonica en un momenta determinado 
b) lrreversrbibidad do La pØrdida de novedad una vez quo una tecnologia prerdo 
su caracter novedoso, par haber pasado a integrar el estado de La tØcnrca, esa 
perdida de novedad so hace irreversible. 
c) Caracter Universal de Is Nvedad’ ía novedad do ía invención se determina en 
reiacion con Los concimiento existentes en of pats o en of extranjero 

no puede pretenderso uris patente respecto de uris tecnologia ya conocida en el 

3 CABANELLAS DE LAS CUEVAS Guillermo. 
HELIASTA, Buenos Aires, 2004, pÆgina 679-680 

Derecho de las Paterites do lnvención 2" Ed., 
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extranjero, aunque fuera novedosa an of pals.’ 
d) CarÆcter pUbilco do La novedad. ...Ia  invenciOn patentada pasarÆ a ser conocida a 
partir de su publicacion irnpiicita an su pateritarniento, y posteriormente entrarÆ an el 
dominio pQblico al expirar la patente (Proceso 07-JP-2004. lnterpretaciOn prejudicial 
del 17 do marzo de 2004). 

Ahora bien, analizada nuevarrthnte Ia material reclamada se observa que est 
comprendida en DI, como se V’oa solicitud reclama compuestos quo so encuentran 
bajo el alcance de La formula X1, XVII, y el procesô de formar una amida mediante La 
rsacciÆn do un acido carboxiliqo con una amina, que aparece en las columnas 8 y 9 
de La anterioridad. 

Continua La rcurrente: 

"A lo Large del documento DO’. de ninguria manera se enseæa de manera especifica 
of compuesto 8-[(2,6-dimetilbencil)aniino]-N-[2S)-2-hidroxipropil]- 2,3-dimetilimidazo[ 
I ,2-a] piridina-6-carboxamida:, el cual presenta Ia siguiente estructura quirnica:... 

EL compuesto estructuralmehto mÆs cercano quo as especificaments enseiado an 
el documento DI as el 8-[(2,6-dirnetilbencil)aminoj-N-(2-hidroxietil) 2,3-d irnetil 
irnidazo[ I ,2-a) p1 ridl na-6-crboxàmida, el cual corresponds al ejemplo 1.3 de dicha 
anterioridad y presents Ia sigi4ente estructura qulmica..." 

Como puede verse, el ejemploque La recurrente escoge para hacer Ia comparaciôn 
no es el ünico compuesto que describe DI, si bien es cierto que es uno de los mÆs 
parecidos que existe en ía matriä ciue comprende La anterioridad La amida con el 2-
hidroxksopropfltal como se establece en D1,.columna 2, lineas 21 a Ia 34. (Ver folio 
69 del expediente) 

Lo que indica sin lugar a duda$ quo La anterioridad Dl si coniprende todas las 
caracterIsticas tØcrilcas de loscpmpuestos reclarnados en la presente sollcitud, o 
sea, estÆ comprendida integraImnte La materia aqul reclamada. El hecho de que Ia 
materia tØcnica reclamada en ía solicitud en estudia no so encuentre textualmente 
revelada resulta irrelevante, p&ue el anÆlisis que’ aqul se realiza es de carÆcter 
tecnolôg ice no literal. Entonces .basta con que una persona tØcnicamente capacitada 
que estudia La solicitud encuntre, en La anterioridad relevante, un contertido 
tecno(ógico idØntico al do ía fpretendida invención para determinar La falta do 
novedad, tal come es el presents case. S 

La recurrente tamblØn argumenta que: 

"Ahora bien, an este punto esuIta do gran importancia resaltar quo efectivamente 
los posibles significados de las variables R1, R2, R3, R4, R5, R8, RTYX quo hacen 
parte de Ia formula quimica.eneral (1) enseadaen el documento DI, permitirian 
obten.er Ia estructura del compuesto do Ia. presente invenciOn. Sin embargo, Ia 
determinaciOn do. La noveoad do una solloitud do patente estA definida par los 
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preceptos del articuto 16 de la DecisiOn 486 de 2000, y en este sentido, de acuerdo 
con to estabtecido par ese Despacho en la Resotución No. 44349, el Tribunal Andino 
do Justicia ha sØæalado to &guiente:.." 

Coma se ha explicado a itustaJo a to largo de esta ResoluciÆn, la anterioridad s 
comprende la materia qua Ia prsente solicitud reclama coma nueva. Ahora bien, 
respecto a que "de gran irrpQrt8ncia rosa/tar qua efectivàmente los posibles 
significados do las variables N1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 YXque hacon parte do is 
fOrmula quimica general (1)", cpnviene mirar el ejemplo que la recurrente utilizó para 
hacer Is comparación  y darse dunta qua no se requiere hacertodas las sustituciones 
para Itegar a La materia do la pretendida invención, do tat manera basta tomar at 
sustituyente R (ver. D1cotumiiÆ 2 l[nea 21 folio 69 del expediente) y, esa es la 
materia do Is invenciOn, porque, el hecho de que la materia tØcnica no este descrita 
con las mismas expresiones op el documento previo, no significa que no este 
comprendida en el. 

Anota la recurrente: 

"De to anterior me permito resaltar quo una invenciOn es novedosa cuando Østa NO 
ha sido difundida de manera detallada y suficiente para quo una persona versada en 
la materia pueda utilizar esa informaciOn a fin de explotar la invenciôn." 

En relación con lo. anterior esteDespacho considera necesarlo retomar Jo que la 
Decision 486 en su articulo16 çtefine coma novedad: 

"Una invenciOn se consider5rÆ nueva cuarido no estÆ comprendida en el estado de 
la tØcnica. 

El estado de la tØcnica comprenderÆ todo to que haya sido accesible at pQblico par 
una descripciOn escrita u oral, utilización, comercializaciOn a cualquier otro media 
antes de la fecha de presentaoión de la solicitud de patente 0, en su caso, de la 
prioridad reconocida."(Resltado fuera de texto) 

Como se vio at estado de la tOcnica es todo to que haya sido accesible at püblico. Y, 
tat coma so ha manifestado a Ic largo de estaResolución, la pretendida invenciÆn, 
estÆ integralmente revelada en la anterioridad; do tat suerte, Si se concediera una 
patente para la materia aqul reclamada, se concederia materia comprendida on Dl, 
to cual a todas lucas es improcedente. 

Do otra parte y con respecto at ivet inventivo, as importante anotar qua una solicitud 
que no tiene novedad no poseelnivel inventivo, de tat manera qua argumentar sobre 
el nivel inventivo no se puede cosiderar relevante en el presente caso. 

La recurrente argumenta Sabre: Ia concesiOn do patentes en otros paises quo: 
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"Finalmente, de la manera fnÆs atenta me permito resaltar ante ese Despacho quo 
la sollcltud do patente en eustión ha sido aceptada haste el momenta por la Oficirta 
do Propiedad Intelectual de "Australia y par la Oficina de Patentes Europea. En este 
sentido, anexo al presenterØcurso me permito presenter copies do los capitulos 
reivindicatorios aceptados en  cada uno do dichos paises y regiones." 

Sabre el particular, cabe seæalr.que el anÆllsis de patentabilidad do una invenciôn so 
clebe realizar para cada caso en concreto, en consideraciOn a sue antecedentes, a la 
legislación vigente en & momento y at tugar en el quo se efctüe, debido a que la 
concesiôn do una pàtente en pals no determina su otorgamiento autornÆtico en 
otro, ms aün atendiendo at principlo do territorialidad mediante el cual los derechos 
de propiedad industrial se circunscriben at Æmbito geogrÆfico (pas) en et quo so 
concedieron, siendo autOnomo cede pals a efectos del examen de patentabilidad de 
una irivenciOn que sØ someta a5ujurisdicciOn. 

Par to demÆs, en reiación con fas practicas administrativas de otros paises para 
efectos de los exªmenes do soliitudes cuya materia es .equivalente a la solicitada, 
debe tenerse en cuenta que ªl efectuarse et examen de patentabilidad pór las 
distintas oficinas rige et principib do la indbpendencia do las patentee, en relaciôri con 
el cual el Tribunal de Justicia de la Cornunidad Andina ha sostenido: "El sistema de 
otorgamiento do pat entes quel Se adoptO en la Comunidad Andina se encuentra 
soportado en la actMdad autOnoæia $ independiente do las Oficinas Competentes en 
cada Pals Miembro. Dicha actividad, que aunque d manera general se encuentra 
regutada por La normativa comunitaria, deja a salvo là mencionada independencia..." 
(PrØceso 51-IP-2008). S 

Finalmente,la recurrenteseæala quo: - - 

"Vista to anterior, es claro quo el hecho do quo en otras Oficinas do Propiedad 
Industrial a nivel mundiat so ha’ ya reconocido La novodad del objeto de La presente 
solicitud, no solamente represents un indiclo do quo La invenciôn efectivamente 
curnple con dicho requisito, siro quo ademâs constituye una herramienta vatiosa 
para ser utitizada durante la evaluacl6mde Is patentabilidad que so hove a cabo en 

� Colombia par parte do los Examinadores do ha Superintendencia do Industria y 
Comercio, toda vez quo, tat : coma se define en el articulo 48 de la DecisiOn 488 de 

S 2000, (a Oficina Nacional Competente pôdrÆ requerir informes de otras Oficinas do 
Propiedad Industrial, pare 16 cual of sàhicitanto podrÆ proporcionar copia de los 
resultados do exÆmenes de.patentabilidad efectuÆdos respecto a las solicitudes 
extranjeras correspondientes, as[ coma podrÆ reconocer los resultados de los 
exâmertes coma suficientes.para acreditar el cumplimiento de las condiciones do 

S

 

patentabilidad do La irivenciOn." 

Con retaoión a to senatado par el àrticulo46 de La DecisiOn 486, es necesario aclarar 
quo ci bien es cierto quo conceptualmente los requisitos do patentabilidad pueden ser 
similares de un pals a otro, tambin to es que la normatividad que regula la materia 
puede variar entre ellos, Por to dmÆs, cada oficina es autónoma para decidir sobre 
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La patentabiLidad de una creaÆión, teniendo en cuenta el examen de patentabUidad 
por ella realizado, sin oMdar La normatividad vi9ente aplicable al case. 

Cabe seæalarflnalmente, que La normatividad andina es Clara al indicar que la oficina 
nacional podrÆ reconocer Los exÆmenes do novedad o do patentabilidad efectuadôs 
respecto a La soLicitud extranjerÆ, do tal manera que es facüLtativo do cada oficina 
toner en cuenta dichos anÆlisis, o resoLvercon base en sus proplos anÆflsis y 
exÆmenes realizados. 

Per Ic anteriormente expuesto, se reitera quo el objeto de La solicitud en estudio no 
cumple con Los requisitos de patentabiLidad establecidos en ía Decision 486; en 
consecuenca, no Se haLla mOnte para revocar La dØcisiôn impugnada. 

RESUELVE 

ART1CULO PRIMERO: Confirmàrla decisiOn contenida en la Resotuciôn 44349 del 
31 do agosto de 2009, per medic do La cual so negô una patente do invención. 

ARTICULO SEGUNDO: Notifidar persônaimente el contenido do La preserite 
resolución a La doctora Alicia Lioreda Ricaurte, en su calidad de apoderada do La 
sociedad Astrazeneca Ab., q A quien hagasus veces, entregOndole copia do La 
misma, advirtiØndole quo contra ella no precede recurso alguno per encontrarse 
agotada La via gubernativa. � � � � 

� NOTIFLQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota, D. C., a los 2 6 MAR. 201 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y 

L3USTAVO VALBUENA QUIfONES 

Doctora � 
ALICIA LLORDA RICAURTE 
CaIle72 No’ .5-83,Piso5 
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