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AVISO DE NOTIFICACION 

CORREO CERTIFICADO 

Seæor (a) (es) 
CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA 
DIAGONAL 34 No. 5-28 
BOGOTA D.C. 

Referencia RESOLUCION: 23800 

Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

Radlcaclón: 6-127750- -11-0 Fecha: 2010-05-03 10:15:54 
TrÆmite: 11 PATENTEIYII 
Evnto: 378 FASENACIONALI 
Actuación: 432 COMUNICACTOADM 
Destinatarlo: CARLOS REYNALDO OLARTE GARCIA Folios I 

Fecha: 30/04/2010 
Expediente: 6-127750 
TrÆmite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITU LOS I Y II 
Evento: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I 
Actuaciôn: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), do la ciudad do Bogota D.C., dentro del tØrmino do cinco (5) dias hØbiles 
contados a partir del envlo do la prosente citaciôn, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con elfin do notificarle personalmente el contenido do la resoluciôn de la  
referenda proferida dentro del expediente tramitado con el nümero do radicaciôn citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciôn so 
notificarÆ por edicto, el cual so fijarØ por el tØrmino de diez (10) dlas en el Centro de 
Documontaciôn e Información. 

Para su comodidad el texto completo de (a resoluciOn se encontrarÆ disponible en (a pØgina 
web do la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al do su notificación,  la cual podrÆ ser 
consultada desde Lin computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resolución a travØs de la opciôn servicios en Ilnea bases do datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

En caso do que so haya notificado, haga caso omiso do oste aviso. 

Secretara General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Soda Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contester favor indlque of nmero de Soda CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 mt. 2 Tel 5880070 
radicación consignado on all sticker Call Canter 6513240, Linea 01800-910165 

Web: www.sic.gov.co e-mail: lnfosic.gov.co 
Bogota D.C. Colombia 



Industria y Comercio 
SUPERIN TEND ENCIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCJON No I 21a 0 Q 
Por la cual se niega una patents de invenciOn 

Rad. N’ PCT/06-127750 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E) 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el 

articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

� PRIMERO: Que, mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 20 de 
diciembre de 2006, bajo el nUmero 06 127750 entró a fase nacional la solicitud de 
patente de invención titulada: "NUEVOS COMPUESTOS", que corresponde .a la 
solicitud internacional PCT/EP2005/006760 del 21 de junio de 2005. 

SEGUNDO: Que, efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que 
debe Ilenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenô publicar el 
extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. Con 

O motivo del examen de forma el titulo se modificô a: "PIPERAZINEDIONAS COMO 
ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE OXITOCINA". 

TERCERO: Que, mediante memorial presentado por el solicitante el 21 de enero 
de 2008 se informa sobre el cambio de apoderado de la sociedad GLAXO GROUP 
LIMITED., de esta mànera el doctor Carlos R. Olarte serÆ el apoderado para todos 
los asuntos de propiedad industrial de la sociedad antedicha. Una vez analizados 
los documentos 41legados por el solicitante, estos cumplen con los requisitos 
legales exigidos. 

CUARTO: Que realizado el examen de patentabilidad, se encontrô que la  
invención no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en 
el articulo 45 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la ComunidÆd Andina, Se 
requirió al peticionario en dos oportunidades para que se pronunciara sobre las 
objeciones efectuadas a la solicitud. 

. QUINTO: Que el solicitante mediante escritos radicados el 9 de septiembre de 
2009 y el 22 de febrero de 2010, ÆtendiO oportunamente los requerimientos 
formulados y presentó aclaraciones. Asi mismo, alIegO un nuevo capitulo 
reivindicatorio, el cual cumple con las prescrlpciones establecidas en el articulo 34 
de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. 

SEXTO: Que segUn 10 dispuesto en el articulo 14 de la DecisiOn 486 expedida por 
la ComisiOn de la Comunidad Andina se otorgarÆn patentes "... para las 
invenciones, sean de producto o de procedimiento en todos los campos de la 
tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles 
de aplicaciOn industrial." 

SEPTIMO: Que las nuevas reivindicaçiones  1 ’a 6 contenidas en los folios 135 y 
136, no cumplen con el requisito’ de novedad, de acuerdo con las siguientes 
consideraciones: 
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Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION No i 2 .38 00 
Por Ia cual se niega una patente de invenciOn 

Rad. N° PCT/06-127750 

1. Objeto de la invención 

El problema tØcnico planteado en la solicitód bajo estudio, es la necesidad de 
agentes antagonistas selectivos de los receptores de la oxitocina. 

La solución a este problema tØcnico son derivados de dicetopiperazina. 

2. Determinaciôn dot estado de la tŁcnica 

2.1 Fecha determinante para el anÆlisis comparativo. 

La fecha para determinar el estado’ d la tØcnica es el 23 de jun10 de 2004, que 
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud GB 
0414093.5. 

La prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad, segUn obra en 
el folio 141 del expediente en estudio. 

2.2 Documentos del estado de la tØcnica 

Consuitadas las bases de datos y los archivos con que se cuenta, se encontrO el 
siguiente documento, anterior a la fecha de prioridad y relacionado con la materia 
reclamada: 

NO Documento Titulo Fecha de 

Dl W003-053443 SUBSTITUTED 
DIKETOPIPERAZINES AS 03-07-2003 

OXYTOCIN ANTAGONISTS L  

3. Novedad 

El articulo 16 de la Decision 486 senala lo siguiente: "El estado de (a tØcnica 
comprenderâ todo Ic que haya sido accesible a! pUblico por una descripciOn 
escrita u oral, utilizaciOn, come rcializaciOn o cualquier otro medio antes de la fecha 
de presentaciOn de la solicitud de , patente’ o, en su caso, de la prioridad 
reconocida.". 

Per su parte, el Tribunal Andino de Justicia, respecto al requisite de novedad ha 
seæalado en el proceso 156 IP 2006, lo siguiente: - 

’(...) para que una invenciOn sea novedosa se requiere que no estØ comprendida en 
el estado de la tØcnica, es decir, que antes de la fecha de presentaciôn de la solicitud 
de patente o de (a prioridad reconocida, ni la innovaciôn ni los conocimientos tØcnicos 
que de ella se desprenden hayan sido accesibles al pUblico, entendiendo que (a 
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Industria y Comercio 
S UP ERNIE N DEN CIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION No 9-238 0 0 
Por la cual se niega una ptente de invŁnciOn 

Rad. N° PCT/06-127750 

difusiOn de la iiformaciOn que so mencioria debe ser detallada y suficiente para quo 
una persona versada enia materia puecla utilizar esa informaciôn a fin de explotar la 
invenciOn.’ 

En el presente caso, la invención bajo estudio carece de novedad, es asi como se 
puede observar que la reivindicaciôn 1, senala una entidad de fOrmula (I) 

La Ænterioridad W003-053443 (Ilamada Di de aqul en adelante) divulga 
derivados de la fOrmula: 

A continuación, se comparan las caracteristicas esenciales de la solicitud bajo 
estudio frente a la anterioridad DI: 

Caracteristicas esenciales de la Solicitud 
Dl 

WO 03/053443 
R1 = 2-indanilo 

= 2-indanil  Pag. 8 Ilnea 6 (folio 138) 

R2 = 1-metilpropil R2 = 1-metilpropilo 
Pªg8 lInea 7 
R3 = 2,6-dimetil-3-piridilo 

PÆg. 2 lineas 9-12 (grupo 
heteroaril de 5 o 6 miembros) 

R3 = 2,6-dimetil-3-piridilo 
Ng. 4, lineas 39-42 (folio 118) 
(el tØrmino heteroaril de 6 
miembros se refiere a un anillo 
insaturado que contiene de 1 a 3 
Ætomos de N 

y 

que puede estar 
sustituido por I a 3 grupos alquil 
C1.4) 

NR4 R5 = morfoliono 
R4 = NR5R6 morfolino 

 PÆg. 10 Iinea folio 139) 

De acuerdo al cuadro comparativo anterior, se evidencia que los compuestos 
reclamados en la presente solicitud y sus sales ya habian sido divulgado en Dl. 

3 Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
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Industria y Comercio \4e 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION N° 2 38 0.0 
Por la cual se niega una patente de invenciOn 

Rad. N° PCT/06-127750 

Como consecuencia de ello las reivindiçaciones  1 a 5 no son nuevas. 

Frente a la reiviridicaciOn 6, esta reclama una composiciOn farmacØutica que 
comprende un compuesto de las reivindicaciones anteriores y un vehiculo 
farmacØuticamente aceptable. Por su parte Dl reclama una composiciOn que 
contiene los deriv?dos que presenta el solicitante en la solicitud bajo estudio junto 
con vehiculos farmacØuticamente aceptables. En consecuencia, (a reivindicaciOn 6 
carece de novedad. 

Por Jo tanto, la solicitud no puede acceder al privilegio solicitado porque no cumple 
con Jo dispuesto por el articulo 16 de la Decision 486. 

4. Respuesta del solicitante 

� El solicitante cita el Manual Andino de Patentes, para resaltar la novedad de su 
invenciOn. Al respecto, cabe seæalar que et Manual Andino de Patentes no es un 
marco normativo de referenda para el estudio y anÆlisis de patentabilidad de una 
solicitud en trâmite, como quiera que se trata de una gula prÆctica para la 
realizaciOn del examen de las solicitudes de patentes, dirigida principalmente a los 
examinadores de las oficinas nacionales de los Paises miembros de la Comunidad 
Andina. Por lo demâs, la regulación vigente en materia de propiedad industrial en 
Colombia es la DecisiOn 486 de 2000 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. 

Ahora bien, seæala el solicitante que : "... Ia Oficina de Invenciones y Nuevas 
Tecnologias del Peru- INDECOPI (Oficina Peruana de Patentes), que valga 
subrayar, se rige por el mismo marco normativo de la SIC (Decision 486), define, 

. adopta y acepta el concepto de invenciOn de ’selecciOn en cuanto a invenciones 
farmacØuticas, de manera que dna solicitud inicial que divulga una fOrmula 
quimica general, no puede ser considerado como arte previo que afecta la 
novedad de una solicitud posterior que se dirige a un subgrupo especifico de 

� compuestos no divulgados expresamente en la solicitud previa,.." (Folio 130) 

Frerite al examen de patentabilidad realizado por la oficina Peruana es preciso 
aclarar que esta Superintendencia tiene una facultad potestativa en virtud del 
artIculo 46 de (a DecisiOn 486 de 2000 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, 
en la medida que puede o no tomar en consideraciOn los exÆmenes de 
patentabilidad de otras oficinas. Al contrarlo, si aquella facultad no fuera 
potestativa, no serla necesario realizar un nuevo examen cada vez, sino que la 
primera concesiOn o negaciOn del privilegio de paterite bastaria para que las 
demâs oficinas actuaran de conformidad, pero ello no ocurre asi. Es mÆs, incluso 
cuando una solicitud ha sido objeto de negaciOn por parte de otra oficina, le es 
realizado en esta oficina nuevamente ØI examen de patentabilidad. 

Por to anterior, se reitera que la norma vigente aplicable para Colombia es la 
DecisiOn 486 y, en ella, nada se dice sobre la homologaciOn de exÆmenes de 
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Industria y Comercio 
SUPER IN TEN DEN C IA 

REPLJBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUTRIA Y COMERCIO 

REOLUCION No I 2 3 8 0 0 
Por Ia cual se niega una patente de invenciOn 

Rad. N° PCT/06-127750 

patentabilidad entçe oficinas nacionales competentes. De alli que la concesión de 
la patente en otro pals, asi como, los estudios de patentabilidad realizados por 
otra oficina de patentes no sea un argumento de recibo por esta Superintendencia, 
para acreditar el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad del invento cuya 
protecciôn se reclama. 

Manifiesta el solicitante que: 

"En el presente caso, la estructura molecular especifica de los compuestos 
reivindcados es precisamente la caracteristica esencial que proporciona 

S 
sus caracteristicas novedosas e inventivas; es decir, la presencia especifica 
de 2 grupos metilo sobre el anillo de piridina en R3, en los compuestos de 
formula I. 

Dl no ilustra ningCin compuesto que presente un sustituyente 2,6-dimetil-3- 
piridil en R3, menos sun con elfin concreto de obtener compuestos con un 
mejor aclaramiento microsomal en comparación con los compuestos mÆs 
cercanos del arte previo." (Folio 132) 

Es preciso aclarar que, si bien Dl no enseæa un ejemplo especifico en el que R3 

sea 2,6dimetiI-3-piridil, este sustituyete si se encuentra comprendido dentro de 
la definiciOn de R3 en Dl, como se evidencia en el numeral 3 de la presente 
resoluciOn. 

Igualmente, es comin determinar en los estudios de tamizaje farmacolOgico tanto 
compuestos que po poseen actividad alguna como compuestos ventajosamente 
activos, sin embargo, estas propiedades son intrmnsecas de las sustancias y el 
determinarlas mediante estudios bªsicos no le restituye en ninguna forma la 
novedad a las mismas. Por 10 tanto, lo que se aporta aqul es tan solo un 

� 
revelamiento de las propiedades de un compuesto que previamente se habia 
divulgado, mediante la aplicacion de tØcnicas experimentales rutinarias. 

Concluye el solicitante, senalando que: "En el caso de insistir en su posiciôn, 
solicito respetuosamente a la SIC indicar los apartes especificos en Dl que 
revelen compuestos que presentan dos grupos metilo en las posiciones 2,6 del 
anillo de piridina ubicado en la posicrón R de la fOrmula I y las instrucciones 
precisas que permitan la sintesis de dicho compuesto". (Folio 133) 

Al respecto, se reitera que al determinar las propiedades farmacolOgicas de un 
compuesto comprendido en el estado de la tØcnica no le restituye la novedad a 
dicho compuesto, ya que su actividad es una propiedad intrinseca del mismo. 

Enconsecuencia, con fundamento en 10 dispuesto en el articulo 16 de la DecisiOn 
486, se denegarâ  la patente, toda vez que a pesar de la respuesta del interesado 
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Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION Not 2 38 0 0 
Por la cual se niega una patente de invenciOn 

Rad. No PCT/06-127750 

a la notificaciOn de fondo, no cumple con el requisito de novedad, requisito 
requerido para otorgar el privilegio solicitado. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invenciOn a la creaciOn 
denominada: "PIPERAZINEDIONAS COMO, ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR 
DE OXITOCINA." 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Carlos ft Olarte, en su 
calidad de apoderado de la sociedad GLAXO GROUP LIMITED., o a quien haga 
sus veces, el contenido de la presente resolución, entregÆndole copia de la 
misma, advirtiØndole que contra ella procede el recurso de reposiciOn ante el 
Superintendente de Industria y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 
5 dIas hÆbiles siguientes. 

NOTIFIQUESE V CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C., a los 30 ABR. 2010 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E), 

Doctor. 
Canoe R. Olarte 
Diagonal 34 No. 5-28 
Bogota D.C. 
202069 
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ARLO MARCENARO JIMENEZ 
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