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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLUCION NO: 19440
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/07-100911

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 27 de
septiembre de 2007 con el N° 07-100911-00000-0000, por la sociedad Abbott
Laboratories., a traves de apoderado, entro a fase nacional fa solicitud de patente
de invencion titulada “COMPOSICION DE AMINO ACIDO PARA MEJORAR LA
TOLERANCIA A LA GLUCOSA", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2006/010468 del 21 de marzo de 2006.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el articulo 39
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en concordancia con
el Tratado de Cooperacion en materia de patentes (PCT), el reglamento y la
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordené publicar
el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de ta Comision de fa Comunidad
Andina, se requirié a la solicitante mediante Oficio N° 17503, notificado el 01 de
noviembre de 2011, para gue se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la
solicitud, en cuanto a la carencia de nivel inventivo, conforme lo establece el
articulo 18 de la Decision 486 anteriormente mencionada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-100911-00005-
0000 del 06 de febrero de 2012, respondid oportunamente el requerimiento
formulado, y presentd nuevas reivindicaciones 1 a 17 (FIs. 117 a 120) que
reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las
observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptd el nuevo capitulo
reivindicatorio presentado, como quiera que se ajusta a las prescripciones
contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisidén 486 expedida
por la Comisién de la Comunidad Andina se 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 aplicacion industrial”,

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 17 contenidas en los folios 117 a 120, no
cumplen con el requisitc de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las
siguientes consideraciones;
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6.1. Objeto de la invencién.

El objeto de la invencidn consiste en dar solucion a la necesidad de suministrar
composiciones (tiles para tratar la diabetes sin las limitaciones de efectos
secundarios limitantes, siendo apropiadas para individuos no diabéticos. Para
solucionar este problema, la solicitud estudiada proporciona composiciones que
comprenden isoleucina, leucina, valina, cisteina y metionina en relaciones de peso
especificas, utiles en el tratamiento de individuos que sufren tolerancia a la
glucosa deteriorada o diabetes.

6.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de marzo de 2005, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron |0s
siguientes documentos anteriores a la fecha de reivindicacion de prioridad,
relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

ltem Documento Titulo Fecha de Publicacién
Nutrition composition for 11/enero/1983
o 154368204 pediatrics
Nutritional composition -
D2 UsSs5132113 containing essential amino 21/julio/1992
acids

El documento D1 divulga (abstract) una composicion de uso pediatrico con
aminoacidos especificos y en cantidades especificas.

El documento D2 divulga una composicion de aminoacidos esenciales con
cantidades relativas de uno a otro componente y puede contener carbohidratos,
Acidos grasos esenciales, vitaminas y minerales (Columna 6, renglones 21 - 37).

6.4. Nivel inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina: "Se considerara que una invencién tiene nivel inventivo, si
para una persona del oficio normalmente versada en la materia tecnica
correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado
de manera evidente del estado de la técnica”.
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En el presente caso, la composicidn reclamada en la solicitud no posee nivel
inventivo, teniendo en cuenta que en la reivindicacion 1 se reclama una
“composicion para el tratamiento de individuos que sufren diabetes o tolerancia a
la glucosa deteriorada, que comprende isoleucina, feucina, valina, cisteina y
metionina, la composicion tiene relaciones de peso de isoleucina a leucina,
isoleucina a valina, isoleucina a cisteina e isoleucina a metionina
independientemente al menos aproximadamente 10:1".(Fl. 117).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de {a solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1 de la
solicitud, y las reveladas en los documentos D1 y D2, que representan el estado
de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2

Composicién para el tratamiento de Composicion de

Composicion de uso

individuos que sufren diabetes o ediAtrico aminoacidos esenciales
tolerancia a la glucosa deteriorada P

Isoleucina Isoleucina Isoleucina

Leucina Leucina Leucina

Valina Valina Valina

Cisteina Cistelna No se menciona
Metionina Metionina Metionina

Relaciones de peso de isgleucina a No se menciong No se menciona

leucing, isoteucina a valina, isoleucina a
cisteina e isoleucina a metionina
independientemente de al menos
aproximadamente 10:1

Realizada la comparacién anterior, se ha podido establecer que la diferencia entre
la invencién, definida en la reivindicacion 1 y las composiciones de los
documentos D1 y D2, consiste en que en dichos documentos no mencionan
especificamente las relaciones de pesoc de isoleucina al resto de componentes de
la composicién. Adicionalmente, el documento D2 difiere en gue la composicion no
refiere la presencia de cisteina

Asi mismo, el efecto que logra incluir relaciones de peso de isoleucina al resto de
componentes de la composicion, es la disminucién de la glucosa en sangre en
ratas con relacion a un control. Por o tanto, el problema técnico que se pretende
resolver en esta invencion se puede formular asi: “como modificar la composicion
conocida en D1 para conseguir la disminucion de la glucosa en sangre?”,

Sin embargo, la persona del oficio medianamente versada en la materia inferiria
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que, si la composicién de 4 amincacidos se utiliza en desordenes metabdlicos, tal
como lo ensefia D2, la composicion de 5 aminoacidos divulgada en D1 también
seria efectiva sobre desordenes metabdlicos como la diabetes, segin el
conocimiento previo del técnico de que los aminoacidas libres, como la isoleucina,
leucina o valina, de manera individual presentan un efecto hipoglicemiante (Doi, M.
Iscleucine, a potent plasma glucose-lowering amino acid, stimulates glucose
uptake in C2C12 myotubes. Biochemical and Biophysical Research
Communications, 312 (2003) 1111-1117). Por lo cual se considera obvia.

Ahora bien, aunque la anterioridad D1 expuesta precedentemente, menciona
composiciones nutricionales de uso pediatrico, se debe considerar que dicha
anterioridad si menciona la combinacidn de aminoacidos dentro de una
composicién y el uso dado a dicha composicién es indiferente en el andlisis de
patentabilidad de la presente solicitud, puesto que el articulo 21 de la Decisién 486
establece “Los productos 0 procedimientos ya patentados, comprendidos en el
estado de /a técnica, de conformidad con el articulo 16 de la presente Decision, no
seran objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originalmente comprendido por la patente inicial”.

Adicionalmente, una persona medianamente versada en la materia estaria
motivada a realizar la combinacién de los documentos D1 y D2, logrando la
combinacién de 5 aminoacidos en la proporciéon dada, porque por su conocimiento
previo, sabe que los aminoacidos libres como la isoleucina, leucina o valina, de
manera individual presentan un efecto hipoglicemiante {Doi, M. Isoleucine, a
potent plasma glucose-lowering amino acid, stimulates glucose uptake in C2C12
myotubes. Biochemical and Biophysical Research Communications, 312 (2003)
1111-1117).

Por lo tanto, se reitera que la composicion objeto de la invencién no presenta nivel
inventivo, por cuanto la persona versada en la materia, al combinar los
documentos D1 y D2, y considerando sus conocimientos previos, llegaria al objeto
reivindicado.

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no
desvirtian de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacion titulada
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“COMPOSICION DE AMINO ACIDO PARA MEJORAR LA TOLERANCIA A LA
GLUCOSA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resolucion a la doctora Alicia Lloreda Ricaurte, en su calidad de apoderada de
Abbott Laboratories, o a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma y
advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicidn, ante el
Superintendente de Industria y Comercio, el cual podrd ser interpuesto en el
momento de la notificacién o dentro de los 5 dias héabiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 29 Mar 2012

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

{

JOSE MIGUEL DE LAICALYE RESTREPO

Doctora

ALICIA LLOREDA RICAURTE
Calle 72 N° 5 - 83, Piso 5.
Bogota D.C.

Elaboré: Maria Del Pilar Obando PatifNo *
Revis6: Ana Delia Pinzon Garcia ™
Revisd: Carlos Daniel Lemus Girakdo ™
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez *
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