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AVISO DE NOTIFICACION IfldliStfla y Comercio 

1) CORREO CERTIFICADO S U P E R I NT E N D E N C I A 

Radicac,ón: 8-1136- -8-0 Fecha: 2010-05-04 09:50:57 
Trâmite: 11 PATENTEIYII 
Evento: 378 FASENACIONALI 
Actuación: 432 COMUNICACTOADM 
Destinatarlo: CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA Folios I 

Seæor (a) (es) 
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA 
Calle 94 A No 7A- 09 
BOGOTA D.C. 

Referencia RESOLUCION: 24086 
Fecha: 30/04/2010 
Expediente: 8-1136 
TrÆmite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
Evento: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I 
Actuación: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comethdamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
OOPiso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dIas hÆbiles 
contados a partir del envio de la presente citaciôn, en horarlo de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la 
referenda proferida dentro del expediente tramitado con el nümero de radicaciOn citado en 
eisunto. 

no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciOn se 
notificarØ por edicto, el cual se fijarâ por el tØrmino de diez (10) dIas en el Centro de 
Documentación e InformaciOn. 

Para su comodidad el texto completo de la resolución se encontrarÆ disponible en la pâgina 

web 

de la Entidad desde el dIa hÆbil siguiente al de su notificación, la cual podrÆ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pÆgina www.sic.gov.co, con el 
nimero de resolución a travØs de la opción servicios en Ilnea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso. 

Secretaria General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5,7 y 10 PBX: 5870000 
Al contester favor indique el nimero do Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 mt. 2 Tel 5880070 
radicaciOn consignado en all sticker Cat Center 6513240. Linea 01800-910165 

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



Industria y Comercio 
SUPERINTENDENCIA/ 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION 2 4 08 6 
Por la cual se resuelve un recurso de reposición 

Rad. PCT/08-001136 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legaIes en especial de las que se confirieron en el 

artIcuto 3 numeral 45 del Decreto 3523 de 2009, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante Resolución 54857 del 29 de octubre de 2009,  la 
Superintendencia de Industria y Comercio declarô abandonada una solicitud de 
patente de invenciOn. 

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta entidad el 27 de noviembre de 
2009, bajo el nümero 08-001136-00005-0000, la doctora Margarita Castellanos 
Abondano en calidad de apoderada del solicitante JAPAN TOBACCO INC., 
interpuso recurso de reposiciôn contra la decision contenida en la citada 
resoluciOn con el objeto de que se revoque y, en su lugar, se continUe con el 
râmite de la soliçitud. 

- TERCERO: Que el recurso a que hace referenda el ordinal anterior se 
fundamentO, en sintesis, de la siguiente manera: 

Manifiesta la recurrente que la 
patentabilidad en este trÆmite, 
correspond ientes, "fue radicada el 
el expediente No 07.117.580." 

Seæala a continuación: 

solicitud para que se realizara el examen de 
asi como el pago de las tasas oficiales 

7 de septiembre de 2009, por equivocaciOn, en 

"Per un error humano, la instrucciOn que correspondla al expediente de la 
referencia, fue tomada como parte de otro’expediente de patente tramitado por 
nuestra oficina. En consecuencia se presento el memorial de solicitud de examen 
de fondo, junto con su correspondiente pago dentro del expediente No 
07.117.580... 

El dla 7 de septiembre de 2009, cuando se radicO equivocadamente el memorial 
en el expediente No 07.117.580, no habiamos recibido aCm instrucciones de la 
sociedad APB PRODATA LTDA. (Solicitante dentro de tal expediente) para pedir a 
su Despacho que realizara el examen de patentabilidad de la invención Ilamada 
’PERFECCIONAMIENTO EN SISTEMA DE RECOGIMIENTO DE TARJETAS 
UTILIZABLE EN MEDIOS DE TRANS0RTE’. 

Ws tarde, el dia 26 de octubre de 2009 y dentro del trªmite de la solicitud de 
privilegio de patente para la invenciOn Ilamada ’PERFECCIONAMIENTO EN 
SISTEMA DE RECOGIMIENTO DE TARJETAS UTILIZABLE EN MEDIOS DE 
TRANSPORTE’ recibimos de la firma Tinoco, Scares & Filho Ltda.. (encargada de 
tramitar tal pptente en los paises de America Latina, y que nos confiO el trÆmite en 
Colombia) las instrucciones para solicitar a su Despacho que realizara el examen 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
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Industria y Cthnercio / 
SUPERINTEND EN C 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 2 4 0 8 6 
Por la cual se resuelve Lin recurso de reposiciOn 

Rad. PCT/08-001136 

de patentabilidad de dicha invenciOn. 

En cumplirniento de estas instrucciones, el dla 11 de noviembre de 2009 se radicO 
dentro del expediente No 07.117.580 la solicitud de examen de patentabilidad de 
la invenci6n llamada ’PERFECCIONAMIENTO EN SISTEMA DE RECOGIMIENTO 
DE TARJETAS UTILIZABLE EN MEDIOS DE TRANSPORTE’, junto con el recibo 
de pago de las tasas oficiales correspond ientes. 

Fue entonces cuando notamos que se habia presentado una doble solicitud con su 

t 
correspondiente pago en el expediente No 07.117.580, y que el primero 
correspondia a (a invenciOn Hamada COMPUESTO HETEROCICLICO’, que se 
tram ita en este caso. 

Asi pues, como podrÆ corroborar su Despacho en sus archivos, en el expediente 
No 07.117.580 se encuentran dos memoriales, uno del 7 de septiembre de 2009 
(radicado er, tal expediente por error y que realmente debla dirigirse al 08.001.136) 
y otro del 11 de noviembre de 2009 (radicado correctamente) por medio de los 
cuales se solicitó el examen de patentabilidad de la patente 
PERFECCIONAMIENTO EN SISTEMA DE RECOGIMIENTO DE TARJETAS 
UTILIZABLE EN MEDIOS DE TRANSPORTE’ y se pagaron las tasas 

� correspondientes. 

En vista de 10 anterior, solicito a su Despacho que desgiose del expediente N 
07.117.580 el memorial radicado el 7 de septiembre de 2009, junto con el 
correspondiente recio de pago y que lo archive en el expediente No. 08.001.136, a 
donde iba realmente dirigido." 

Considera por otra parte la recurrente que la publicación de  la solicitud 
correspondiente a ’COMPUESTO HETEROCICLICO’, realizada el 31 de marzo de 

t 2009, se efectuó anticipadamente y contraviniendo lo establecido en los articulos 
40 y  4 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad And ma. 

Seæala a continuaciôn: 

"En efecto, el articulo 40 establece que transcurridos dieciocho meses contados a 
partir de la fecha de la presentaciOn de (a solicitud en el pals miembro o cuando 
fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese invocado, el expediente 
tendrâ carªcter püblico y podra ser consultado, y  la oficina nacional competente 
ordenarÆ la publicación de la solicitud de conformidad con las disposiciones 
nacionales.’ Por su parte, el articulo 41 establece que una solicitud de patente no 
podrÆ ser consultada por terceros antes de transcurridos 18 meses contados 
desde la fecha de su presentaciOn, resulta IOgico concluir que su Despacho debe 
siempre publicar (as solicitudes solamente despues de transcurridos 18 meses 
desde su solicitud en Colombia, y no antes. 

La solicitud de privilegio de patente de (a invenciOn llamada ’COMPUESTO 
HETEROCICLICO’ fue solicitada en Colombia el dfa 8 de enero de 2008. AsI 
pues, solo podia haber sido publicada por su Despacho desde el 8 de Julio de 
2009, esto es, 18 meses despues de solicitada. Sin embargo, esta solicitud... fue 
publicada el 31 de marzo de 2009, cuando solamente hablan transcurrido 14 
meses desde la fecha de la solicitud..... 

Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
Web: www.sic.aov.co e-mail: infosic.Qov.co 

Bogota D.C. - Colombia 
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Industriay Colnercio 
SUP E R1 NTE N D E N C A 

REPCJBLICA DE COLOMBIA / 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

I A ri n  

RESOLUCION " L L4 U 0 U 

Por la cual se resuelve un recurso de reposición 

Rad. PCT/08-001136 

CUARTO: Que para atender lo senalado en el articulo 59 del COdigo Contencioso 
Administrativo es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas 
y las que aparezcan con motivo del recurso, en los siguientes tØrminos: 

NORMA APLICABLE 

El articulo 44 dp la Decision 486 expedida por la ComisiOn de la Comunidad 
Andina establece que: "Dentro del plazo de seis meses contados desde la 
publicaciOn de la solicitud, independientemente que se hubieren presentado 
oposiciones, el solicitante deberÆ pedir que se examine si la invenciOn es 
patentable. Los Paises Miembros podrÆn cobrar una tasa para la realizaciOn de 
este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido que 
se realice el examen, la solicitud caerÆ en abandono". 

Por su parte la Circular Unica, Titulo X, expedida por la Superintendencia de 
Industria y Comercio establece que: "Atendiendo lo establecido en la disposiciOn 

.primera transitoria de la DecisiOn 486, la necesidad de pedir la realizaciOn del 
examen de patentabilidad que se seæala en el articulo 44 de la misma DecisiOn, se 
aplicarÆ a las solicitudes de patente o demodelo de utilidad que a la fecha de 
entrada en vigencia de la referida DecisiOn no hayan sido publicadas, debiØndose 
adjuntar el comprobante de pago de la tasa respectiva". 

A su vez, el articulo 40 de la Decision 486 dispone: "Transcurridos dieciocho 
mØses contados a partir de la fecha de presentaciôn de Ia solicitud en el Pals 
Miembro 0 cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad que se hubiese 
invocado, el expediente tendrÆ carÆcter pUblico y podrÆ ser consultado, y la oficina 
nacional competente ordenarÆ la publicaciOn de Ia solicitud de conformidad con las 
disposiciones nacionales..." 

FRENTE AL CASb EN ESTUDIO 

Examinadas nuvamente las actuaciones administrativas que cursan en este 
expediente se encuentra que la solicitud se relaciona con "compuestos 
heterociclicos, y mÆs particularmente, a los compuestos heterociclicos ütiles como 
inhibidores de HSD1" (ver folio 246). 

Un recuento de las actuaciones surtidas en este expediente permite establecer 
que habiØndose presentado la solicitud de patente via PCT el 08 de enero de 
2008, la misma reivindicO prioridades, la mâs reciente de la solicitud japonesa 
2006-138252 de 17 de mayo de 2006. 

La solicitud nacional se publicO el ’31 de marzo de 2009, en la Gaceta de 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 
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Industriay Comercio 
SUPERNTEND/NC  

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 2 4 0 8 6 IX 
Por la cual se resuelve un recurso de reposiciOn 

Rad. PCT/08-001136 I 

Propiedad Industrial No 602 y, por tanto, el plazo de 6 meses para pedir el examen 
de patentabilidad a que se refiere el artIculo 44 de la Decision 486 se extendiO 
hasta el 30 de septiembre de 2009. Sin embargo, no se presentô solicitud alguna 
en tal sentido, por 10 que se declarO abandonada la solicitud. 

En efecto, como consecuencia de la no presentaciOn de la solicitud y pago de 
examen de patentabilidad, la Superintendencia de Industria y Comercio expidiO la 

t 
Resolución 54857 del 29 de octubre de 2009 mediante la cual se declara 
abandonada la solicitud de privilegio de patente de invenciôn, considerando que 
"contados seis meses desde la publicaciôn de  la solicitud en la Gaceta de Ia 
Propiedad Industrial, no se presentô petición de parte del interesado para efectuar 
el examen de fondo,..." 

Para impugnar la decisiOn adoptada expone la recurrente: "Por un error humano, 
a instrucciOn que correspondia al expediente de la referencia, fue tomada como 
parte de otro expediente de patente tramitado por nuestra oficina.’ En 
consecuencia se presentO el memorial de solicitud de examen de fondo, junto con 
su correspondiente pago dentro del expediente No 07.117.580..." (ver folio 728) 

Sea lo primero precisar que el plazo para solicitar y pagar el examen de 
patentabilidad en este caso se extendiO hasta el 30 de septiembre de 2009, 
teniendo en cuenta la fecha de publicaciOn de la solicitud. 

Examinado el memorial al que se refiere la recurrente con el fin de verificar la 
posible existencia de un error en tal sentido, se pudo establecer que dicho 
memorial radicado, el 07 de septiembre de 2009 no solo va dirigido a otro 
expediente (07-117580) sino a otra invenciOn completamente distinta a la que 
contiene el presente trÆmite administrativo y cuyo solicitante tambiØn es diferente. 

No obstante lo anterior, considera la Oficina que el memorial con nUmero 07 
117580 00003 0000 de 07 de septiembre de 2009 y radicado en el expediente 07 
117580 no cumpliria en este la finalidad esperada puesto que en dicho trÆmite la 
oportunidad para efectuar el pago se extendia hasta el 30 de noviembre de 2009, 
para cuyo fin aparece, ademÆs, en el mismo expediente (07-117580) el recibo de 
pago 09-84,192 de fecha 10 de noviembre de 2009 el cual satisfarla las exigencias 
del articulo 44 en ese caso. Es decir que si se desglosa el recibo de pago 09-
66,167 y correspondiente a peticiôn de examen de patentabilidad del expediente 
07-117580 no se verla en nada afectado el trÆmite aill adelantado. 

Ahora, por el contrario, si se asume que el recibo de pago 09-66,167 de 04 de 
septiembre de 2009 y su correspondiente escrito de peticiOn en verdad 
corresponde al expediente 08-001136 puede advertirse que cumplirla la finalidad 
del artIculo 44 citado de pedir examen de patentabilidad para una solicitud cuyo 
plazo se extiende hasta el 30 de septiembre de 2009. 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 
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Industria y Comercio 
5UPERNTENDENCIA 

REPOBLICA DE COLOMBIA , 
SUPERINTENDENCIADE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION 2 4 0 8 6 / 
Por la cual se resuelve un recurso de reposiciôn 

Rad. PCT/08-001136 

Por to anterior, considera la Oficina que es posible inferir que efectivamente se 
produjo un error por parte de la apoderada del solicitante al dejar de pedir el 
examen de patentabilidad en la oportunidad y como legalmente correspond Ia. 

En consecuencia, en aras de dar aplicaciôn al principio de buena fe que rige todas 
las actuaciones administrativas, admjte la Oficina que en este caso particular se 
ha cometido un error por parte del apoderado del solicitante que no deberia 
interferir en el normal desarrollo de la solicitud. 

Con relaciôn al argumento segün el cual "Ia publicaciOn de la solicitud 
correspondiente a ’COMPUESTO HETEROCICLICO’, realizada el 31 de marzo de 
2009, se efectuO anticipadamente y contraviniendo to establecido en los articulos 
40 y 41 de la Decision 486 de la Comisiôn de  la Comunidad Andina.", cabe 
precisar, en primer lugar, que en este caso se trata de una solicitud presentada via 
PCT la cual fue publicada internacionalmente el 14 de diciembre de 2006, esto es 
mÆs de doce meses antes de radicarse en Colombia (ver folios 1 y 28). No 
obstante lo anterior y por tratarse de una solicitud que entra a fase nacional se 
publicO una vez mÆs, en esta opprtunidad en aplicaciOn de la normativa andina, 
pues como preve el artIculo 40 de la Decision 486 "Transcurridos dieciocho meses 
contados a partir de la fecha de presentaciôn de la solicitud en el Pals Miembro 
cuando fuese el caso desde la fecha de prioridad pue se hubiese invocado, el 
expediente tendrÆ carÆcter püblico y podrÆ ser consultado, y la oficina nacional 
competente ordenarÆ la publicaciôn de la solicitud de conformidad con las 
disposiciones nacionales. .." (Subrayas de la Oficina). Se aclara, por otra parte, 
que la solicitud at entrar en fase nacional reivindicO prioridad, como se puede ver a 
folio 1 del expediente, lo cual hace que el plazo de 18 meses que menciona el 
citadb articulo 40 se haya observado a cabatidad. 

Asi las cosas, no es cierto que la publicación efectuada el 31 de marzo de 2009, 
esto es mÆs de tres aæos despuØs de Ia publicación internacional, se haya 
efectuado de manera anticipada o contraviniendo la normativa aplicable. 
Adicionalmente, vale tener en cuenta que la prioridad reivindicada mÆs reciente 
data de 17 de mayo de 2006. 

Por lo anteriormente expuesto, encuentra’ Ia Oficina que es del caso revocar la 
decision adoptada, previo desglose del memorial 07-117580-00003-0000 y 
anexiOn a este expediente, y disponer la continuaciOn del trÆmite. 

RESUELVE 

Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 
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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 W 2 4 0 8 6 
Por la cual se resuelve un recurso de reposiciOn 

Rad. PCT/08-001136 

ARTICULO PRIMERO: Revocar la decisiOn contenida en la ResoluciOn 54857 del 
29 de octubre de 2009, por medio de la cual se declarO abandonada una solicitud 
de patente de invenciOn. 

ARTICULO SEGUNDO: Desglosar el memorial 07-117580-00003-0000 del 
expediente 07-117580 y anexarlo a este expediente. 

ARTICULO TERCERO: Disponer la continuación del trÆmite, previa aplicaciOn a 
este expediente del valor pagado segUn recibo 09-66,167 de fecha 04 de 
septiembre de 2009 por concepto de examen de patentabilidad. Enviar el 
expediente a la DirecciOn de Nuevas Creaciones para efectos de practicar el 
examen de patentabilidad. 

ARTICULO CUARTO: Notificar personalmente el contenido de la presente 
resoluciOn a la doctora Margarita Castellanos A., en su calidad de apoderada del 
solicitante, entregândole copia de la misma, advirtiØndole que contra ella no 
procede recursoalguno por encontrarse agotada la via gubernativa. 

61 

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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO (E), 

Doctora 
Margarita Castellanos Abondano 
Calle 94 A No 7 A - 09 

otªD.C. 

F. I

VVV\ 
UJAbARLOCENARO JIMENEZ 
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Industria y Comercio / 
SU PER INTENDENCIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION 5 

Per la cual se declara abandonada una solicitud 

Rad. PCT/08-01136 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO 
en ejerccio 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 la solicitud de patente de invención titulada "CICLOPROPIL PIRROLIDINAS 
PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES DE TIPO GLUCOCORTICOIDE", que 
corresponde a la solicitud internacional PCT/JP 2006/311975 de fecha 08 de junio del 2006, 
fue radicada en esta Superintendencia el 08 de enero del 2008 bajo el nümero 08-001136-
00000-0000, para que se dØ comienzo a la fase nacional en virtud del Tratado de 
CooperaciOn en Materia de Patentes (PCT). 

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en Ia Gaceta de la Propiedad 
Industrial NO 602 del 31 de marzo del 2009. 

TERCERO: Que el articulo 44 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, 
establece que: "Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicaciOn de la 
solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante deberÆ 
pedir que se examine si/a invenciOn es patentable. Los Paises Miembros podrÆn cobrar una 
tasa para la realizaciOn de este examen. Si transcurnera dicho plazo sin que el solicitante 
hub/era ped/do que se real/ce el examen, la solicitud caerÆ en abandono". 

CUARTO: Que contados seis meses desde la publicación en la Gaceta de la Propiedad 
Industrial, no se presentó peticiOn de parte del interesado para efectuar el examen de 
fondo, razón por la cual se considera abandonada la solicitud en los tØrminos del 
mencionado articulo 44. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Declarar abandonada la solicitud de privilegio de patente de 
invenciOn que entrO en fase nacional en virtud del Tratado de CooperaciOn en Materia de 
Patentes (PCT), de acuerdo con las razones expuestas en la parte considerativa de la 
presente resoluciOn. 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000 

Fax: 5870284. Linea 018000-910165 
Web: www.sic.Qov.co e-mail: infosic.gov. Co 

Bogota D.C. - Colombia 



Industriay Comercio 
SUPERINTENDENCIA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

RESOLUCION H ’ 7 

Por la cual se declara abandonada una solicitud 

Rad. PCT/08-01136 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolución a la 
doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderado de JAPAN 
TOBACCO INC., o a quien haga sus veces, entregandole copia de la misma, advirtlØndole 
que contra ella procede el recurso de reposición interpuesto ante el Superintendente de 
Industria y Comercio, al momento de la notificación  o dentro de los 5 dIas hÆbi(es siguientes 
aella. 

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

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA V COMERCIO, 

Doctora 
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO 

.CaUe 94 A No. 7A-09 
,ogotÆ D.C. 

GU AVO VALBUE A QUINONES 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO ’f i 
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 

2020 

Abogada 
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO 

ASUNTO 
Radicaciôn 
Trªmite 
Evento 
Actuaciôn 
Oficlo 
Folios 

Patente de InvenciOn 

Via Nacional 
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Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el ArtIculo 45 
de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se comunica: 

1. Documentos estudiados 

DescripciOn: 
Reivindicaciones 
Prioridad: 

2. AnÆltsis de la Prioridad 

Folios 246 a 655 
Folios 656 a 715 
JP2005168901 
US60/692,039 
J P2006-027097 
US601772 734 
JP2006-1 38252 

8/Enero/2008 
1 8/Enero/2008 
08 de Junio de 2005 
17de Junio de 2005 
03de Febrero de 2006 
13 de Febrero de 2006 
17de Mayo.2006 

Se acepta la reivindicaciôn de Prioridad porque: 
Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486). 
Y su contenido tØcnico corresponde con el de la prioridad reivindicada. 

3. Objeto do la invenciôn 

Titulo de la solicitud: "Compuestos heterociclicos." 

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de suministrar compuestos 
alternativos derivados de pirazol amida, con grupos pirrolidina y piperidina, ütiles 
como inhibidores de HSDI (enzima de conversiOn deshidrogenasa tipo 1), usados en 
el tratamiento de enfermedades metabOlicas. 

Para resolver este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona los 
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compuestos del tipo formula I, su mØtodo de fabncación y composiciones 
farmacØuticas que 10 contienen. 

R rly?N-OA 

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificaciôn lnternacional de 
Patentes (CIP): A61 K31/454; A61 K31/4545; A61 K31/506; A61 K45/00; A61 P3/04; 
A61 P3/06 

4. Excepción a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal d) 

El objeto de las reivindicaciones 16-19, 27,29,34,36,41 noes patentable de acuerdo 
con el Art citado. 

S. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y21 D 486) 

El uso de las reivindicaciones 20 - 22, 25-26,30-33 y 35 no es patentable, de 
acuerdo con el Art 14. 

6. De la Solicitud de Patente 

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT) 

Las reivindicaciones 1-14 no son concisas dado que el tØrmino "sales", no 
especifican con exactitud los compuestos a los cuales se refiere. Se sugiere aclarar 
cuÆles son los compuestos en forma de sales que desea reivindicar. 

La reivindicaciOn I no es clara ya que existen radicales como heterociclo, monociclo 
y cicloalquilo que son grupos funcionales y deben ser definidos en tØrminos de la 
especie quimica. 

’ La reivindicación 23 no es clara ya que una composiciOn no se define en tØrminos de 
la función si no en tØrminos de las especies quimicas que se combinan. Se sugiere 
definir de forma especIfica, cuales son las especies qulmicas que desea combinar. 

Tat y como estÆn, (as reivindicaciones 37-44 no estÆn relacionadas con ningün 
compuesto de la reivindicaciôn 1. Para estas reivindicaciones (37-44) se recomienda 
crear (a correspondiente dependencia. 

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias. 

Descripción (Art 28 D 486) 

La Descripciôn no es clara ya que los resultados de 1050 segUn el folio 652 son 
dados como porcentaje, pero (a tabla de resultados que se anexa no trae los 
resultados de esta manera. Se sugiere hacer la conversion de unidades, at Sistema 
Internacional. 

7. Determinación del Estado de (a TØcnica 
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El estado de la tØcnica se determinO con base en la fecha de presentaciOn la 
solicitud de prioridad: 08 de Junio de 2006 y se encontraron los siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicftud: 

Item Documento TItulo Fecha de PublicaciOn 
Dl WO 2004089470 Pharmaceutical use of 

substituted amides 
21 de Octubre de 2004 

Dl http://woridwide.espacenet.com/publicationDetails/bibiio?DB=EPODOC&adjacent=true&iocale=en_ 
EP&FTD&date=2004 1021 &CC=WO&NR=2004089470A2&KC=A2. divulga derivados de pirazol amida 
(Pag, 47compuesto lily reivindicaciOn 1 fOrmula 1) Utilescomo inhibidoresde HSD1(Resumen usados 
en el tratamiento de enfermedades metabOlicas y con actividad inhibidores de HSD1 descrita en 
tØrminos de 1050 (Pag 164). 

6. AnÆlisis de Patentabilidad (Art 14 D486) 

Nivel Inventivo (Art18 D486) 

0 La reivindicación I consiste en compuestos de formula I derivados de pirazol amida. 

16 

Caractorstcas esenciaIe Dl 

R n,’ -CA X I ki� 
A 

IN 

A puede ser: Corresponde a Ri que es aril, heteroaril 
Grupo heteroôiclo, monociclo saturado que contierie , pero no describe heterociclo 
nitrOgeno  
R2 puede ser: Corresponde a R2 

y 

describe arilo Cl-
Arilo sustituido C6 
R2 puede ser: Corresponde a R2 

y 

describe 
Heteroarilo sustituido heteroariloarilo sustituido 

R3 puede ser: Corresponde a R3 
y 

no describe H, R3 
H puede ser cicloalguilo 
R4 puede ser Corresponde a R4 que es Aiquilo C1 -C6 
Alqpiio Cl-C6 opcionalmente sustituido opcionaimente sustituido 
X puede ser: No describe X 
N  
X puede ser: No describe CR7 
CR7  

El documento DI, considerado el estado de la tØcnica mÆs cercano a la invención 
definida en la reivindicaciôn 1, divulga derivados de pirazol amida (Fag. 47 
compuesto lii y reivindicación 1 formula 1) Utiles como inhibidores de 
HSD1(Resumen), usados en el tratamiento de enfermedades metabOlicas y con 
actividad inhibidores de HSD1 descrita en tØrminos de IC50 (Fag. 164). 

La diferenciaentre la invenciôn, definida en la reivindicación 1, y los compuestos de 
Dl consiste en el anillo A ( anillo que contiene nitrogeno) y X. 

No existe evidencia de un efecto tØcnico inesperado derivado de (a inclusion del 
anillo A y X, ya que no se observa en los resultados de actividad una mejora en la 
eficacia. 
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For Ic tanto, el Problema tØcnico objetivo a resolver es: cómo modificar los derivados 
de pirazol amida conocidos segUn Dl para obtenercompuestos alternativos usados 
en el tratamiento de enfermedades metabOlicas y con actividad inhibidores de HSD1. 

Dl describe una manera de solucionar el problema tØcnico, mediante compuestos 
derivados de pirazol amida (PÆg. 47 compuesto Ill y reivindicación I fOrmula 1) ütiles 
como inhibidores de HSD1(Resumen), usados en el tratamiento de enfermedades 
metabólicas y con actividad inhibidores de HSD1 

En consecuencia, al no existir evidencia de un efecto tØcnico inesperado derivado 
de la inclusion de los grupos A y X en el anillo, se considera que la materia 
reivindicada no tiene nivel inventivo. 

La reivindicación 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), 
Y no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18) 

8. Conclusion 

4 Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estÆn afectados asI: 

Item L Documento I Reivindicaclones afectadas itq_qqe  
Dl 1 W02004089470 1-15 Nivel inventivo 

En cumplimiento del articulo 45 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de sesenta (60) dias 
contados a partir de la fecha de notificaciOn de la presente comunicación. En caso 
de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 Sj a pesar de la respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesiOn, se denegarÆ la patente. 

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en et numeral 5.2, literal e), del 
capItulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001. 

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ 
Director de Nuevas Creaciones (C) 

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha 

2 8 OCT. 2011 

Elaborado por: Johanna Garcia 
Revisado por: Consuelo Leguizamon 
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