Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

REsoLuciON No: 29527
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad. PCT/09-032181

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 30 de marzo de 2009,
con el N° 09-032181-00000-0000, por la sociedad Otsuka Pharmaceutical CO., LTD., entro a
fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada “INHIBIDOR DE LA ACTIVACION DE
STAT3/5", que corresponde a la solicitud internacional PCT/JP2007/069645 del 02 de octubre
de 2007.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial
N° 608 del 30 de septiembre de 2009, sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de
terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 15420, notificado por fijacion
en lista el 04 de septiembre de 2012, se requirié a la solicitante en los términos del articulo 45 de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina para que presentara respuesta a las
observaciones de caracter técnico, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los
requisitos establecidos por esta Decisidn para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-032181-00005-0000 del 27
de diciembre de 2012, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presenté nuevas
reivindicaciones 1 a 4 que remplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera
las observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio
presentado, comoqguiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la
Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina “Los paises miembros 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 aplicacién industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 4 contenidas en los folios 345 a 348, no cumplen con el
requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencion.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar inhibidores

alternativos de la activacion de STAT3/5. Para resolver este problema técnico la solicitud en

estudio proporciona un compuesto aromatico (1) representado por la formula general o una sal
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del mismo como ingrediente activo.
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6.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 02 de octubre de 2006, que corresponde a la fecha
de presentacion de la solicitud de cual se invoca prioridad. Consultadas las fuentes de informacién con que
se cuenta, se encontro el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion*

D1 WO 2006 014012 | Aromatic compound 09/Febrero/2006

El documento D1 @ divulga (Pag. 4, linea 15) un compuesto de la férmula (1).
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6.3. Novedad.

Segun lo dispuesto en el articulo 16 de la Decision 486: “Una invencion se considerara nueva
cuando no esta comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprendera
todo lo que haya sido accesible al pdblico por una descripcién escrita u oral, utilizacion,
comercializacion o cualgquier otro medio antes de fa fecha de presentacién de la solicitud de
patente o0, en su caso, de la prioridad reconocida’”.

En el presente caso, el compuesto reclamado en la solicitud no es nuevo, teniendo en cuenta
que la reivindicacion 1 esta referida a: "Un inhibidor de fa activacién de STAT3/5, caracterizado
porque comprende un compuesto aromatico representado por fa formula general 1 o una sal def
mismo como un ingrediente activo..” (Pag. 1 del radicado N°09-032181-00005-0000)
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La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de la

1 hiip:/iworldwide.espacenet.comipublicationDetails/original Document?
CC=WO&NR=2006014012A28KC=A2&FT=D&ND=3&date=20060209&DB=EPODOC&Ilocale=en_EP
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solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 1, y las reveladas en el documento D1
que representan el estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1
| Compuesto de férmula (1) Compuesto de formula (1) (Pag. 4)
Rl /iﬁy_ﬂ R;\f\/ﬂgi
S o \X?_-Y_A M
X1: Atomo de nitrégeno X1: Atomo de nitrégeno (Pag. 4)
R1: -Z-R6 ' R1: -Z-R6 (P4g. 4)
Z: -N{R8)-B- Z: -N(RB)-B- (Pag. 4)
R6: Grupo de férmula 2 R6:
an, = @&,
—G (2) @ (P4g. 8)
R2: Atomo de hidrégeno R2: Atomo de hidrégeno (Pag. 9)
Y: O 0 N(R5) Y: O, N{R5) (Pag. %)
A: T T A: (Pag. 9)
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Las caracteristicas esenciales del compuesto de la reivindicacién 1 habian sido divulgadas

previamente en el documento D1, el cual da a conocer un compuesto de férmula general (1)
(Pag. 4).
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En donde X1 corresponde a un atomo de nitrégeno o un grupo CH=, y que presenta en su

estructura los sustituyentes R1, R2, Y-A, como se muestra en la tabla anterior,

Adicionalmente, el documento D1 da a conocer los siguientes compuestos especificos que
comparten caracteristicas técnicas con los compuestos de la invencion:
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En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en el documento D1.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 4 no mencignan alguna caracteristica que haga nueve
el compuesto de la reivindicacion 1, por lo tanto, tampeco cumplen con lo establecido en el mencionado
articulo 16 de la Decisi6n 486.

De acuerdo con los argumentos de la solicitante en donde hace referencia al uso diferente de un mismo
agente, si bien el uso del compueste de la solicitud consiste en inhibir la activacién de STAT3/5, es
oporiuno aclarar que, contrario a lo afirmado, el uso de un compuesto no hace parte de las caracteristicas
tecnicas esenciales de la invencion, de igual forma los usos y segundos usos de compuestos conacidos en
el estado de la técnica no son materia patentable segun los Art. 14 y 21 de Decisidn 486.

SEPTIMO: Que de acuerdo con la modificacién al pliego reivindicatorio se asigna un nuevo titulo, el cual
quedar& de la siguiente manera: "“DERIVADOS DE PIRIDINA INHIBIDORES DE LA ACTIVACION DE
STAT3/5"

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

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacién titulada “DERIVADOS DE PIRIDINA
INHIBIDORES DE LA ACTIVACION DE STAT3/5".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad Otsuka
Pharmaceutical CO., LTD., entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el
recurso de reposicidn, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podré ser interpuesto en el
momento de la notificacidon o dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 22 May 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIOQ,

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Doctor
GERMAN A. CUBILLOS MENDOZA.

hernandonannetti@gmail.com

Elabord: Gina Paola Duarte Beltran ¥

Revisd: Consuelo Leguizamon Leguizamon ¥
Revisé: Jose Luis Salazar Lopez ¥

Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez ¥
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