Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

REsoLUCION N0:88065
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/09-112458

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 43770 del 30 de julio de 2013, la
Superintendencia de Industria y Comercio denego patente de invencion a la creacion
denominada: “COMPUESTOS PIRAZOL [3,4e] DIAZEPIN-6-ONA SUSTITUIDOS QUE
PRESENTAN ACTIVIDAD ANTIBACTERIANA Y SU PREPARACION”, con fundamento
en los articulos 16 y 18 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, al
estimar que la invencion en estudio no cumplié con los requisitos de novedad y nivel
inventivo.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 13 de septiembre de
2013 con el No. 09-112458-00010-0000, encontrandose dentro del término establecido
para el efecto, la sociedad NOVEXEL, interpuso recurso de reposicion contra la citada
Resolucién, con fundamento en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta respecto a la invencion que “...la materia objeto de la
solicitud de mi mandante constituye una seleccion de los compuestos divulgados en la
solicitud de patente WO 02/100860, correspondiente a la solicitud US2005245505 y por
lo tanto el examen de patentabilidad debe realizarse teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos por el Despacho para tal fin. A saber: (i) que la seleccion no
esta descrita explicitamente en algun antecedente del estado de la técnica, (ii) que se
aleje de los extremos de los rangos y los ejemplos del estado de la técnica, y (iii) exhiba
un efecto técnico inesperado.”

Frente al nivel inventivo de la invencion sefala que: “...el caracter especifico de la
seleccion de compuestos reivindicados es el grupo -(CH2)n-NHR. Este grupo fue
cubierto de una manera general en D1 pero ni un solo ejemplo fue proporcionado en
dicha anterioridad, asi como tampoco hubo alguna sugerencia o ensefianza especifica
al respecto (...) no hay ninguna sugerencia que indique los efectos ventajosos de
seleccionar los grupos especificos para obtener nuevos compuestos con una gran
actividad sobre las bacterias patégenas especificas (...) la seleccion de los compuestos
obtenidos por mi mandante, al ser comparados con los compuestos mas cercanos de la
misma solicitud basica, incluyendo el primer compuesto citado por el examinador
(compuesto de ex 19), tienen una actividad demostrada superior de al menos mas de

250 veces en la Pseudomonas aeruqinosa patoégena...”

Respecto de la novedad de la invencion manifiesta que frente al instructivo de la SIC,
como Europa y en Estados Unidos: “..es bien establecido que los procedimientos
analogos son patentables en la medida en que proporcionan un producto nuevo e
inventivo (...) toda vez que el procedimiento reivindicado en las reivindicaciones 1 a 4
da como resultado compuestos novedosos e inventivos, se reconoce la novedad del
procedimiento reivindicado...”
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Finalmente, sefiala que este Despacho: “...desconocié y desestimé abruptamente la
Opinion Escrita expedida por la Oficina Europea de Patentes (Written Opinion of the
International Searching Authority- PCT/ISA/237), la cual reconoce la novedad y el nivel
inventivo de la invencion de mi representada a la luz de las anterioridades citadas D1 y
D2...”

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

Frente al examen de patentabilidad de la decision objeto de recurso se encuentra que
se realizé conforme a los lineamientos que la recurrente menciona, aun teniendo en
cuenta de que se trate de una patente de seleccion. Tal como se encuentra en la
decision recurrida, la invencién no cumple con el requisito de nivel inventivo porque la
seleccion esta descrita explicitamente en un antecedente del estado de la técnica.
Como bien lo sefala la recurrente el documento D1 no es el que sefala que el radical
R1 corresponda a -(CH2)n-NHR, donde R sea alquilo C;.3, sin embargo, el documento
D2, que complementa las ensefianzas de la anterioridad D1, ensefia que los
compuestos pirazol [3,4e] diazepin-6-ona en la posicion R1 de la invencion pueden
estar sustituidos por un grupo -(CH2)n-NHR, donde R es alquilo C:3 Yy que estos
compuestos tienen actividad antibacteriana (Col. 71). Es por este motivo que la persona
del oficio normalmente versada en la materia emplearia el sustituyente -(CH2)n-NHR,
donde R es alquilo Ci.3, sugerido en D2, en la posicion R1 de los compuestos de la
anterioridad D1, con la expectativa de obtener compuestos con actividad antibacteriana,
sin necesidad de emplear actividad inventiva.

Ahora bien, frente al presunto efecto técnico superior frente a los compuestos de D1, se
reitera que estando la sugerencia en el estado del arte para que la persona del oficio
normalmente versada en la materia realice la sustitucion del radical R1 de los
compuestos de D1, por el radical R1 sugerido en D2, la determinacion de la actividad
antibacteriana de los compuestos obtenidos hace parte del trabajo de rutina de la
persona del oficio normalmente versada en la materia, y teniendo en cuenta que las
anterioridades refieren amplio espectro antibacterial de los compuestos que desarrollan,
la persona del oficio encontrard razonable probar los compuestos obtenidos en
diferentes bacterias, por ejemplo Pseudomona aeruqginosa. Por lo tanto, no se puede
afirmar que el efecto técnico de la invencién sea superior o sorprendente frente a los
compuestos del estado del arte, mucho menos cuando el desarrollo de los compuestos
de la invencién ya se sugeria en el arte previo.

Con base en lo anterior se encuentra que el Examinador acierta al momento de afectar
la novedad de la invencion, referida al proceso de obtencidn de los compuestos de la
misma, porque aunado al hecho de que la anterioridad D1 divulga todas y cada una de
las caracteristicas esenciales de la invencion definida en la reivindicaciones 5 a 9,
aspecto no controvertido en el presente recurso, los compuestos que proporciona la
invencion no son inventivos tal como se demostré anteriormente.

Finalmente, frente a la opinion escrita de la entidad extranjera mencionada por la
recurrente, cabe indicar que imperan, en materia de patentes, los principios de
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territorialidad, autonomia e independencia, siendo cada pais autonomo e independiente
al momento de conceder o denegar un privilegio de patente de invencion, en virtud de
sus propios analisis, examenes de patentabilidad, el caso particular y la normatividad
aplicable.

Por lo anteriormente expuesto, se reitera que el objeto de la solicitud en estudio no
cumple con los requisitos de patentabilidad legalmente previstos, especificamente los
de novedad y nivel inventivo en consecuencia, no se halla mérito para revocar la
decision impugnada.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucién No. 43770 del
30 de julio de 2013, por medio de la cual se denegd una patente de invencion.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad

NOVEXEL, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no procede
recurso alguno, por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 27 Dic 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__‘LCJ
Doctor(a)

MAURICIO PATINO BONNET
PATMARKS@PRIETOCARRIZOSA.COM.CO
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