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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 dia 16 de
julio de 2014 con el N° 14-153713-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Abbvie
Bahamas Ltd., entr0 a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada
“COMPUESTOS ANTIVIRALES”, que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2010/038077 del 10 de junio de 2010.

SEGUNDO: Que la mencionada solicitud se presentd como una divisional de la
solicitud 11-038996-A-00000-0000, la cual fue publicada en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 644 del 15 de mayo de 2012, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12650, notificado
por fijacion en lista el 07 de octubre de 2014, se requirié a la solicitante en los
términos del articulo 45 de la Decisidén 486 de la Comision 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 Decisiéon
para la concesion de la patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14-153713-00003-
0000 del 13 de febrero de 2015, respondié oportunamente el requerimiento
formulado y presentd nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 17 que remplaza(n) las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones
efectuadas en el examen de fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio
presentado, comoquiera 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 aplicacion industrial.”

SEXTO: Que las reivindicaciones 1- 8 y 14-17 no cumplen con el requisito de nivel
inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones

6.1. Objeto de la invencién.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar
compuestos inhibidores de la sintesis de proteinas del virus de la hepatitis C. Para
resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
compuesto de formula | caracterizado por:
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6.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 11 de junio de 2009, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de la cual se invoca
prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontrd
(encontraron) el (los) siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta
solicitud:

item Documento Titulo Fecha de publicacion
D1 W02008021928 “Hepatitis C Virus Inhibitors” 21/Febrero/2008
D2 Us7141574 “Viral polymerase inhibitors” 28/Noviembre/2006

El documento D1® divulga compuestos derivados de pirrolidin-pirrol como
inhibidores de la polimerasa del virus de la hepatitis C, en cuya estructura se
encuentra un puente bifenilo entre dos sistemas de anillos pirrolidinpirrol
(Resumen; Pag. 1,lineas 6-9 y Pags. 278-279, Rv. 1).

El Documento D2® divulga compuestos heterociclicos como inhibidores de la
polimerasa del virus de la hepatitis C, en cuya estructura presentan un heterociclo
de 5 miembros como puente entre dos sistemas de anillos (Resumen y Cols. 319-

325).
6.3. Nivel Inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisién 486: “Se considerara que una
invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente
versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la
técnica”.

En el presente caso, el compuesto reclamado en la solicitud no tiene nivel
inventivo, teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a: “Un compuesto
de formula I, o una sal aceptable farmacéuticamente del mismo, en donde X=

!. www.google.com/patents/ W0O2008021928
2. www.google.com/patents/US7141574
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(...)" (Pag. 8 del radicado N° 14-153713-00003-0000).

La siguiente tabla presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas
esenciales de la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacion 1, y las
reveladas en los documentos D1y D2 que representan el estado de la técnica:

Tabla No 1
Caracteristicas esenciales D1 D4
Compuesto de formula | Compuesto de férmula | Compuesto de formula |
D (F%’stq (R, oy R°
| X
|—G (HI })n \Ht
Y—A—L.—X—L,—B—Z YA
\N
L.-L.=Enlace w
(Cols. 319-325)
X-L3-D No menciona
[: "\.JJ\ (:,
\ e
.l'u ..__;; R2:
L,=Enlace Anillo heterociclo de cinco
D=Carbociclo C3-C12 miembros con un solo
A= nitrégeno
A=
H
R
:'____\:,'” :'-'-r e | N
Sustituidos por Ra Sustituidos por R?
Ra=Halégeno R’=Halégeno
u=1
Y= Y‘/t':‘&)q sustituido por R®
o Ao . -
. ( R*= Arilo (Fenilo) sustituido
G-CRIRIN(RS)-T-Ry | Lol n con R
-G=Heterociclo de 5 miembros R ;J‘_/) R*°=tetrazol
-C(R1R2)N(Rs) - (Col. 24, lineas 16-31y
R.=R. Y=CH?2 Cols. 319-325)
R.=Hidrégeno R8=Hidrégeno
R, y Rs tomados juntos con el | Ré=Halogeno
Nitrégeno forman un m=1
heterociclo de 3 a 12 g=1
miembros sustituido por Ra R*=R°-C(0)-
Ra=Hal6geno R°=Alquilo
i (Pags. 278-279, Rv. 1)
T=-Ls-M-Ls
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R’=Hidrégeno
R°=Haldgeno

X=CH;

s=1

n=1

R*=R9-C(0)-
R%=Alquilo

(Péags. 278-279, Rv. 1)

R®=Hidrégeno

R’ y R® juntos
forman un

heterociclo de 5
miembros

R°=H
Q=Aril-alquilC1-C6
(Col. 24, lineas 16-45y
Cols. 319-325, Rv.1)

Como se dijo anteriormente, el documento D1 es considerado el estado de la
técnica cercano a la invencidén definida en la reivindicacion 1 porque divulga
compuestos derivados de pirrolidin-pirrol como inhibidores de la polimerasa del
virus de la hepatitis C, en cuya estructura se encuentra un puente bifenilo entre
dos sistemas de anillos pirrolidinpirrol.

Por su parte, el documento D2 divulga compuestos heterociclicos como
inhibidores de la polimerasa del virus de la hepatitis C, en cuya estructura
presentan un heterociclo de 5 miembros como puente entre dos sistemas de
anillos (Resumen y Cols. 319-325).

La diferencia entre el compuesto definido en la reivindicaciéon 1 y el compuesto
revelado en el documento D1 consiste que el compuesto reclamado presenta
entre sus dos anillos fenilo un puente formado por un pirrol, mientras que los
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compuestos divulgados en el documento D1 no incluyen dicho puente en entre sus
dos anillos fenilo.

No se evidencia un efecto técnico atribuible a la diferencia expuesta.

El problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: CoOmo proporcionar compuestos alternativos a partir de los
compuestos revelados en el documento D1 utiles en el tratamiento de la hepatitis
C.

Sin embargo, la inclusion de un puente formado por un pirrol entre dos sistema de
anillos dentro de las estructuras de compuestos Utiles en el tratamiento de la
hepatitis, esta divulgada en el documento D3 que ensefia compuestos utiles en el
tratamiento de la hepatitis C en cuyas estructuras incluyen un puente pirrol entre
dos sistemas de anillos (Resumen y Cols. 319-325).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, estaria
motivada a incluir entre los dos fenilos revelados en las estructuras de los
compuestos divulgados en el documento D1 un anillo pirrol de acuerdo con lo
divulgado en el documento D2, para llegar asi al objeto de la reivindicacién 1 de la
solicitud. Por lo cual, la materia reclamada se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2- 8 y 14-17 no mencionan
caracteristicas inventivas adicionales, se considera que tales reivindicaciones
tampoco tienen nivel inventivo.

La solicitante argumenta que la solicitud provee un efecto técnico inesperado
frente a las enseflanzas del documento D1 y D2, al respecto este Despacho
manifiesta que la solicitud no provee evidencia sobre el mencionado efecto, solo
define “(...). Los compuestos representativos de la presente invencion mostraron
actividades significativamente inhibidoras contra la replicacion del HCV usando los
ensayos descritos anteriormente, o ensayos similares con replicones basados en
células” (Pag. 406, Segundo Parrafo), se recuerda que el efecto no se sugiere se
prueba a través de resultados que demuestren la superioridad de éste frente a los
efectos revelados en el estado de la técnica.

SEPTIMO: Que en el presente caso la(s) reivindicacion(es) 9 a 13 cumple(n) los
requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicacion industrial de que trata el articulo
14 de la Decision 486, en consecuencia, este Despacho encuentra procedente
conceder para la(s) misma(s) la patente solicitada.

OCTAVO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el titulo de la
invencion, el cual quedara de la siguiente manera: “COMPUESTOS DERIVADOS
DE  [(BIS(2,1-PIRROLIDIN)-BIS(4,1-FENILEN))-1-FENIL-PIRROLIDIN]  UTILES
COMO INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE PROTEINAS DEL VIRUS DE LA
HEPATITIS C”.
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entré en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titulada:

“COMPUESTOS DERIVADOS DE [(BIS(2,1-PIRROLIDIN)-BIS(4,1-FENILEN))-1-
FENIL-PIRROLIDIN] UTILES COMO INHIBIDORES DE LA SINTESIS DE
PROTEINAS DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C"

Clasificacion IPC: CO7D 403/14.

Reivindicacion(es): 9 a 13 incluidas en el radicado bajo el N° 14-153713-
00003-0000.

Titular(es): ABBVIE BAHAMAS LTD.
Domicilio(s): Nassau, The Bahamas.

Inventor(es): David A. Degoey, M. Kati Warren, Charles W. Hutchins,
Pamela L. Donner, Allan C. Krueger, Christopher E. Motter, Lissa T. Nelson,
Sachin V. Patel, Mark A. Matulenko, Ryan G. Keddy, Tammie K. Jinkerson,
Douglas K. Hutchinson, Charles A. Flentge, Rolf Wagner, Clarence J. Maring,
Michael D. Tufano, David A. Betebenner, Todd W. Rockway, Dachun Liu,
John K. Pratt, Kathy Sarris, Kevin Roger Woller, Seble H. Wagaw, Jean C.
Califano , Wenke Li, John T. Randolph, Mary E. Bellizi, Yi Gao y Daniel D

Caspi.

Prioridad(es) N°: 61/186,291 Fecha: 11 de junio de 2009 Pais: US.
61/242,836 16 de septiembre de 2009 US.
61/243,596 18 de septiembre de 2009 US.

Solicitud internacional N°: PCT/US2010/038077 Fecha: 10 de junio de
2010.

Vigente desde: 10 de junio de 2010 Hasta: 10 de junio de 2010.

ARTICULO SEGUNDO: Denegar la patente de invencion solicitada para la(s)
reivindicacion(es) 1-8 y 14-17, de acuerdo con las razones expuestas en la parte
considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos
en la Decisiobn 486 de la Comision de la Comunidad Andina y en las demas
disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para
mantener vigente la patente se deberd cancelar la tasa anual de mantenimiento,
conforme lo dispone el articulo 80 de la referida norma comunitaria.
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ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s)
sociedad(es) Abbvie Bahamas Ltd., advirtiéndole(s) que contra ella procede el
recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual
podra ser interpuesto en el momento de la notificacion o dentro de los diez (10) dias

habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 18 Ago 2015

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl:LO
Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, info@castellanosyco.co

Elabor6: German Antonio Clavijo Cohen
Revis6: Jeny Paola Villate Becerra
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobd: JosE Luis LondoNo FernAndez
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