Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESOLUCION N0:42971
Por la cual se rechaza una divisién de solicitud

Rad. PCT/14-134384

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 la solicitante mediante escrito radicado en esta Superintendencia bajo el
N° 14-134384-00000-0000 del 20 de junio de 2014, la(s) sociedad(es) ABBOTT GMBH &
CO. KG y ABBVIE INC., presentaron division de la solicitud originalmente presentada,
referenciada mediante escrito radicado bajo N° 11-167060-00010-0000.

SEGUNDO: Que de acuerdo con lo previsto en el articulo 36 de la Decision 486 es posible
dividir la solicitud en cualquier momento del trdmite siempre y cuando no implique una
ampliacion de la divulgacion comprendida en la solicitud inicial.

TERCERO: Que en este caso la division de la solicitud propuesta no procede comoquiera
que la solicitud fraccionaria contiene la misma materia de la solicitud inicial, escrito
radicado bajo el N° 11-167060-00000-0000 y en consecuencia carece de objeto un
nuevo estudio de patentabilidad, tal y como se evidencia en la siguiente tabla
comparativa:

Caracteristica esenciales reivindicacion 1 del Caracteristica esenciales reivindicacion 1 del
radicado N° 11-167060-00000-0000 radicado N° 14-134384-00000-0000

Un compuesto de carboxamida de férmula (I):
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Endonde =--=- indica una union simple o, si R*se encuentra ausente, indica una
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R'  es hidrdgeno, G, Co-alquilo, Cg-Cagalquenilo, CCsg-alquinilo, donde los
ﬁll':mosfi_ radicales mencionados pueden estar parcial o totalmente
. halogenados y/o tener 1, 203 sustituyentes R',

Ca-Ci-cicloalquile, Cs-Cr-cicloalquil-C,-Cy-alquilo, donde un grupe CH, en la

porcidn cicloalquilo-de los ﬂ\timos_dohs'.r'adicales mencionados puede

reemplazarse por O, NH, 0 §, o dc's.étgmns de C adyacentes puaden formar

una unién doble, donde la porcign cicloalquilo ademds puede tener 1, 2, 30 4

radicales R'®, BT

arilo, hetarilo, aril-C-Cg-alquilo, aril-Ca-Ce-alquenilo, hetaril-C,-Cy-alquilo o

hetaril-C-Cs-alguenilo, donde los grupes arilo y hetarilo en los Jltimos 6

radicalés mencionados pueden no estar sustituidos o llevar1,2, 304

radicales R’ icénticos o diferentes; donde

A" 58 selecciona en forma independiente entre si entre OH, SH, COOH,
CN, OCH,COO0H, C1-Ce-alcoxi, C,:Ce-haloalcoxi, C3-Cr-cicloalquiloxi, C.-
Ce-alquillio, C,-Cy-haioalquiltio, COOR®, CONR¥R™, SO.NRZR™, -

) NR™-80,-R*, NR¥-CO-R™, §0,-R* y NR™R",

R™  sé sslecciona en forma independiente entre sf entre OH, SH, COOH,
CN, OCGH,COOH, haldgeno, fefilo que tiene opeianalmente 1, 20 3
susﬁluyel:n_es R ' _.

CCgalquilo, Cy-Ce-alcoxi, Cy-Ce-alquiltio, donde las porciones alquilo

- enlos diimos 3 sustituyentes encionatos pueden estar parcial o
totalmente halogenéda'5 yfo tener 1, 2 o 3 sustituyentes R,
COOR'', CONR™A™, SO,NR™R™, NR™.S0,-R*, NR.CO-R*, S0,-A*
¥ NRERET, | ’

" ademas |os radicales R™ puadenltorrnar juntos un grupo C,-Cs-alquileno,

o 2 radicales R™ unidos a &tomos de C de cicloalquilo adyacentes
‘también pueden formar junto con los dtomos de carbono a los cuales

estan unidos un anillo benceno;

R™ - s& selecciona en._forma inde_pahﬂfgnhe entre si entre OH, SH, halégeno,
NO;, NHz, CN; COOH, QCH,COOH, C,-Ce-alquilo, C,-Cyalcaxi, Cy-Ce-
aleoxi-C,-Ca-alquilo, CrC@-’ﬂ“‘“}Ui‘“iO, donde las porcionas alquilo en los

- itimos 4 susiituyentés menciﬁ'nados pueden estar parcial o totalmente
halogenadas y/o tener 1, 2 o 3 sustituyentes R™,
Cs-Crcicloalquilo, Cs-Cr-cicloalquil-Cy-Cy-alquilo, Cs-Cr-cicloalquiloxi,
donde la porcién cicloalquilo de tos Uttimos tres radicales mencionados
pllede tener1,2,304 .radicales R™ ydonde 1 0 2 grupos CHz enla
~ porcién cicloalquilo pueden reémiplazarse por O, NH 6 S,
arilo, hetarilo, O-arilo, Ucﬁe-a.ma;donde los Ultimos tres radicales
I mencionados no estan ws;mi.ﬂdus en |a porcién arilo o pueden flevar 1,
2,3 04 radicales R,
COOFF‘, CONR™R™, S0,NR™R™, NR**-80,-R* NR"-CO-R™, S0,-R*,
- -{CHa)-NR*F” conp =0,1, 2, 3,4, 506y
O-(CHA.-NR*RET cona= 2. 3, 4. 5 0 6 donde

R

es hidrogeno, C;-Cye-alquilo, C,-Cye-alquenilo, C,-Cyp-alquinilo, donde los

Ultimos 3 radicales mencionados pueden estar parcial o totalmente

halogenados y/o tener 1, 2 o 3 sustituyentes R™2,

C,-Cy-cicloalquilo, Cs-C;-cicloalquil-Cs-Ca-alquilo, donde un grupo CH, en la

porcion cicloalquilo de los Ultimos dos radicales mencionados puede

reemplazarse por O, NH, 0 S, o dos atomos de C adyacentes pueden formar

una unién doble, donde la porcion cicloalquilo ademas puede tener 1,2, 30 4

radicales R™,

arilo, hetarilo, aril-C;-Cg-alquilo, aril-Co-Ce-alquenilo, hetaril-C;-Cy-alquilc o

hetaril-C,-Ce-alquenilo, donde los grupos arilo y hetarilo en los ditimos 6

radicales mencionados pueden no estar sustituidos o llevar 1, 2, 3 0 4

radicales R'® idénticos o diferentes; donde

R™  se selecciona e'n forma independiente entre si entre OH, SH, COOH,
CN, OCH,COOH, C;-Cs-alcoxi, Ci-Cs-haloalcoxi, Ca-Co-cicloalquiloxi, Cs-
Cs-alquiltio, Ci-Cs-haloalquiltio, COOR®, CONR¥®R®, SO,NR¥R¥, -
NR®-80,-R*, NR*-CO-R™, S0O,-R* y NR*R*’;

R™ se selecciona en forma independiente entre si entre OH, SH, COOH,
CN, OCH,COOQH, halégeno, fenilo que tiene opcionalmente 1, 2 0 3
sustituyentes R,

Cy-Ce-alquilo, C;-Cg-alcoxi, Cy-Ce-alquiltio, donde las porciones alquilo

en los Ultimos 3 sustituyentes mencionados pueden estar parcial o

totalmente halogenadas y/o tener 1, 2 o 3 sustituyentes R,

COOR®', CONR™R™, S0NR**R®, NR®-50,-R>, NR?-CO-R*, SO,-R*

y NRDSRW,

acemas los radicales R'® pueden formar juntos un grupo C;-C;-alquileno,

0 2 radicales R unidos a &tomos de C de cicloalquilo adyacentes
también pueden formar junto con los atomos de carbono a los cuales

estan unidos un anillo benceno;

R'®  se selecciona en forma independiente entre si entre OH, SH, halégeno,

NO,, NH,, CN, COOH, OCH,COOH, C;-Ce-alquilo, C;-Ce-alcoxi, Cs-Ce-
alcoxi-C4-Cq-alquilo, C4-Ce-alquiltio, donde las porciones alquilo en los
dltimos 4 sustituyentes mencionados pueden estar parcial o totaimente
halogenadas y/o tener 1, 2 o 3 sustituyentes R',

C,-Cr-cicloalquilo, Cs-Cs-cicloalquil-Cy-Cy-alquilo,  Cs-Ci-cicloalguiloxi,
donde la porcién cicloalquilo de los Ultimos tres radicales mencionados
puede tener 1, 2, 3 o 4 radicales R™, y donde 1 o 2 grupos CH, en la
porcion cicloalquilo pueden reemplazarse por O, NH o S,

arilo, hetarilo, O-arilo, O-CH.-arilo, donde los Ultimos tres radicales
mencionados no estan sustituides en la porcién arilo o pueden lievar 1,
2,30 4 radicales R™,

COOR®, CONR®R®, SO;NR?R™, NR®-50,-R* NR®-CO-R®, S0,-R%,
~(CHp)-NR®R conp=0,1,2,3,4,506y

0-(CH,)eNR®R” conq = 2, 3, 4, 5 0 6; donde

R? es heteroarilo que puede no estar sustituido o llevar 1, 2, 3 o 4 radicales R* R®  es hetarilo, el cual no esta sustituido o lleva 1, 2, 3 o 4 radicales R® iguales o
iguales o diferentes, done diferentes. dond
R®tiene uno de los siguientes significados indicados para R*; irerentes, donde
R® . tiene uno de los significados indicados para R'%;
R* . es H, C,-Ce-alquilo, Ci-Ce-alcoxi, C-Ce-alquenilo, Cs-Ce-cicloalquilo, Cs-Ce- R® es H, Ci-Cealquilo, C;-Ce-alcoxi, -Co-Ce-alquenilo, Cs-Ce-cicloalquilo, Cs-Cs-

ciclualquiI-CrCcanhiIo, Cé-CE-_aiqv_.leniloxi. Ca-Ce-cicloalquiloxi ¢ Cs-Cg-

cicloalquil-C,-C.-alquiloxi; -

cicloalguil-C;-Cq-alquilo,  C-Cs-alqueniloxi, Cj-Ce-cicloalquiloxi © Cy-Cq-

cicloalquil-C4-C,-alquiloxi;

R'  seehcuentra ausente o indica hidrégeno:

R* se encuentra ausente o indica hidrégeno;

A esC=0,3(=0) o 3(=0};;"

A es C=0, S(=0) o S(=0)y;
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Q  es uns unién simple o una porcién Alk-Z, donde Q  esunaunién simple o una porcidn Alk'-Z, donde
Z esta ﬁnidoaﬂzysé selecciona entre una unién simple, O, S, 5(=0), z esfé unido a R? y se selecciona entre una unién simple, O, S, S(=0),
S{=0): y NR", donde R se selecclona entre hidrégeno, Cy-Cyralguilo y S(=0), y NR?, donde R? se selecciona entre hidrégeno, C;-Cq-alquilo y
C]_‘C4haloalql-!“0'. o C;-Cy-haloalquilo;
Auf' es C;-Cy-alcandiilo lineal, donde 1, 2 o 3 dtomos de hidrégeno pueden Alk' es C;-Cs-alcandiilo lineal, donde 1, 2 o 3 atomos de hidrégeno pueden

reemplazarse por C,-Ce-alquila, C,-Cy-haloalquilo o haldgena; reemplazarse por C;-C,-alquilo, C;-C,-haloalquilo o halégeno;

X - . es hidrégeno o un radical de las-formulas C(=0)-0-R*, C(=0)-NR¥R*, X es hidrégeno o un radical de las férmulas C(=0)-O-R*', C(=0)-NRZR®,
C(=0)-N(R*)-(C\-Ce-alquilen)-NRR* o C(=0)-N(R“INFR™, en donde G(=0)-N(R“)-(C-Ce-alquilen)-NR*R* o C(=0)-N(R*)NR™R*, en donde
Y " es CH;, CHeCHs, CH.CH.CH., N(R™)-CH; o N(R*)-CHx-CH o, si R se Y es CHy CHyCHy CH,CH:CHp, N(R™)-CHp o N(RY)-CH-CH; o, si R* se
encuentra ausente, una porcién CH=CH-CH=, donde en las (ltimas 6 encuentra ausente, una porcion CH=CH-CH=, donde en las Ultimas 6
poréinnés mencionadas, 1 ¢ 2 atomos de hidrégeno pueden reemplazarse por porcloneé mencionadas, 1 0 2 4tomos de hidrogeno pueden reemplazarse por
un radical RY, . Lo un radical RY,

El hecho de que la norma prevea la POSIBILIDAD de que el solicitante divida su solicitud
no quiere decir que presentada la misma deba ser admitida y tramitada de todas
maneras por la Oficina nacional. De acuerdo con la normativa aplicable y atendiendo a la
finalidad de esta disposicion (Art. 36 Decision 486) la posibilidad de dividir la solicitud
siempre va a girar en torno al cumplimiento del requisito de la unidad de invencion,
entendida esta como la necesidad de que la invencion o grupo de invenciones estén
efectivamente relacionadas entre si. Asi las cosas, si las posibilidades de division para la
Oficina encargada de otorgar patentes se enmarcan normativamente en la existencia o
no de un Unico o solo concepto inventivo, no puede desecharse que esto constituya un
principio aplicable por igual a la Oficina nacional y a los solicitantes, dado que la finalidad
de la division es hacer operativo el que las reivindicaciones definan la materia que se
desea proteger mediante la patente y, por tanto, el alcance de la proteccion conferida por
esta. En el requerimiento realizado por este Despacho mediante oficio No. 247, se indico
a la solicitante que la materia reclamada carecia del requisito de unidad de invencion y se
identificaron 4 grupos inventivos, del mismo modo se inform6 a la solicitante que los
grupos inventivos 2, 3 y 4 estan anticipados por los documentos D1 y D2, por lo cual se
indicé a la requiriente que presentara las solicitudes fraccionarias de acuerdo a los
grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud. A pesar del
requerimiento realizado, la presente solicitud divisional comprende los 4 grupos
inventivos objetados y por lo tanto, el estudio de la presente solicitud fraccionaria seria
contrario a los principios que rigen las actuaciones administrativas ya que no es
procedente efectuar varios tramites sobre la misma materia de proteccion. Por lo anterior,
no se es pertinente realizar dos veces un examen de patentabilidad para una misma
invencion, en este caso la de la solicitud objeto de este rechazo y la de la solicitud 11-
167060-00000-0000, puesto que presentan los mismos impedimentos de patentabilidad.

CUARTO: Que por lo anteriormente sefialado resulta procedente rechazar la division de
solicitud propuesta, teniendo en cuenta que es contraria a la normativa aplicable.

En virtud de lo expuesto, se
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RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Rechazar la division de la solicitud propuesta con relacion a la
solicitud N° 14-134384-00000-0000 por las razones expuestas en la parte considerativa.
ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la(s)
sociedad(es) ABBOTT GMBH & CO. KG y ABBVIE INC., advirtiéndole(s) que contra ella
procede el recurso de reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual

podré 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 14 Jul 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, info@castellanosyco.co

Elabor6: Emilse Cano Urrego

Reviso: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez

Aprobd: JosE Luis LondoNo FernAndez
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