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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 05 de mayo de
2014, con el N° 14-097093-00000-0000, por la(s) sociedad(es) Abbvie INC., presento la
solicitud de patente de invencidn titulada “DERIVADOS DE 8-CARBAMOIL-2-(2,3- PIRID-
6- ILO DI SUSTITUIDO)-1,2,3,4-TETRAHIDROISOQUINOLINA COMO AGENTES
INDUCTORES DE LA APOPTOSIS PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER Y
ENFERMEDADES INMUNES Y AUTOINMUNES”, que corresponde a la solicitud
internacional PCT/US2012/059720 del 11 de octubre de 2012.

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 695 del 20 de mayo de 2014, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 14273, notificado por
fijacion en lista el 18 de noviembre de 2014, se requirié a la solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 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 Decision para la concesion de la
patente.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 14-097093-00004-0000
del 11 de febrero de 2015, respondié oportunamente el requerimiento formulado y presento
nuevas reivindicaciones 1 a 8 que reemplazan 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 Decisién 486 expedida por la
Comisién 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 a 11, no cumplen con el requisito de nivel inventivo.
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencién.
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El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar en
suministrar compuestos que inhiban la actividad de las proteinas antiapoptéticas Bcl-xL
(Pag. 8).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de
formula (1)

X Compuesto | (Pag. 214, reivindicacion 1)
6.2. Determinacion del estado de la técnica.
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la solicitud

de prioridad mas antigua: 19 de junio de 2011 y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicaciéon*
D1 WO2010080503 Heterocyclic compuosuerlds and methods of 15/3ulio/2010
D2 W02010080478 “Compounds and methods of use” 15/Julio/2010

El documento D1M divulga derivados de la 8-(heteroaril)carbamoil-2-(piridin-2-il) -1,2,3,4 —
tetrahidroisoquinolinas atiles como inhibidores de proteinas anti-apoptoticas Bcl-xL. (Pag.
1, Resumen)

El documento D2 divulga derivados de la N-(heteroaril)carbamoil-7-(piridin-2-il) -1,2,3,4 —
tetrahidroisoquinolinas atiles como inhibidores de proteinas anti-apoptoticas Bcl-xL. (Pag.
1, Resumen)

6.3. Nivel Inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486: “Se considerard 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, los compuestos reclamados en la solicitud no tienen nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 se refiere a : “Un compuesto caracterizado
porque es de la formula (1)...” (Pag. 7 del radicado N° 14-097093-00004-0000).

La tabla siguiente 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 representa el estado de la técnica:

1: http://www.google.com/patents/W02010080503
2 http:/Awww.google.com/patents/W0O2010080478
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Tabla 1
Caracteristicas esenciales D1 D2
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El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la materia
reclamada en la reivindicacion 1 porque divulga compuestos derivados de la 8-
(heteroaril)carbamoil-2-(piridin-2-il)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina que presenta la misma
actividad de los compuestos reclamados, es decir inhibidores de proteinas anti-
apoptoticas Bcl-xL. (P4g. 1, Resumen)

La diferencia entre la materia reclamada, definida en la reivindicacion 1 y los compuestos
divulgados en el documento D1 consiste en que la solicitud refiere para la posicion 4 del
anillo piridinico (radical Y!-L'-Y? de la solicitud) sustituyentes diferentes a los
ejemplificados por el documento D1.

El efecto logrado por seleccionar los sustituyentes para la posicion 4 del anillo pidininico
(radical Y*-L'-Y? de la solicitud) de los compuestos divulgados en el documento D1 es
obtener inhibidores de proteinas anti-apoptoticas Bc1-xL.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo a resolver consiste en obtener inhibidores de
proteinas anti-apoptoticas Bcl-xL.
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Sin embargo, el documento D2 revela derivados de la N-(heteroaril)carbamoil-7-(piridin-2-
i) -1,2,3,4 —tetrahidroisoquinolinas utiles como inhibidores de proteinas anti-apoptéticas
Bcl-xL. (P4g. 1, Resumen), compuesto caracterizados porque presentan sustituyentes
para la posicion 4 del anillo pidininico (radical Y?-L*-Y? de la solicitud) similares a los
reclamados por la solicitud en su reivindicacion 1.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia estaria
motivada a seleccionar los compuestos que presenten los sustituyentes para la posicién 4
del anillo pidininico (radical Y?-L*-Y? de la solicitud) divulgados en documento D1 de la
manera que lo sugiere el documento D2, para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de
la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 8, no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En referencia a los argumentos de la solicitante, especificamente con respecto a la
conclusién segun la cual “(...) D2 no ensefia, divulga o sugiere compuestos que tengan
un Cs.i4cicloalquilo o Cs.14 heterocicloalquilo correspondiente al Y2 de la Férmula (1), como
se recita en la nueva reivindicacion 1. En particular, D2 no ejemplifica compuesto alguno
en el cual un pirrolilo, pirazolilo o triazolilo esté unido directamente al piridinilo
(correspondiente al Y' de la Férmula (I) de la nueva reivindicaciéon 1) el cual también
tenga un sustituyente seleccionado en Cs.cicloalquilo, y Cs.is heterocicloalquilo
(correspondiente al Y? de la Formula (I) de la nueva reivindicacion 1).” Este Despacho
aclara que aunque tal y como lo afirma el solicitante el documento D2 no sugiere un
sustituyente seleccionado Cgaacicloalquilo, y Cgas heterocicloalquilo sino sustituyentes
como los grupos Csrcicloalquilo, y Cs-heterocicloalquilo esta diferencia no afecta la
valoracion de nivel inventivo de la solicitud efectuada por esta Oficina puesto que el
documento D1 divulga compuestos que presentan los citados sustituyentes y preservan la
actividad inhibitoria de las proteinas anti-apoptoticas Bcl-xL, es decir que la restriccion
efectuada por la solicitante a la reivindicacion resulta irrelevante para la evaluacion de
nivel inventivo puesto que esta no corresponde a una diferencia técnica entre la materia
reclamada y la divulgada en el documento D1 tal y como se observa en los ejemplos
especificos del documento D1 en donde el sustituyente E corresponde a un grupo Cs
wCicloalquilo, especificamente un radical 9-aminobiciclo[3.3.1]Jnonan-2-ilo (Pag. 185, Parr.
[00562], Ej. 80). Por lo que el argumento de la solicitante carece de validez.

Respecto al argumento de la solicitante segun el cual “(...) los compuestos de la presente
solicitud generalmente exceden los rangos recomendados en relacion al peso molecular
(al ser mayores que 500 g/mol) y en relacion a la lipofilicidad (al tener una relativamente
alta lipofilicidad expresada como cLogP mayor que 5) que de otra manera predice una
pobre absorcion o permeabilidad para compuestos administrados por via oral. Por lo
tanto, es de destacar que los compuestos de la presente solicitud tienen una
biodisponiblidad oral aceptable en ratas tal como se demuestra en los resultados
proporcionados en la Tabla 3 de la presente solicitud” este Despacho aclara que multiples
ejemplos del documento D1 presentan pesos moleculares similares a los compuestos de
la solicitud y en consecuencia presentarian las dificultades sefialadas por la solicitante,
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sin embargo no existe ninguna evidencia que los compuestos mas cercanos en el estado
del arte, es decir los compuestos divulgados por el documento D1 presenten esta
caracteristica, por lo que el argumento de la solicitante carece de validez.

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirtian de
manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentadas, el Superintendente de

Industria y Comercio,
RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
‘DERIVADOS DE 8-CARBAMOIL-2-(2,3- PIRID- 6- ILO DI SUSTITUIDO)-1,2,3,4-
TETRAHIDROISOQUINOLINA COMO AGENTES INDUCTORES DE LA APOPTOSIS
PARA EL TRATAMIENTO DEL CANCER Y ENFERMEDADES INMUNES Y
AUTOINMUNES”.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la(s) sociedad(es)
Abbvie INC. en su calidad de solicitantes que contra ella(s) procede el recurso de
reposicion, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en
el momento de la notificacién o dentro de los diez (10) dias hébiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 27 Jun 2016

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, sic@castellanosyco.co

Elabor6: Lenin Roberto Guerrero
Revis6: Jeny Paola Villate Becerra
Reviso: Jose Luis Salazar Lopez
Aprobd: JosE Luis LondoNo FernAndez
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