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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION - 13271
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion

CERTIFICADO w
Rad. N° 00-49358

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con el namero
00049358 00000000 del dia 30 de junio del 2000, se solicitd conceder la patente de
invencion contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se
ordend publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requiri6 al solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 134 a 139 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decisién, para la concesion de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el nimero 00049358 00000006
del 02 de febrero del 2006, atendio oportunamente el requerimiento formulado, presentando
nuevos folios 150 a 155 con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el
examen de fondo. El capitulo en mencién se acepta, como quiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decisién 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comisién de La Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para las invencionés 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”.
]
%

1. Objeto de la invencidn.

De acuerdo con el texto de las reivindicaciones, el objeto de la presente solicitud se
refiere a compuestos derivados de xantona de formula (1), cuyos sustituyentes se revelan
en la descripcién, particularmente se relaciona con el aislamiento de la xantona
sootpensenona, su identificacién y derivatizacién. Tales compuestos poseen actividad
anticancerigena. ’
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2. Determinacion del estado de la técnica.

Considerando que la fecha de reivindicacion de prioridad es el dia 01 de julio de 1999,
se buscaron documentos del estado de la técnica relacionados, con fecha de publicacion
anterior a esta, entendiendo como estado de ia técnica la definicién dada por el articulo 16
de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y las excepciones fijadas en el
articulo 17 de la misma,

. i

El articulo 16 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que: "
El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacién, comercializacion o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Solo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se considerara dentro del
estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se
publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40",

Consultadas las fuentes de informacién con que cuenta este Despacho, se encontraron
los siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud (01—
07-99), relacionados con la materia:

N° Documento Titulo Fecha de
divulgacién
D1 WO 9931068 '‘Remington Farmacia’ Diciembre 31
de 1995

3. Evaluacién de Novedad:

El articulo 16 de la Decision 486 de la Comision de ta Comunidad Andina establece que:
"Una invencion se considerard nueva cuando no esta comprendida en el estado de la
técnica”.

“El estado de la técnica comprenderé todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcién escrita u oral, utilizacion, comercializacién o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida’.
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4. Evaluacién del Nivel Inventivo:

resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.
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“Solo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara dentro del
estado de la teécnica, el contenido de una solicitud de patente en tramite ante la oficina
nacional competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha h
de presentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se
publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el articulo 40.” J

Se efectud la comparacion entre el objeto de la solicitud y la anterioridad citada como
referencia, dando como resultado que no se hallaron compuestos iguales al de la presente
solicitud, por lo tanto no se afecta la novedad de las reivindicaciones 1 a 11 contenidas en +
los folios 150 a 155 de solicitud en estudio. ’

- Sy

El articulo 18 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece: “Se h :
considerard que una invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese

Ellibro de texto “Remington Farmacia” en su apartado “Extractos” sefiala que la extraccion
sigue siendo de considerable interés para mejorar la obtencién de drogas derivadas de
fuentes vegetales y animales, mediante técnicas como maceracion, percolacién, digestion,
cromatografia, extraccién con multiples solventes, etc.

La reivindicacion 5 visible a folio 154 del expediente, esta referida a ‘un proceso para la
fabricacién de un compuesto de acuerdo con la férmula | segun la reivindicacién 1, en el
cual R1 es un atomo de hidrégeno y R2 y R3 forman parte de la ligadura doble C17=C18
(Sootepenseone), que comprende los pasos: (a) extraer hojas de Dasymaschalon
sootepenseone Craib, Annonaceae de modo consecutivo con los solventes organicos
hexano, cloroformo y metanol en orden de polaridad creciente, (b) seccionar el extracto
crudo de metanol con una mezcla de acetato de etilo-agua y n-butanol-agua, (c) purificar
la fraccion de acetato de etilo mediante cromatografia con solventes adecuados, (d) repetir
de manera optativa el paso (¢) con fracciones que contengan sootepenseone, y (e)
purificar de manera optativa mediante recristalizacion’.

El proceso reivindicado en esta cldusula se deriva de manera evidente de! estado de la
técnica, teniendo en cuenta que en el documento citado como referencia, se revela que la
extraccion con solventes es una técnica muy utilizada en la obtencion de principios activos

’
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|
provenientes de las plantas. Este es un proceso usual de extraccion de ingredientes
activos de plantas, que una persona versada en la materia conoce, asi como los solventes
utilizados y demas pasos que previamente fueron sefialados por la referida anterioridad,
en consecuencia carece de nivel inventivo.

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el considerando
anterior de la presente resolucion, las reivindicaciones 1 a4 y 6 a 11, contenidas en los
folios 150 a 155, en razén a que cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y
aplicacién industrial de que trata el articulo 14 de la Decision 486; asi mismo, se niega para
la reivindicacion 5 del folio 154, por carecer de nivel inventivo como se explicé anteriormente.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido, se hace necesario modificar el titulo de
la invencion, el cual quedara de la siguiente manera: “NUEVOS COMPUESTOS DE
XANTONA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y PREPARACIONES
FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN".

RESUELVE:

*

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invencion a la creacion denominada:

" NUEVOS COMPUESTOS DE XANTONA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION
Y PREPARACIONES FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN "

1

Clasificacion IPC: A 61 K 31/35.

Reivindicacion{es): 1a4y6a1 Folio(s): 150 a 155. .

+

Titular{es): ZENTARIS AG. '

Domicilio(s}): - Frankfurt am Main, Alemania.

Inventor(es): Vichai Reutrakul, Thaiwatchai Santisuk, Gerhard Noessner,
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Juergen Schmidt, Bernd Nickel, Thomas Kienner y Sebastian
Hose.

Prioridad N°: EPO 99112553.5 Fecha: 01 de julio de 1999 !
Vigente desde: 30 de junio del 2000 Hasta: 30 de junio del 2020

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio solicitado para la relvmdlcac;lon 5 contenida en
el folio 154 del expediente, de acuerdo con lo expuesto en la parte con3|derat1va de la
presente resolucion. -

ARTICULO TERCERO: E! titulartendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decisi6on 486 de la Comision de la Comunidad Andina y su privilegio caducara en las
condiciones prescritas por las dlsp05|c:|ones legales vigentes sobre propiedad mdustnal

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucién y el certificado
de patente, previas las anctaciones en los libros de registro.

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la doctora Margarita
Castellanos Abondano, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderada de Zentaris
AG., entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso de
reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual podra hacer uso al
momento de la notificacién o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotd, D.C. alos g gy ae

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Calle 94 AN° 7 A-09.
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