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: RESPUESTA AL EXAMEN DE FONDO
P
Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, idemlntificada y
domiciliada como aparece al pié de mi firma, atentamente me permito presentar

respuesta al oficio No. 8577 notificado por estado del 22 de Septiembreidel 2005

correspondiente al examen de fondo, estando dentro del término de prorroga q;ue solicité

el 2 de Diciembre de 2005 en los siguientes términos:
1. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD:

1.1 El articulo 20 de la Decision 486 establece que “no seran patentables los métodos

terapéuticos o quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, asi como los métodos
|

\
i
!

de diagnostico aplicados a los seres humanos o a animales”.

Teniendo en cuenta lo anterior, el examinador establece que el contenido de la

1

reivindicacion 14, que trata de “Un método para tratar un tumor...”, no es patenftable.
Con el fin de atender a esta observacion, se ha eliminado la reivindicadic’)n 14 del

capitulo reivindicatorio.




1.2 El articulo 14 de la Decisiéon 486 de la Comision de la Comunidad /{indina

i

establece que: “Los paises miembros otorgaran patentes para las reivindicaciones, sean
de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia siempre que sean

t

!
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”. !
[
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De conformidad con lo anterior, el examinador afirma que el contenido de las
i
reivindicaciones 11 y 12 que trata de “Uso de un compuesto de acuerdo con la formula

(I)...”, no es patentable, debido a que la legislacion vigente no contempla los usfos como

!

objeto de patente. ‘r
i
f
|
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De igual forma que el punto anterior, el solicitante ha cancelado las
i
3
|

reivindicaciones 11 y 12 del capitulo reivindicatorio.

I
?
:
1.3  El articulo 15b de la Decision 486 contempla que “no se consideraran iq’venciones

el todo o parte de los seres vivos, tal y como se encuentran en la naturaleza, los

H

procesos biologicos naturales, el material bioldgico existente en la naturaleza o aquel

que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural’.
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Teniendo en cuenta lo anterior, el examinador afirma que el; compuesto

i

sootepenseona no se puede considerar invencion, debido a que es un coﬁnpuesto que

'

fue aislado de una especie vegetal y por lo tanto no es patentable. En conclusién, las

reivindicaciones 1, 2, 7, 8 y 15 no son patentables porque involucran dls[sl compuesto

|
I
;‘
2, Con el fin de subsanar la anterior observacién, y de conformidad con el articulo

sootepenseona.

34 de la Decision 486, que establece: “El solicitante de una patente po{ilré pedir que
i

se modifique Ila solicitud en cualquier momento del tramite. La mo,_’dificacién no

c’
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podra implicar una ampliacién de Ila protecciébn que corresponderia; a la

divulgacion contenida en la solicitud inicial”, el solicitante presenta un nuevo
i

capitulo reivindicatorio como sustitutivo del anteriormente presentado el cual comprende
11 reivindicaciones en donde especificamente en la reivindicacion 1 se excluyé al

]

. o l
compuesto denominado Sootepenseone de la siguiente forma: i
f

|
f

i
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1. “Un compuesto de acuerdo con la formula general |, ....... en la cual R1 es un
|

atomo de hidrogeno........ R2 y R3 o bien forman parte del enlace doble C1 ’7;=C18, o

[

. . . .z !
bien son cada uno hidrégeno, o un tautébmero, un enantlomerq o un

estereoisémero del mismo o una sal fisiolégicamente aceptable o solvato del

i

mismo o mezclas del mismo, con la condicién de que R1 es distinto de hidrégeno
{

)
|
i

cuando R2 y R3 forman parte del enlace doble C17=C18”.

i
i
i
Asi mismo, se cancel6 la reivindicacion 2 referida al compuesto Sootepenseong.

!
I
I
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Se tiene entonces que las nuevas reivindicaciones 1, 6,7 y 11 (se refirieren a

i

compuestos de férmula | donde se excluyé al Sootepenseone), las reivindicaciones 2 a 4

(se refieren a procedimientos de preparacion de los compuestos de formula l_f, excepto el
Sootepenseone), las reivindicaciones 8 y 9 ( se refieren a medicamentos que contienen

los compuestos de férmula |, excepto el Sootepenseone), y la nueva reivindicacién 10

(se refiere a la preparacion de estos medicamentos).

De conformidad con la modificacidon efectuada al capitulo reivindicatorio, ﬁc‘jal titulo de la
invencion también se cambio a: "NUEVOS COMPUESTOS DE XANTTONA Y SU
}

PREPARACION”

|
j
|
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El nuevo capitulo reivindicatorio esta completamente sustentado en la memoria

descriptiva originalmente presentada. f'

|

3. EVALUACION DEL NIVEL INVENTIVO

!

El examinador establece, que D1 (Remington Farmacia) afecta el nivel inventiv’o de la

reivindicacion 3 por las siguientes razones:

El libro texto “Remington Farmacia” en su apartado “Extractos” dice que la
extraccion sigue siendo de considerable interés para mejorar la obtenclon
de drogas derivadas de fuentes vegetales y animales mediante tecmcas
como maceracion, percolaciéon, digestion, cromatografia, extracc:én con
multiples solventes, efc.

Teniendo en cuenta lo anterior el objeto de la reivindicacién 3, e'l cual es
proporcionar un método de extraccion de principios activos de
Dasymaschalon, se observa que es una derivacion del estado de la técnica,
ya que el documento citado revela que la extraccién con solventes es una
técnica muy utilizada en la obtencién de principios activos proveﬁlentes de
plantas. |

|

|

!.

Sefiala el articulo 18 de la Decision 486 de la Comunidad Andina que “unali invencion

4, SUSTENTACION DEL NIVEL INVENTIVO.

[
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente vem‘sada en la
materia técnica correspondiente, esa invenciéon no hubiese resultado ObVIa ni se

|
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” /

!

|
Con el fin de subsanar esta objecién se presenta una nueva reivindicacion cge método de
extraccion, la cual con la nueva numeracidén corresponde a la reivindica‘lién No.5, en
donde se ha redactado las etapas a), b) y ¢) de un modo mas preciso !mencionando
especificamente los solventes de extraccién tal como se revela en el ejemplo 1y en el
esquema 1 de la presente solicitud de la siguiente forma: ,/

“Un proceso para la fabricacion de un compuesto de acuerdo con la formula |
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presentacion de una solicitud divisional referida al procedimiento para aislar al

0 Sootepenseone de una planta.

5. CONCLUSION

|
|
i
|
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De conformidad con las anteriores modificaciones y con los argumentos dados;’se tiene

|

que las objeciones relacionadas con excepciones de patentabilidad y faltafde nivel
|

. . . ’ ”
inventivo han sido subsanadas, queda por lo tanto claro, que el nuevo: capitulo

gf : reivindicatorio cumple con los requisitos de patentabilidad, establecidos en el a"rticuio 14
: !

de la Decisiéon 486.
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6. ANEXOS
Capitulo Reivindicatorio |

Formato de Modificaciones

Recibo de Pago ;'
f
|

|
Cumplido asi con lo dispuesto, respetuosamente solicito a Ud., se continle con el
j

; tramite de la solicitud de patente de la referencia. !
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m%g% astellgreos Abondano 4

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén
T.P.A. No. 70.819 del C. Sup. de la Judicatura
Calle 94 A No. 7 A - 09 - Santa.Fe de Bogota

Teléfonos: 610 74 80 y 610 74 60
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De la Senora Jefe,

O N

Bogots D.C, {2 FEB. 200C
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Nuevo capitulo reivindicatorio
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REIVINDICACIONES

1.-  Un compuesto de acuerdo con la formula general | |

!

en la cual '
R1 es un atomo de hidrdégeno; un grupo metilo ( - CH3), un

residuo alquilo C2 - C6, un grupo formilo ( - CHO); un residuo afcetilo
(- COCH3), - CO alquilo C2 - 6, CO cicloalquilo -C3 - 8 -, .- CO
arilo - C6 - 18 0 —CO residuo aralquilo - C7 - 24 cada uno de los

cuales tiene en forma optatva uno o mas sustituyentes

seleccionados del grupo que consiste de - OH, - SH, - NH2, gélquilo
—NHC1 - 6, - N(alquilo C1 - 6)2, arilo - NHC6 - 14, - N(arilp C6 -
14)2, - N(alquilo C1 - 6)(arilo C6 - 14), - NHCOR2, - NO2, - CN, -
(CO)R3, - (CS)R4, -F, -Cl, -Br, -1, -Oalquilo - C1-6, -0 -
arilo C6 - 14, - O - (CO)RS, - S - alquilo C1-6, - S - arilo C6l- 14, -
SORG6, y - S02R7, en el cual R2 a R7 equivalen cada uno erﬁ forma
independiente a un atomo de hidrégeno, alquilo —C1 - 6;’ -0 -
alquilo C1 - 6, - O - arilo C6 - 14, - NH2, alquilo -—NHC1f -6, -
N(alquilo C1 - 6)2, arilo - NHC6 - 14, - N(arilo C6 - 14)2, - I\?(alquilo
C1 - 6)(arilo C6 - 14), - S - alquilo C1 -6, - S - residuo arilo pe - 14;

un - COO - residuo alquilo C1 - 6 que tiene en forma ;'optativa

uno o mas sustituyentes seleccionados del grupo que consi$te de -
OH, - SH, - NH2, alquilo -NHC1 - 6, - N(alquilo C1 - 6)2, arilo -

l

1

1
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NHC6 - 14, - N(arilo C6 - 14)2, - N(alquilo C1 - 6)(arilo C6 - 14), -
NHCORS, -NO2, -CN, - (CO)R9, - (CS)R10, -F, -Cl, -Br, ,'I -
O - alquiloC1-6, -0 - ariloC6-14, -O-(COR11, -S- anLilo
C1-6, -S- arilo C6 - 14, - SOR12,y - S02R13, en el cual R8 a
R13 equivale cada uno en forma independiente a un étomoj de
hidrégeno, alquilo - C1 -6, - O - alquilo C1-6, - O - arilo C6 - 1;4, -
NH2, alquilo ~NHC1 - 6, - N(alquilo C1 - 6)2, arilo - NHC6 - 14, -
N(arilo C6 - 14)2, - N(alquilo C1 - 6)(arilo C6 - 14), - S - alquilo ;C1 -
6, - S - residuo arilo C6 - 14; f

un residuo —CONR14R15 en el cual R14 y R15 equivalen fcada
uno en forma independiente a un atomo de hidrégeno, alquilo -;I—C1 -
6, -0 - alquilo G1 -6, -O- arilo C6 - 14, - NH2, alquilo -NHCT - 6,
- N(alquilo C1 - 6)2, arilo - NHC8 - 14, - N(arilo C6 - 14)2, -
N(alquilo C1 - 6)(arilo C6 - 14), - S - alquilo C1-6, - S - re,r'siduo
arilo C6 - 14; |

0 un contra catién seleccionado del grupo que consiste :de un
alcali o ion de metal alcalinotérreo tal como Li+, Na+, K+, :Ca++,
Mg++, NR16R17R18R19(+) en el cual R16 a R19 equivalen cada
uno en forma independiente a un atomo de hidrogeno o a un r:esiduo
alquilo C1 - C8; !

R2 y R3 o bien forman parte del enlace doble C17=C1 8,50 bien
- son cada uno hidrogeno, o un tautdmero, un enantiémerfo o un
estereoisomero del mismo o una sal fisioldgicamente acep!table 0
solvato del mismo o mezclas del mismo, con la condicion he que
R1 es distinto de hidrégeno cuando R2 y R3 forman pérte del

enlace doble C17=C18.

j
i
|
!
;

2.- Un proceso para la fabricacion de un derivado del
]
compuesto de acuerdo con la formula | segln la reivindicacion 1,

mediante métodos conocidos per se, para obtener la correspondiente

|
s
E
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sal fenolato, en la cual R1 es un contracation seleccionado del grLflpo
que consiste de un alcali o ion de metal alcalinotérreo tal como Li+,
Na+, K+, Ca++ Mg++, NR16R17R18R19(+), en el cual R16 a R19
equivale cada uno en forma independiente a un atomo de hidrég;eno
0 a un residuo alquilo C1 - C6, y R2 and R3 forman parte del eniace
doble C17=C18, donde dicho proceso comprende el pasd de
hacer reaccionar un compuesto de acuerdo con la férmu;!a 1
segun la reivindicacion 1, en la cual R1 es un anion hidrc’)geno,fcon
por lo menos un equivalente de una adecuada base inorgéniﬁca u

organica. !
,‘
f

3.- Un proceso para la fabricacion de un derivado del
compuesto de acuerdo con la féormula | segun la reivindicacién 1,
mediante un método conocido per se, en la cual R1 se aju;sta al
sentido definido en la reivindicacién 1 y en la cual R2 and st son
cada uno un atomo de hidrégeno, donde dicho proceso
comprende el paso de hacer reaccionar un compues;to de
acuerdo con la reivindicacién 1, en la cual R1 se ajusta al s;entido
definido en la reivindicacién 1 y en la cual R2 y R3 forman pafrte del
enlace doble C17=C18, con hidrégeno en presencia o aufsencia

de un catalizador. 5
,_l
|

)

4.- Un proceso para la fabricacion de un derivado del
compuesto de acuerdo con la formula | segln la reivindicécién 1,
mediante un método conocido per se, en la cual R1 es un grupo
metilo (-CH3), un residuo alquilo C2 - C6, un grupo formilo (f- CHO);
un residuo acetilo ( - COCH3), - CO - alquilo C2 - 6 CO -
cicloalquilo C3 - 8, - CO - arilo C6 - 18 0 - CO - residuo éralqui[o
C7 - 24 cada uno de los cuales contiene en forma optativa urio 0 Mas
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste de - OH; -SH, -

i
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NH2, alquilo -NHC1 - 6, - N(alquilo C1 - 6)2, arilo - NHC6 - 14 -
N(arilo C6 - 14)2, - N(alquilo C1 - 6)(arilo C6 - 14), - NHCORZj, -
NO2, - CN, - (CO)R3, - (CS)R4, - F, -Cl, -Br, -1, - O- alquilo
C1-6, -O- arilo C6-14, - O - (CO)RS, - S - alquilo C1-6, S -
arilo C6 - 14, - SOR6, y - S02R7, en el cual R2 a R7 equivale oEada
uno en forma mdependlente a un atomo de hidrégeno, alquilo —C1 -
6, - O - alquilo C1-6, - O - arilo C6 - 14, - NH2, alquilo —NHC1'

- N(alquilo C1 - 6)2, arilo - NHC6 - 14, - N(arilo C6 - 14)2, -
N(alquilo C1 - 6)(arilo C6 - 14), - S - alquilo C1-6, - S - residuo
arilo C6 - 14; r

un —=COO - residuo alquilo C1 - 6 que tiene en forma optativa

uno 0 mas sustituyentes seleccionados del grupo que consiste fde
OH, - SH, - NH2, alquilo -NHC1 - 6, - N(alquilo C1 - 6)2, arilo
NHC6 - 14, - N(arilo C6 - 14)2, - N(alquilo C1 - 6)(arilo C6 - 1;4),
NHCORS, - N02, - CN, - (CO)RS, - (CS)R10, -F, -CI, - Br, -1
O - alquiloC1-6, -O- ariloC6 - 14, - O - (CO)R11, -S- %Iquilo
C1-6, -S- ariloC6 - 14, - SOR12, y - S02R13, en el cual R8 a
R13 equivalen cada uno en forma independiente a un éton'wo de
hidrégeno, alquilo - C1 -6, - O - alquilo C1-6, - O - arilo C%S - 14,
- NH2, alquilo - NHC1 - 6, - N(alquilo C1 - 6)2, arilo - NHC6 14, -
N(arilo C6 - 14)2, - N(alquilo C1 - 6)(arilo C6 - 14), - S - alquilo C1 -
6, - S - residuo arilo C6 - 14; f

un residuo ~-CONR14R15 en el cual R14 y R15 equivalen cada
uno en forma independiente a un atomo de hidrégeno, alquilé -C1 -
6, - O - alquilo C1-6, -O - arilo C6 - 14, - NH2, alquilo -—NH:C1 -6,
- N(alquilo C1 - 6)2, arilo - NHCG - 14, - N(arilo C6 - 14)2, -
N(alquilo C1 - 6)(arilo C6 - 14), - S - alquilo C1-6, S - residuo arilo
C6 - 14 y en el cual R2 y R3 o bien forman parte del enlac'."e doble

C17=C18 o bien son cada uno un atomo de hidrégeno, donde dicho
proceso comprende el paso de hacer reaccionar un coﬁpuesto

de acuerdo con la reivindicacién 1, en la cual R1 es un atomo de

4
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hidrogeno 0 un contracation seleccionado del grupo que consisté de
un alcali o ion de metal alcalinotérreo tal como Li+, Na+, K+, Cé++,
Mg++, NR16R17R18R19(+) en el cual R16 a R19 equivalen cfada
uno en forma independiente a un atomo de hidrégeno o a un res@lduo
alquilo C1 - C6, con un adecuado reactivo alquilante o acilantée en

presencia o ausencia de una base. |

5.- Un proceso para la )/fa\bri’c\a/c'én de un compuestg'j d
acuerdo con la formula | segun la reivindicacion 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) e>i(‘traer
hojas de Dasymaschalon sootepenseone Craib, Annonacea?e de
modo consecutivo con los solventes organicos hexano, cIorofonjmo y
metanol en orden de polaridad creciente, (b) seccionar el exfracto
crudo de metanol con una mezcla de acetato de etilo-aguaj y n-
butanol-agua, (c) purificar la fraccion de acetato de etilo mediante
cromatografia con solventes adecuados, (d) repetir de 'mfanera
optativa el paso ¢) con fracciones que contengan sootepense(fnne, y

[

(e) purificar de manera optativa mediante recristalizacion.

|
!
)

6.- Un compuesto de acuerdo con la férmula | seguin |

reivindicacion 1 para utilizar como medicamento.

|
|

7.-  Un compuesto de acuerdo con la férmula | segin la

reivindicacion 1 para utilizar como agente anticancerigeno. |
|

8.- Un medicamento para utilizar en el tratamiento iéje una

enfermedad en humanos o animales, que contenga por lo mer]‘flos uno

de los compuestos de acuerdo con la férmula | sepun la

reivindicaciéon 1, de manera optativa junto con portadores, diluyentes
!

i
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y/o excipientes fisiolbgicamente aceptables de uso habitual.

f
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9.- Un medicamento para utilizarse en el tratamiento de un

. : .‘
cancer en humanos o animales que contenga por 0 menos uno de

los compuestos de acuerdo con la férmula | segun la reivindicacion 1,
de manera optativa junto con portadores, diluyentes y/o excipielhtes

fisiologicamente aceptables de uso habitual.

10.- Un proceso para la fabricacion de un medicamento de
|

|
|
|

l

acuerdo con la reivindicacion 8 o 9, caracterizado porque
|

comprende el paso de procesar uno o mas compuestos de

acuerdo con la férmula | segun la reivindicagion 1, de manera

optativa junto con portadores, diluyentes ylo excipiéntes

fisiologicamente aceptables de uso habitual, para lograr: una

forma farmacéutica aceptable.

lq;}

11.- Un compuesto de acuerdo con la formula | segft’m la

reivindicacion 1 obtenible mediante el proceso de acuerdo co

cualquiera de las reivindicaciones 2 a 4.

h una



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO :
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de
invencion N° 00 49358, realizado segun el articulo 48 de la decision 486 de la
comisién de la Comunidad Andina, se notifica: f
!

Documentos estudiados: ,'
. Descripcion: folios 33-41

. Ejemplos: folios 42-57 ;

. Capitulo reivindicatorio estudiado: folios 150-155

. Se revindica prioridad, presentada en Europa el 01.07.99, bajo el numero
99112553 5 _ |

[
Objeto de la invencion f
J
Segun las reivindicaciones 1 a 11 de la presente solicitud, se refiere a
compuestos derivados de xantona de formula (1), cuyos sustituyentes se revelan
en la descripcion, particularmente se relaciona con el aislamiento de la xaritona
sootpensenona, su identificacion y derivatizacién. Tales compuestos poseen
actividad anticancerigena.

|
|
Clasificacién internacional de patentes A 61 K 31/35 ;
;
!
r

Claridad de la solicitud
|

El art. 30 de la Decision 486 establece que "Las reivindicaciones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser cléras y
concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcion” ].

Teniendo en cuenta lo anterior y gracias al nuevo capitulo reivindicatorio
presentado, la presente solicitud cumple con el requisito de claridad, de acuerdo
con el art. 30 de la Decisi6én 486. !

|
|
i
Evaluacion de la unidad de invencion |

El Art. 25 de la decision 486 dice "La solicitud de patente sélo! podra
comprender una invencion o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de
manera que conformen un tnico concepto inventivo"

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requisito de unidad
de invencién, contemplado en el art. 25 de la Decision 486 |

J
I
J

Il



Es una invencion i

El objeto de la presente solicitud si puede ser considerado una invencion, de
acuerdo al art. 15 de la Decision 486. !

Excepciones a la patentabilidad "

El contenido de las reivindicaciones 1 a 11 de la presente solicitud no 'se
encuentra comprendido dentro de las excepciones a la patentabilicijad
consideradas dentro del art. 20 de la Decision 486.

I
|
i
|

Determinacion del estado de la técnica:

)
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 de la presente

solicitud. j
|

|

N° | Documento Titulo Fecha de
' Publicacion
1 | WO 9931068 | “Remington Farmacia” 31 .12.9$

)

|

;
Evaluacion de los requisitos de patentabilidad: ;

|
El articulo 14 de la decision 486 de la comision de la comunidad andina
establece que: "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
aplicacioén industrial" li
Teniendo en cuenta la respuesta del solicitante, el nuevo pcapﬂulo
reivindicatorio y en cumplimiento del articulo 14 de la decision 486 de la
comisiéon de la comunidad andina, se procedié a evaluar los requnsﬂos de
novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial con el fin de establecer la
patentabilidad de la invencion reivindicada en la solicitud en estudio.

|
)
. |
Evaluacion de la NOVEDAD .‘
El articulo 16 de la decision 486 establece "una invencion se consideraranueva
cuando no esta comprendida dentro del estado de la técnica" ,
|
Se realiz6 el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de la
presente solicitud, no se encontraron compuestos iguales a las de la presente
solicitud, por lo tanto las reivindicaciones 1 a 11 cumplen con el requisito de
novedad de acuerdo con el art. 16 de la decision 486. :



Evaluacion del NIVEL INVENTIVO
|
El articulo 18 de la decision 486 dispone "Se considerara que una invencion
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en‘la
Materia técnica correspondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se
hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”

El libro de texto “Remington Farmacia” en su apartado “Extractos” dice que la
extraccion sigue siendo de considerable interés para mejorar la obtencion de
drogas derivadas de fuentes vegetales y animales mediante técnicas como
maceracion, percolacion, digestion, cromatografia, extraccién con multlples
solventes etc. ]_
{
Teniendo en cuenta el objeto de la reivindicacion 5, el cual es proporcionar, un
método de extraccién de principios activos de Dasymaschalon, se observa que
es una derivacion del estado de la técnica, ya que el documento citado revela
que la extraccion con solventes es una técnica muy utilizada en la obtencion de
principios activos provenientes de plantas. !

i
En respuesta a los argumentos del solicitante, se le aclara que, la reivindicacion
5 es basicamente igual a la antigua reivindicacion 3, pues esta ultima ya in¢luia
los pasos de extraccion, ademas queda claro que es un proceso usual de
extraccion de ingredientes activos de plantas que una persona versada en la
materia conoce, asi como los solventes utilizados, conocimientos que se ¢itan
en el libro de texto citado donde se dice que “La extraccién, cuando el término
es usado farmacéuticamente, implica la separacién de fraccmnes
medicinalmente activas de tejidos vegetales...utilizando solventes selectivos en
procedimientos de estacién estandares...”. Enconclusion la reivindicaci()n‘ 5no
tiene nivel inventivo. ]
Lo anterior hace que el documento citado pueda afectar el nivel inventivo 3de la
reivindicacién 5 presente solicitud.

)
{
Evaluacién de la aplicacién industrial !
J

El art. 19 de la Decision 486 dispone "Se considerara que una /nvenC/on es
susceptible de aplicacion industrial, cuando su objeto pueda ser produc:do enla
industria" ;

De acuerdo a lo anterior, la presente solicitud cumple con el requ|31to de

aplicacién industrial, de acuerdo con el art. 19 de la Decision 486. |
J

|

En conclusion los requisitos de patentabilidad de la presente sohcnfud se
encuentran afectados asi: ;

|

N° Documento Reivindicaciones Requisito que
Afectadas afecta

1 “Remington Farmacia” 5 Nivel inventivo

)
1
j
!
1
f
|
!
|
94



t
i
'
!
|

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda
CONCEDER el privilegio solicitado para las reivindicaciones 1-4 y 6-11 (fohbs

150-155), y NEGAR el privilegio solicitado para la reivindicacion 5 (folio 154) ¢ de

la presente solicitud.

i
>'
]
!
]

Nota: teniendo en cuenta el objeto de la solicitud, se cambia el titulo a
“Nuevos compuestos de xantona, su procedimiento de preparac:oﬁ y

preparaciones farmacéuticas que los contienen”

|
|
|
!
]

CONCEPTO TECNICO
NUmero G656+

Jefe de la Division Nuevas
creaciones

EXAMINADOR TECNICO
Cédigo 202024

!
1
k
.1
|
|
|
|
I
|
\
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Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

RESOLUCION - 1 3971

Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion i
CERTIFICADO  9g.g4 |
Rad. N° 00-49358

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIAY 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: |
i
PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con el numero
00049358 00006000 del dia 30 de junio del 2000, se solicitd conceder la patente de
invencion contenida en el expediente de la referencia. s

j
|

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 Decisién 486 de la Comision 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 requnsntos
establecidos por esta Decision, para la concesion de la patente. j
CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el nimero 00049358 00000006
del 02 de febrero del 2006, atendié 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 Decision 486. |

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedlda porla
Comision de La Comunidad Andina se otorgaran patentes "...para les 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". ‘

!
1. Objeto de la invencion. ?

i
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 descripcion, particularmente se relaciona con el aislamiento de la xantona
sootpensenona, su identificacion y derivatizacion. Tales compuestos poseen act:vndad
anticancerigena. i
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO
RESOLUCION §3271
Por la cual se otorga pafcialmente una patente de invencién

CERTIFICADO 28491
Rad. N° 00-49358

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 publicacién
anterior a esta, entendiendo como estado de la técnica la definicion dada por el articulo 16
de la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina y las excepciones fijadas en el
articulo 17 de la misma. f

!
"

El articulo 16 de la Decision 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, utilizacion, coniercializacion o cualquier otro medio antes de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.
Sdlo para el efecto de la determinacion 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 presentacién o de prioridad fuese anterior a la fecha
de presentacién 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 informaciéon con ~u2 cuenta este Despacho, se encontréron
los siguientes documentos anteriores a la fecha de prioridad de la presente solicitud (01—
07-99), relacionados con la materia:

1
|
!

N¢ Documento Titulo Fecha de
divulgacijén
D1 WO 9931068 'Remington Farmacia’ Diciembre 31
de 1995
|

3. Evaluacion de Novedad: - o ‘
|
El articulo 16 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que:

“Una invencioén se consrderara nueva cuando no esta comprendida en el estado de la
técnica”. &

;
“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una

descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes'de la
fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en-su caso, de la prioridad reconocida”.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
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Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion
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§
i
i
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|
i

Rad. N° 00-49358 !
|

“Sélo para el efecto de la determinacion de la novedad, también se considerara dentro del
estado de la técnica, el contenido de una soficitud de patente en tramite ante fa 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.”

a'

Se efectud la comparacion entre el objeto de la solicitud y la anterioridad citada como
referencia, dando como resuitado 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 contemdas en
los folios 150 a 155 de solicitud en estudio.

|
4. Evaluacion del Nivel Inventivo: ,l
)
El articulo 18 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece: ‘fSe
considerara que una invencién tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia téchica correspondiente, esa invencion no hubiese

resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la tecmca”‘

Ellibro de texto “Remington Farmacia” en su apartado “Extractos” sefiala que la extraccién
sigue siendo de considerable interés para mejorar la obtencion de drogas derivadas de
fuentes vegetales y animales, mediante técnicas como maceracion, percolacion, dqges‘uon
cromatografia, extraccion con muitiples solventes, etc. 1.
La reivindicacion 5 visible a folio 154 del expediente, esta referida a ‘un proceso par'*a la
fabricacion de un compuesto de acuerdo con la férmula | segin la reivindicacién 1, en el
cual R1 es un atomo de hidrégeno y R2 y R3 forman parte de la ligadura doble C1 7 C18
(Sootepenseone), que comprende los pasos: (a) extraer hojas de Dasymascha/on
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 cromartografia con solventes adecuados, (d) repetir
de manera optativa el paso (c) con fracciones que contengan sootepenseone, y (e)
purificar de manera optativa mediante recristalizacion’. ;

; !

El proceso reivindiCado en esta clausula se deriva de manera evidente del 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

j
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RESOLUCION. 1§ 3271
Pot la cual se otorga parciaimente una patente de invencion ;

CERTIFICADO ?
28491 |
Rad. N° 00-49358 : ;

I

provenientes de las plantas. Este es un proceso usual de extraccién de mgredlentes
activos de plantas, que una persona versada en la materia conoce, asi como los solventes
utilizados y demas pasos que previamente fueron sefalados por la referida antenondad

en consecuencia carece de nivel inventivo. \

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el consnderando
anterior de la presente resolucion, las reivindicaciones 1 a4y 6 a 11, contenidas en los
folios 150 a 155, en razon a que cumplen los requisitos de novedad, nivel inventivo y
aplicacion industrial de que trata el articulo 14 de la Decisién 486; asi mismo, se niega para
la reivindicacion 5 del folio 154, por carecer de nivel inventivo como se explicé anteriormente.

i

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido, se hace necesario modificar el titulo de
la invencién, el cual quedara de la siguiente manera: “NUEVOS COMPUESTOS ;DE
XANTONA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACION Y PREPARACIONES

FARMACEUTICAS QUE LOS CONTIENEN?".

1
I
!
!
!
l

RESUELVE:

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

i

|

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

Clasificacion IPC: A 61 K 31/35.

Reivindicacion(es): 1a4y6a11 Folio(s): 150 a 155.

|
i
!
j
!
!
i
i
\
|
i
l
l
)
l

Titular(es): ZENTARIS AG.

: x
Domicilio{s): Frankfurt am Main, Alemania. '

Inventor(es): Vichai Reutrakul, Thaiwatchai Santisuk, Gerhard Noessner,
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ResoLucion’ F37T |

Porla cual se otorga parcialmente una patente de invencion
.CERT_IFICADO 28491

Rad. N° 00-49358 S i

)
Juergen Schmidt, Bernd Nickel, Thomas Klenner y Sebastian
Hose. i

|
)

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 reivindicacién 5 contenida en
el folio 154 del expediente, de acuerdo con lo expuesto en la parte considerativa de la

Bt presente resolucion. ;

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos eh la
Decisiéon 486 de la Comision de la Comunidad Andina y su privilegio caducara en ‘Ias
condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad mdustnal

e W D W

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

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la doctora Marganta
Castellanos Abondano, 0 a.quien haga sus veczs, en su calidad de apoderada de Zentans
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 SIgwentes a ella '

lld T/ , s NS .JA.
. e
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE m“’ DEHCCRC: w1178

Dada en Bogota, D.C., alos 25”1170 2055
&. Lo

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

E T Doctora
SR MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Calle 94 AN° 7 A-09. LTI ).
Bogoté, DCU,.N_) Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
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