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AsE entonces, el nuevo pliego reivindicatorlo cumple con el requisito de clandad 

estipulado por et Art. 30 de la DecisiOn 486. 

3. DETERMINACIÔN DEL ESTADO DE LA TECNICA 

Considero que el estado de la tØcnica determinado por el seæor Examinador no 

cumple con los requisitos necesarios para ser considerados como anteriondades vÆlidas 

a la invenciOn de la presente solicitud. Lo anterior, toda vez que segün el articulo 16 de la 

Decision 486: 

"Una invención se considerarÆ nueva cuando no estØ comprendida en el estado de 
la tØcnica. 

El estado de la tØcnica comprenderÆ todo Jo que haya sido accesible al pÆblico por 
una descripción escrita u oral, utilización, comercializaciOn o cualquier otro medio 
antes de la fecha de presentaciOn de la solicitud de patente o, en su caso, de 
la prioridad reconocida. 

SOlo para el efecto de la determinaciOn de la novedad, tambiØn se considerarÆ 
dentro del estado de la tØcnica, el contenido de una soilcitud de patente en trÆmite 
ante Ia oficina nacional competente, cuya fecha de presentaciôn a de prioridad 
fuese anterior a la fecha de presentaciOn a de prioridad de la solicitud de patente 
que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido estØ incluido on la 
soilcitud de fecha anterior cuando ella se publique a hubiese transcurrido el plaza 
previsto on el articulo 40." (Negrita fuera de texto) 

De la lectura de Øste articulo, se puede concluir que ese Despacho violO las 

disposiciones del mismo porque no estableciO claramente la fecha de publicaciOn de las 

antenoridades Dl y D3, que permitan determinarlas como vÆlidas para el estudio de 

patentabilidad de la invención reivindicada por mi representada. 

Adicionalmente, ese Despacho cita los sitios Web en donde se encuentran 

publicados los documentos, pero dichas referencias estÆn erradas pues, para los 

documentos Dl y D3 no fue posible acceder a la informaciOn reportada por el 

Examinador. 

Ese Despacho cita el documento Dl como anterioridad a la presente solicitud, sin 

embargo sobre el compuesto alli citado "Caloporoside" de J. Org. Chem. 1998, 63, 3072 

no se hace ninguna indicación, el folio 111 proporcionado por ese Despacho solo se titula 

CHEMESTRY AND BIOLOGICAL EVALUATION OF NATURAL PRODUCTS: BETA-D-

MANNOSIDES y no se da un link que Ileve a informaciOn adicional. Adicionalmente, no 

se indica una fecha de publicaciOn del documento Dl y, teniendo en cuanta que Dl 

tambiØn enseæa el compuesto Cicloviracin B, publicado en el aæo 2002, se deduce que la 

fecha de publicaciOn de Dl es posterior a la fecha de prioridad de la presente solicitud y 

por lo tanto Dl no puede usarse para evaluar la novedad ni el nivel inventivo de la 

presents solicitud. 
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En cuanto a la referenda D3, aitn cuando el senor examinador proporcionó copia 

de su contenido, en la misma no se establece una fecha de publicación que pueda 

tenerse como base pars determinar el estado de Ia tØcnica. En consecuencia, dicha 

anteriondad tampoco es vÆlida para evaluar los requisitos de patentabilidad. 

ACm cuando las objeciortes basadas en las enseæanzas de DI y D3 son 

improcedentes en el estudió de patentabilidad de la presente invención, a continuaciôn 

presento los argumentos que desvirtüan las afirmaciones de ese Despacho sobre la 

novedad y nivel inventivo de la solicitud. 

4. NOVEDAD DE LA SOLICITUD 

0 Con respecto al documento DI, en la descripción de (a presente solicitud se 

menciona que el caloporosido se conocla desde 1994 (ver pâgina 1, 20 pØrrafo de (a 

descnpción (Weber y colaboradores, J. Antibiotics, 47, 1188-1194). Sin embargo ninguno 

de los derivados de caloporosido aqul reivindicados Sc menciona en ninguno de los 

documeritos citados como anterioridad. 

En cuanto al documento 02, pongo de presente que segün  la presente invención, 

no todos RI, R2. R3 y R4 pueden significar H (ver reivindicación I, pÆgina 25). D2 

solo menciona clerivados de caloporosido en donde RI - R4 son H (pÆgina 155, con 

referenda a ADv. Synth. Catal. 2001, 343, 143-159, compuesto 117) o no estÆn 

presentes en parte (pÆgina 155, figura 3, compuestos 118, 119). En consecuencia, 

contrarlo a lo afirmado por ese despacho, D2 no destruye la novedad de los derivados de 

catoporosido enseæados por (a presente invención, toda vez que ninguno de los denvados 

de caloporosido reivindicados es divulgado por 02. 

5 NIVEL INVENTIVO DE LA SOLICITUD 

Como se mencionO antes, ni el documento Dl ni el documento D3 pueden tenerse 

en cuenta para la evaluaciOn del nivel inventivo de la presente solicitud. 

El arte previo relevante, D2, enseæa que el compuesto de caloporosido (R1 -R4 

H) Duede usarse como inhibidor de Ia fosfoliłasa C (PLC). TambiØn se conoce a partir de 

otros documentos que la inhibiciôn de la fosfo/ipasa C influencia ía łrollferaciOn ce/u/ar. 

Por ejemplo, hago referencia a Faenza et al., J. Biol. Chem. 2000, 275 (39), 30520-

30524, el cual fue citado por la Oficina Europea de Patentes en el trÆmite de la solicitud 

europea correspondiente. Faenza et al. describe una conexiOn eritre fosfolipasa C (PLC) 

y quinasa dependiente de ciclina CDK4: Un aumento en la expresiOn de PLC resulta en un 



incremento an CDK4 ("..la sobre-expresión de PLCJ31 an el ntcleo as directamente 

responsabte de la sobre-expresión y activaciôn del complejo cictina D3.CDK4, el cual se 

conoce mas como un estimulante de la progresiOn a travØs de 01 qua como promotor de 

trarisición de 01-S.", pÆg. 30524, columna izquierda, Ilneas 17.21). Sin embargo, Faenza 

at at. no describe qua CDK4 as directamente inhibida por Caloporosido, ni el efecto 

antiproliferativo resultante de la inhibiciôn de CDK4 mencionada an dicha referencia. Por 

lo tanto, del estado del arte se deduce qua una persona versada en Ia materia sabe aue 

Ia inhibiciOn de ía fosfoliłasa C no resulta en un efecto citotOxico, aue es altamente 

deseable Para el desarrollo de agentes anticanceriqenos. En consecuencia, una persona 

versada an la materia no considerarla un compuesto qua tiene una actividad inhibitoria 

como el punto de partida para desarrollar agentes anticancerigenos novedosos. 

Asi entonces, as claro qua Ia presente invención Si cumple con el requisito de nivel 

inventivo toda vez qua proporciona una soluciôn a  la necesidad de producir nuevos 

agentes anticancerigenos, qua no habla sido propuesta con antenoridad y qua no se 

desprende evidentemente del arte previo, como se estableció antes, una persona versada 

an la materia tØcnica no esperarla obtener agentes anticancerigenos novedosos a partir 

de compuestos qua tienen una actividad inhibitoria. 

Teniendo an cuenta los argumentos expresados arriba, respetuosamente solicito, 

se conceda el titulo de patente a la presente invención puesto qua la misma cumple con 

los requisitos de los artIculos 30, 16y 18 de la Decision 486. 
Ik 

3 ANEXOS 

� Capitulo reivindicatorio 

� Recibo de pago por modificaciones 

� Formutario para modificaciones 

� Copia de Faenza at al., J Biol. Chem. 2000, 275 (39), 30520-31524. Citado por la 

Oficina Europea de Patentes en el trØmite de la solicitud europea correspondiente. 
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