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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 11­84232­  ­6
DEP: 2020  DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 
TRA: 11  PCT­PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
ACT: 519   PRESENTACION 

FECHA:  2012­12­21 09:20:40
EVE:  378  FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I 
FOLIOS:   4

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados  

Descripción: Folios  11 a 249 06/julio/2011
Reivindicaciones: Folios  250 a 263 06/julio/2011

Folios  397 a 421 03/septiembre/2012
Dibujos: Folios  263 a 269 06/julio/2011
Prioridad: US 61/139.492 19/diciembre/2008

    
2. Análisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicación de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del 
plazo  establecido  (Art.  9  D  486)  y  su  contenido  técnico  corresponde  con  el  de  la 
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 10 
de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá en cuenta la 
tasa  pagada  por  el  solicitante  al  momento  de  comenzar  el  examen  para  las 
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reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga más de diez (10) 
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se estudiarán las 
cubiertas por la tasa pagada. Por tal motivo, y teniendo en cuenta la tasa pagada por el 
solicitante, se estudiará las reivindicaciones 1 a 30 contenidas en los folios 397 a 421.

Título de la solicitud:  “COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS Y MÉTODO DE USO” 

El  problema  planteado  en  esta  solicitud  consiste  en  la  necesidad  de  diseñar 
compuestos útiles  para el  tratamiento de enfermedades y condiciones (por ejemplo, 
cáncer, trombocitemia, etc.) caracterizadas por la expresión o por la sobre-expresión 
de proteínas anti-apoptóticas Bcl-2, por ejemplo, de las proteínas anti-apoptóticas Bcl-
XL.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto 
de la fórmula (I) y composiciones que lo contienen. 

El  objeto  de  la  presente  solicitud  se  relaciona con la  Clasificación  Internacional  de 
Patentes (CIP):  A61K  31/435.

4. De la solicitud de patente 

Titulo

El título no corresponde con el objeto de la solicitud porque no define la naturaleza de 
los compuestos reclamados y hace referencia a un uso, materia no patentable según la 
Decisión 486, por lo cual se sugiere al solicitante hacer la corrección necesaria. 

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El  alcance  del  capítulo  reivindicatorio  no  está  definido  para  una  estructura  central 
químicamente definida, de acuerdo a la fórmula

En donde la variabilidad de los sustituyentes A, B, L, E, X1, X2a, X2b, X2c configuran 
compuestos que difieren estructuralmente de manera significativa y, por tal motivo, se 
considera  que  el  capítulo  reivindicatorio  no  es  claro  porque  no  define  de  manera 
inequívoca el objeto por el cual solicita protección, más aún  teniendo en cuenta que no 
existe  una  estructura  química  unificadora  que  permita  la  coexistencia  de  los 
compuestos señalados bajo  una  misma reivindicación. 

5. Unidad de invención (Art 25 D 486)

En concordancia con lo anterior, esta Superintendencia encuentra que existe un grupo 
de invenciones no relacionadas entre sí.

Cuando el señor solicitante define los compuestos de formula (I) seis objetos que son 
diferentes e independientes como son:



Expediente 11-84232-  -6                                             1er art 45     

1. Los compuestos de fórmula (I) cuando A corresponde a 

2. Los compuestos de fórmula (I) cuando A corresponde a  

3. Los compuestos de fórmula (I) cuando A corresponde a 

4. Los compuestos de fórmula (I) cuando B corresponde a 

5. Los compuestos de fórmula (I) cuando B corresponde a 

Por lo tanto se puede asegurar  que de acuerdo al análisis de patentabilidad realizado 
por esta Superintendencia  que existen al menos 6 grupos inventivos a priori alrededor 
de los cuales no existe un concepto común inventivo que permita agruparlos por lo que 
se configura el incumplimiento  de las disposiciones normativas del artículo 25 D. 486 
sobre unidad de invención. 

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto común 
inventivo especificando el avance tecnológico sobre el estado de la técnica. Esto se 
logra entre otras formas definiendo las características esenciales de la invención  y 
mostrando las otras características particulares como dependientes, pero sin perjuicio 
de  la  concisión  de  las  nuevas  reivindicaciones  tanto  independientes  como 
dependientes.

El solicitante también puede realizar una o más de las divisionales de acuerdo a los 
grupos de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin 
ampliar el objeto inicial de la invención.



En cumplimiento  del  artículo  45  de  la  Decisión  486  de  la  Comisión  de  la  Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) contados a 
partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no dar respuesta 
al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para 
la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de 
sesenta (60)  para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara 
a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no 
pagará  la  tasa  de  modificación  voluntaria  pero  sí  la  correspondiente  al  pago  por 
reivindicación adicional.

Notifíquese el  presente oficio  conforme a lo dispuesto en el  numeral  5.2,  literal  e),  del 
capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001. 

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha  2012-12-25

Elaboró: Maria Del Pilar Obando PatiÑo
Revisó: Consuelo  Leguizamon Leguizamon
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