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citado en el asunto. 
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11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II 
432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dias 
l envio de la presente citación, en horario de 8:00 am. a 4:30 
el fin de notificarle personalmente el contenido de la resolución 
dentro del expediente tramitado con el nümero de radicaciôn 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en mención se 
notifiôarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dias en el Centro de 
DocumentaciOn e Informaciôn. 

Para su comodidad el texto completo de la resoluciOn se encontrarÆ disponible en la pÆgina 
web de la Entidad desde el dia hÆbil siguiente al de su notificaciôn,  la cuat podrÆ ser 
consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el 
nümero de resolución a travØs de la opcion trÆmites y servicios - de carÆcter general 
transversal - consulta actos administrativos y providencias. 

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso. 

Secretarla General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 3, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contester favor indique el ncimero de DIlulSede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 mt. 2 Tel 5880070 

radicación consignado en el sticker UlililCall Center 5920400. Linea 018000-910165 
allIllWeb: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co 

UIlIIlBogotÆ D.C. Colombia 
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EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 

38 del artIculo 30 del Decreto 1687 de 2010 y 

’S 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 9 de enero 
. de 2004, con el nUmero 04-001331-00000000, por la doctora Dilia Rodriguez 

D’Aleman, en su calidad de apoderada de MAGNACHEM INTERNATIONAL 
LABORATORIES, INC, entrO a fase nacional la solicitud de patente de invención 
titulada "FORMULACIONES DE LACTONA Y METODOS DE USO", que 
corresponde a la solicitud interracional PCT/US02/18602 del 12 de junio de 2002. 

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el artIculo 39 
de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, en concordancia con 
el Tratado de CooperaciOn en materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la 
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordenô publicar 
el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros. 

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontrO que la 
invenciOn no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en 
el artIculo 45 de Ia Decision 486 de (a ComisiOn de la Comunidad Andina, se 
requiriO a la solicitante mediante Oficio No. 8938, notificado el 27 de Julio de 2007 
y Oficlo No. 8273, notificado el 20 de mayo de 2011, para que se pronunciara 
sobre las objeciones efectuadas a la solicitud, en cuanto a la carencia de novedad 
y de nivel inventivo, de acuerdo a las exigencias de los artIculos 16 y 18 de la 
DecisiOn 486 mencionada. 

CUARTO: Que la solicitante, mediante escritos radicados el 5 de diciembre de 
2007 y el 27 de septiembre de 2011, atendió oportunamente los requerimientos 
formulados y presentO aclaraciones. Con la respuesta radicada el 5 de septiembre 
de 2007 se modificO el titulo de la solicitud a "LACTONAS Y COMPOSICIONES 
FARMACEUTICAS DE LAS MISMAS". Finalmente, se allegO un nuevo capItulo 
reivindicatorio, el cual no se ajusta a las prescripciones establecidas en el artIculo 
34 de la mencionada DecisiOn 486, motivo por el cual la presente decisiOn se toma 
con base en el capItulo reivindicatorio contenido en los folios 195 a 200. 

QUINTO: Que segtin b dispuesto en el articulo 14 de la DecisiOn 486 expedida 
por la Comisiôn de la Comunidad Andina se otorgaran patentes "(...) para las 
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la 

S 
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tecnologIa, siempre que sean nuevas, tengan five! inventivo y sean susceptiblos 
de aplicaciOn industrial". 

SEXTO: Que las reivindicaciones I a 21, contenidas en los folios 195 a 200, 
carecen de novedad y de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las 
siguientes consideraciones: 

6.1. Objeto de la invención 

El objeto de la, invención se refiere a una composición farmacØutica. 

6.1.1. Problerna tØcnico que resuelve Ia invención 

El problema tØcnico que resuelve la invención consiste en la necesidad de 
encontrar nuevos compuestos derivados de lactonas, que sean ütiles como 
agentes antiinfecciosos (antibacteriales, antifUngicos) y/o, antiproliferativos, para 
ser usados en composiciones farmacØuticas en el tratamiento de diversas 
condiciones, como ulcera pØptica, gingivitis, periodontitis y diferentes tipos de 
cancer (folios 45-47, paginas 173). 

6.1.2. Soluciôn al problematØcnico 

Para resolver el problema tØcnico, la solicitud en estudio proporciona una 
composiciOn farmacØutica quecontiene una alfamØtilen-gamalactona, de fOrmula 
Ia: 

Ia 

TR 

IR 

6.2. Sobre las modificaciones 

El artIculo 34 de la DecisiOn 486 senala al respecto que "el solicitante de una 
patente podrÆ pedir que se modifique la solicitud en cualquIer momentO del 
trÆmite. La modificaciOn no podrÆ implicar una ampliaciOn de la protección que 
corresponderla a ía divulgaciOn contenida en la solicitud inicial". 

Al respecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina seæala lo siguiente: 

"Si bien el invento objeto do Ia solicitud de patente debe encontrarse 
concluido al momento do presentarse ante la Oficina Nacional Competente 
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�y en tal sentido debe ser susceptible de aplicaciOn industrial� ello no 
obsta para que el peticionario pueda mod/f/carla, motu propio o a instancia 
de Ia autoridad administrativa, en cualquier estado del trÆmite. 

(...) 

La On/ca IimitaciOn impuesta al solicitante respecto de la modificac/On 
cons/ste en que Østa no debe implicar una ampliación del invento o de Ia 
divulgación contenida en la solicitud presentada. Contrario sensu, la 
modificaciOn de ía solicitud podrÆ concretar el invento o reducir el alcance 

. de las reivindicaciones, sin importar cuÆl haya sido la redacciOn 
originariamente propuesta; por 10 que aun cuando el cambio sea sustancial 
con relaciOn a las reivindicaciones in/dales, lo On/co relevante viene a ser 
que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas 
racionalmente con fundamento en la descripciOn contenida en Ia solicitud 
in/cia!"1 -negrilla original-. 

Para el caso concreto, no se acepta el Ultimo pliegO reivindicatorio allegado por el 
solicitante con la respuesta al Oficio No. 8273 de 2011, debido a que alil se indica 
que R5 y R6 no pueden ser: Fenilo, fenflo sustituido, arilo, arilo sustitudo, fenoxi, 
fenoxi sustituido, aroxi, aroxi sustituido, poliaril, poliaril sustituido, 131-1320 ciclico, 
C1 -C20 ciclico sustituido, heterocIclico o heterociclico sustituido, heteroarilo o 
heteroarilo sustituido y, adicionalmente, se indica que R3 y R4 no pueden ser un 
grupo carboxilico. Estasil exciusiones no hablan sidô consideradas inicialmente en 
la descripciôn (folios 154-155), motivo por el cual no existe sustento de ellas, 
ampliando asi el objeto de la solicitud. 

Por Jo anterior, teniendo en cuenta las reivindicaciones disclaimer mencionadas, el 
capItulo reivindicatorio no fue aceptado para anÆlisis de patentabilidad, motivo por 
el cual Ia presente decision se toma con base en el capItulo reivindicatorio 
contenido en los folios 195 a 200 del expediente en estudio, como se indicO 
anteriormente. 

6.3. Determinación del estado de la tØcnica 

6.3.1. Fecha determinante para el anÆlisis comparativo 

La fecha para determinar el estado de la tØcnica es el 13 de junio de 2001, que 
corresponde a la fecha de la prioridad invocada respecto de la solicitud US No. 
60/297,875. 

La fecha de la prioridad fue tenida en cuenta para el estudio de patentabilidad, 

1 Proceso 156 IF 2006. TRIBUNAL DE JUSTICIA CE LA COMLINIDAD ANDINA. 
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segün obra a folio 254 del expediente en estudio. 

6.3.2. Documentos del estado de la tØcnica 

Consultadas las fuentes de información con que se cuenta, se encontraron los 
siguientes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y 
relacionados con la materia de la solicitud en estudio: 

No. Documento TItulo Fecha de 
publicación 

Dl US5962460 "Antineoplastic a-methylene-y- 1999-10-05 butirolactones"  

D2 Bibliografla 1 "Synthesis and biological activity of 1965 a-methylene-y-butirolactones"  
"Molecular recognition in allergic 

D3 Bibliografia 2 contact dermatitis to natural 1990 
products"  

04 1JS56461 64 "a-methylene-y-butirolactones: new 1997-07-08 inhibitors of platelet aggregation"  

D5 W09718806 "Inhibition of fatty acids synthase as 1997-05-29 a means to reduce adipocyte mass"  

6.3.3. lnformación derivada del antecedente 

La anterioridad US5962460 (de aqul en adelante denominada D12) da a conocer 
a-metilen-y-butirolactonas de fOrmula I con actividad antineoplÆsica, las cuales 
pueden ser administradas con un diluente inerte o un vehIculo farmacØuticamente 
aceptable, en el tratamiento de enfermedades neoplÆsicas (folio 203, portada). 

La anterioridad tituladÆ "Synthesis and biological activity of a-methylene-y-
butirolactones" (de aqul en adelante denominada D23) enseæa la smntesis y 
actividad biolOgica de a-metilen-y-butirolactonas [d ihid ro-3-meti!ene-
2(3H)furanonas], las cüales constituyen un importante grupo de productos 
naturales, que poseen On amplio rango de actividades biolôgicas (Fl. 206, PÆg. 
94). 

La anterioridad titulada 
r 

"Molecular recognition in allergic contact dermatitis to 
natural products" (de aqul en adelante denominada D34), se refiere a las 

D&date1 9991 OO5&CCUS&NR596246OA&KCA 
Bibliografia 1: H. M. R. Hoffmann and Jürgen Rabe; ’Synthesis and Biological Activity of -Methylene- -butyrolactones"; 

Angewandte Chemie International Edition in English, Volume 24, Issue 2, pages 94-110, February 1985 (folios 206-214). 
4 Bibliografia 2: Claude Benezra; "Molecular recognition in allergic contact dermatitis to natural products"; Pure & AppI. 

Pagina 4 de 18 Sede Centro: Carrara 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Carrera 50 No. 27-55. Interior 2. Conmutador: 5880234 

Fax: 5870284. LInea 9800-910165 
Web: vww.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co 

Bogota D.C. - Colombia 



- .---.. 

Industria yComercio 
SUPERINTEND E NC IA 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCI61NO 79327 
Por la cual se deniega una patento de invenciOn 

Rad. PCT/04-001331 

estructuras qulmicas de alergenos (o hapteros) naturales de la piel, 
particu larmente 3-sustitUida-a-metilen-y-butirolactonas, tales como tulipalinas B, 
las cualeshan sido sintetizadas y han sido ensayadas en su actividad alergØnica 
(Fl. 215, PÆg. 1251). 

La anterioridad US5646164 (de aqul en adelante denominada D45) se refiere a 
tres clases de a-metilen-y-butirolactonas, de fOrmula I, II y Ill, como inhibidores de 
la agregación plaquetaria, sus mØtodos de preparacion y su administración oral o 
parenteral en vehIculos farmacØuticamente aceptables en el tratamiento de 
enfermedades cardiovasculares (Fl. 219, portada). 

La anterioridad W09718806 (de aqul en adelante denominada D56) divulga una 
familia de compuestos de y-sustituidas-a-metilen-f3-carboxi-y-butirolactonas, como 
inhibidores de la sintesis de Æcidos grasos y su uso en el tratamiento de cØlulas 
tumorales (Fl. 223, portada). 

6.4. Novedad 

SegCin lo dispuesto en el artIculo 16 de la Decision 486: 

"Una invenciOn se considerara nuova cuando no,  estÆ comprondida en el 
estado do la tØcnica. 

El estado do la tØcnica comprenderÆ todo lo quo haya sido accosible al 
pUblico por una descr/pciOn escr/ta u oral, utilizaciOn, comercializaciOn 0 

� cualquier otro med/o antes de ía fecha de presentaciOn de la solicitud de 
patente o, en su caso, de la pr/or/dad reconocida" 

El Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este 
requisito, lo siguiente: 

"...Ia novedad do una /nvenOiOn ’es lo que no estÆ comprend/do en el estado 
do la tØcn/ca (divulgac/on cualificada) o Jo quo no haya sido divulgado o 
hocho accesible al pUb//co en cualqu/or lugar (d/vulgaciOn simple y novedad 
absoluta). La divulgaciOn puede ser oral o escr/ta, puede resultar del uso o 
explotaciOn, o producirse por cua!quier otro medlo. Esta d/vulgac/On debe ser 
detallada y, on todo caso, suf/ciente para quo una persona del of/do pueda 
utilizar esa información para ejecutar o explotar Ia /nvenciOn. Por otra parte, 

Chem., Vol. 62, No. 7, pp. 1251-1258,1990 (folios 215-218). 

D&date1 9970708&CCUS&NR56461 64A&KC=A 

D&date1 9970529&CCW0&NR971 8806A.1 &KCA1 
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cuando un invento estÆ en uso o explotaciOn es porque ya fue patentado o 
porque es del dominio pub//do. En estos casos el invento objetivamente 
perdiO su novedad’. (Proceso 129-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1586 
de 15 de febrero de 2008, patente: POLIMORFO DE (2S, 3S, 5S) -5- (N - 
((N - METIL - N - ((2 - ISOPROPIL � 4 - TIAZOLIL) METOX/CARBONIL) 
AMINO) -1, 6 - DIFENIL - 3 - I-IIDROXIHEXANOL (RITONAVIR) Y 
PROCESOS PARA SU PREPARA C/ON). 

El concepto de novedad se lo formula desde el punto de vista negativo en 
relaciôn al ’estado de la tØcnica’; al respecto, cabe indicar quo este Ultimo 

. concepto comprende el conjunto de conocimientos tecnolOgicos que hayan 
sido accesibles al pUblico antes de ía fecha de presentaciOn de Ia solicitud 
de patente o, en su caso, de la prior/dad reconocida. Por /0 que se 
considera que toda invención deja de ser nueva si ha s/do accesible al 
pUb/icc por cua/quier medic, sin que tenga relevanc/a el lugar en el que se 
ha producido, ni el nUmero de personas a las, que ha alcanzado dicha 
accesib//idad, salvo las excepciones establec/das en el artIculo 3 de la 
DecisiOn 344. Tampoco serÆ novedosa ía invenc/On si el contenido de la 

IL solicitud de patente en trÆmite, de fec/ia de presentaciOn o de prioridad 
anterior a la de prior/dad de la solicitud que se examina, ha s/do pub/icado"7 

En el presente caso, el objeto de la solicitud carece de novedad, porque se trata 
de material conocida y divulgada en el estado de tØcnica, tal como se observa a 
continuación: 

La reivindicaciOn independiente I consiste en una composibion farmacØutica que 
comprende una gamma lactona alfa-metileno, que tiene la formula qulmica Ia, 
cuyos sustituyentes se definen en los folios 195 y 196 del expediente 
administrativo. 

Ahora bien, en los siguientes cuadros comparativos se muestran ]as 
caracterIsticas tØcnicas esenciales de la invenciOn y aquellas reveladas en el 
estado de la tØcnica, que para el caso en particular corresponde a Dl, D3, D4 y 
D5: 

SOLICITUD Dl 
Composición farmacØutica que Composición farmacØutica que 
comprende: comprende: 

Una alfametilen-gamalactona (a-metilen- Una a-metilen-y-butirolactona de formula 
y-butiroIactona) de fOrmula la I, II, III o IV de acuerdo con el radical R. 

PROCESO 34-IP-201 1. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD’,’AND INA. Publicado el 23 de septiembre de 
2011. 
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RI 

RrX

 

R4 
z 

R3 Ro la 
X:O Z:O 
R1 a R4: H cada uno  
R5: H, metilo, fenilo o fenilo sustituido R1: H, metilo, fenilo o fenilo sustituido 

0 
0r 

R6: aiquilo sustituido 0’ 

R.CH I  

fenilo sustituido I 
0 0 

SOLICITUD D3 
ComposiciOn farmacØutica que ComposiciOn farmacØutica que 
comprende: comprende: 

Una alfametilen-gamalactona (a-metilen- Una a-metilen-y-butirolactona de 
y-butirolactona) de formula la fOrmulas: 

R2

 

 

X:O Z:O 10 
R3 y R5: aiquilo cada uno (Fl. 217, PÆg. 1255) 
R1, R2, R4, R6,: H cada uno  

R1 a R5: H cada uno \ / o AcO 
R6: aiquilo sustituido ’-s 

X:O Z:O - 

R1 a R4: H cada uno 
R5 y R6: forman cicloC120  
X:O Z:O HO 

R1 a R5: H cada uno 
Yo?__R6: aiquilo sustituido 
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SOLICITUD D4 
ComposiciOn farmacØutica que ComposiciOn farmacØutica que 
comprende: comprende: 

Una alfametilen-gamalactona (a-metilen- Una a-metilen-y-butirolactona de fOrmula 
y-butirolactona) de fOrmula Ia I, II o III, de acuerdo con el radical R. 

la 0 
R1 

X:O Z:O 
R1 a R4: H cada uno  
R5: H, metilo, fenilo o fenilo sustituido R1: metilo, fenilo o fenilo sustituido 

_Ch _c’ux: R: I II 

R6: aiquilo sustituido 

SOLICITUD D5 
Composición farmacØutica que Composición farmacØutica que 
comprende: comprende: 

Una alfametilen-gamalactona (a-metilen-y- Una a-metilen-3-carboxi-y-butirolactona 
butirolactona) de fOrmula la de fOrmula S2 

RI 

R2 X 

Ra 

la R 
X:O Z:O  S2 
R4: carboxi (-COOH) 
R1 a R3, y R5: H cada uno 
R6: alquilo R: alquilo 

aiquilo sustituido alqu’ilo sustituido por arilo 
aiquenilo alquenilo sustituido por fenilo 
alguilo_sustituido  
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Tat como se observa, las caracteristicas tØcnicas esenciales de la composiciOn 
reclamada en la reivindicaciOn 1 de la solicitud hablan sido divulgadas 
previamente en los documentos DI, D3, D4 y D5, como quiera que revelan una 
composiciOn que comprende una a-metilen-y-butirolactona de fOrmula la, tat como 
se muestra en los anteriores cuadros comparativos. AsI las cosas, dicha 
reivindicaciOn no es nueva, en virtud de las enseæanzas divulgadas en Dl (folios 
203-204, columnas,-3), D3 (folios 216-217, 1254-56, ej. 6. y 14); D4 (Fl. 220, Col. 
2; Fl. 222, Col. 12) y D5 (Fl. 225, paginas, 11 y 16; folios 226-229, pÆginas 17, 20-
25, ej. 1B-1J). 

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 21 no mencionan alguna 
caracteristica que haga nueva a la composiciOn de la reivindicaciOn 1, por lo cual 
se considera que tampoco son nuevas. 

En consecuencia, el objeto reivindicado en la solicitud estÆ comprendido 
previamente en el estado de la tØcnica, de manera que no cumple con lo dispuesto 
en el articulo 16 de la DecisiOn 486 de la Comisiôn de  la Comunidad Andina. 

ILI 

6.5. Nivel inventivo 

SegUn to dispuesto en el articulo 18 de la misma DecisiOn 486 "so considerarÆ que 
una invenciOn tiene nivel inventivo, si para una persona del of/do norma/monte 
versada en la materia tØcnica correspondiente, esa invenciOn no hubiese resultado 
obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la tØcnica". 

� El estado de la tØcnica, al tenor de lo dispuesto en el artIculo 16 de la misma 
DecisiOn, comprende "todo /0 que haya s/do 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 ". 

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho sobre este requisito to 
siguiente: 

"Este requisito, previsto por el artIculo 4 de la DecisiOn 344, quo exige que 
ía invenc iOn tenga fivel inventivo, presupone que la misma represente un 
salto cualitativo en relaciOn con ía tØcnica existente y, ademÆs de no ser 
obvia para una persona del oficio normalmento versada en Ia materia 
tØcnica, debe ser siempre 0/ resultado do una actividad creativa del 
hombre, /0 quo no impide quo so alcance ía regla tOcnica propuosta 
utilizando procedimientos o mØtodos comunes o ya conocidos en el area 
tØcnica correspondiente, aun quo tampoco debe constituir el resultado de 
derivacionos evidentes o olementales de /0 ya existente para un experto 
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rnedio en esa materia tØcnica. 

El estado de Ia tØcnica al alcance del experto rnedio no es el mismo 
corn prendido por ’todo lo quo haya sido accesible al püblico" quo se 
examina para establecer Ia novedad de un invento. En efecto, "con el 
requisito del-’n/vol invontivo, Jo quo so pretende es dotar al examinador 
tØcnico de un elemento quo le permita afirmar o no si a ía invención objeto 
de estudio no se habrIa podido ilegar a partir de lbs conocimientos tØcnicos 
que existlan en ese momento dentro del estado do ía tØcnica (��)S�8 

Visto lo anterior, se advierte que las composiciones de Ia reivindicaciOn I no 
afectadas por novedad, que comprenden otras a-metilen-y-butirolactonas de 
frmuJa Ia, resultan obvias y se derivan de manera evidente a partir de Ia. 
información enseæada por el estado del arte, tal y como a continuaciOn se 
sustenta: 

El estado de Ia tØcnica mÆs cercano a Ia materià mencionada, corresponde at 
docu’rpento D2, tocla vez que divulga diversos compuestos (agentes activos) 
usados en medicina (Fl. 213, Pag. 108), como antibacteriales, antifüngicos y 
antiproliferativos (folios 206-207, paginas 94-96), de estructura quimica basada en 
el nücleo a-metilen-y-buirolactona (folios 206-209, paginas 95-96 y 98; Fl. 209, 
pâginas 100-101). 

En el siguiente cuadro comparativo se muestran las caracterIsticas tØcnicas 
esenciates de Ia invenciOn y aquellas reveladas en el estado de Ia tØcnica, que 
para el caso en particular corresponde at documento D2: 

Ah 
SOLICITUD 02 

Composición farmacØutica que 
comprende:  
Una alfametilen-gamalactona (a- a-metilen-y-butirolactonas 
metilen-y-butirolactona) de fôrmu Ia Ia 

R2

 

 

Ia,tulipalina A 
X:O Z:O 
R1 a R6: H cada uno  
X:O Z:O H0-/ 
R1aR3yR5aR6:Hcadauno 
R4: OH 0 -COOH tulipalina B 

8 PROCESO 31-IP-201 1. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Junio 22 de 2011. Publicado el 16 de 
septiembre de 2011. 
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X:O Z:O 
R1 a R3 y R5: H cada uno 2 
R4 

y 

R6: forman ciclos hasta C20 Sfl la; Ib; 
sustituir o sustituidos 

0çç 

H 

ct50 4 
Vernolepina Aromaticina 
Elefantopina 

Helenalina Eremantina 
X:O Z:O Ph-OO 

Ph-dO R1 a R5: H cada UflO 
R6:  alquilo sustituido o fenilo  
X:O Z:O 
R1 a R4: H o alquilo cada uno Ph 

0 O
 R5 

y 

R6: alquilo o fenilo ; Ph- � 

Tal como se observa, la diferencia de la soliÆitud con D2 es que seæala 
especificamente una composiciOn farmacØutica que comprende una a-metilen-y-
butirolactona, do formula la (diferente a las contØndidas en las composiciones 
afectadas por novedad). 

El efecto tØcnico quo logra tal diferencia es que se obtiene una composiciOn 
farmacØutica con otra a-metilen-y-butirolactona, de fOrmula Ia, adecuada para 
usarse como antibaterial, antifungica y antiproliferativa en el tratamiento de 
condiciones relacionadas con infecciones bacteriales, füngicas y cancer. 

De esta manera, el problema tØcnico objetivo que pretende resolver la solicitud 
estÆ relacionado con la necesidad de obtener otras composiciones farmacØuticas 
quo comprenden otra ci-metilen-y-butirolactona de formula la, adecuadas para 
us arse como antibaterial, antifUngica y antiproliferativa, en el tratamiento de 
condiciones relacionadas con infecciones bacteriales, fUngicas y cancer. 

Sin embargo, el documento Dl enseæa composiciones farmacØuticas que 
comprenden una a-metilen-y-butirolactona de fOrmula I, las cuales pueden ser 
formuladas con un diluente inerte 0 Un vehIculo farmacØuticamente aceptable, 
para ser usadas en el tratamiento de enfermedades neoplÆsicas (Fl. 203, portada, 
columnas I y 2, tal como se muestra en el numeral,-6.4. de la presente ResoluciOn, 
Fl. 233). 
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En consecuencia, la materia reclamada es obvia, porque una persona del oficio 
normalmente versada len Ia materia, enfrentada al problema de obtener 
composiciones farmacØuticas, que comprendan una a-metilen-y-butirolactona de 
formula la, adecuadas para usarse como antibacterial, antifüngica y 
antiproliferativa, obtendria composiciones farmacØuticas de una a-metilen-y-
butiro!actona, tal como 10 seæala Dl, usando otras a-metilen-y-butirolactonas que 
pOsean tales actividades antibaterial, antifingica y antiproliferativa, como las 
ensenadas en D2, para lograr, de esta forma, la composicion objeto de la solicitud. 

� En consecuencia, la materia reclamada en la presente solicitud carece de nivel 
inventivo y, por ende, no cumple las disposiciones del artIculo 18 de la Decision 
486. 

6.6. Sobre la respuesta de la solicitante 

En reIacOn con los argumentos de la solicitante, allegados con motivo de la 
notificaciOn de fondo, sedetermina que: 

6.6.1. Sobre las modificaciones al capItulo reivindicatorio 

Como respuesta a las objeciones realizadas mediahte Oficio No. 8273 de 2011 la 
solicitante presenta un nuevo capitulo reivindicatorio que consta de 21 
reivindicaciones (folios 247 a 251), en el cual se menciona que "R5y R6 no pueden 
ser: fenilo, fenilo sustituido, arilo, arilo sustitudo, fenoxi, fenoxi sustituido, arox 
aroxi sustituido, poliaril, poliaril sustituido, C1-C20 ciclico, C1-C20 ciclico 

� sustituido, heterocIdilco o heterocIclico sustituido, heteroarilo o heteroario 
sustituido" y que R3 y R4 no pueden ser un grupo carboxulico. Al respecto, cabe 
senalar que estas exclusiones no hablan sido consideradas inicialmente en la 
descripciOn (folios 154 y 155, pÆginas 5 y 6), motivo por el cual no existe sustento 
de ellas y, en consecuencia, ampilan el objeto de la solicitud, como ya se 
mencionO. 

Adicionalmente, en la reivindicación I se encuentra una contradicciOn, cuando 
dice que R3-R6, tomados juntos son fenilo, fenilo sustituido, arilo, arilosustituido, 
heteroarilo, heteroarilo sustituido, poliario y poliarilo sustitudo y, posteriormente, 
afirma que R5 y R6 no pueden ser fenilo, fenilo sustituido, arilo, arilosustituido, 
heteroarilo, heteroarilo sustituido, poliario y poliarilo sustitudo. Como consecuencia 
de todo lo anterior, el nuevo capItulo reivindicatorio no fue aceptado, motivo por el 
cual la presente decisiOn se tomó con base en el capItulo reivindicatorio contenido 
en los folios 195 a 200. 

Por su parte, la solicitante argumenta que realizO las modificaciones relacionadas 
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con ocasiôn a Ia requerido por esta Oficina. Al respecto, argumenta que: "So 
indicO quo todos los sustituyentos para RI a R6 pueden tener de I a 8 Ætomos do 
carbono. El sustonto para esta modificaciOn se encuentra en Ia pagina 5, ontre las 
lIneas 20 y 21 do Ia memoria descriptiva como fue originalmente presentada" 
Agrega, que "TambiØn se introdujo Ia condiciOn de que R53 R6 no pueden ser un 
grupo hotoroario o heteroarilo sustituido, dontro do Ia nueva reivindicaciOn I" (Fl. 
239). 

Al respecto, se aclara que no obstante las modificaciones realizadas al capitulo 
� reivindicatorio, este no cumple ôon los requisitos dØ claridad y concision exigidos 

en el artIculo 30 de Ia DecisiOn 486. Adicionalmente, dicho capItulo introdujo un 
disclaimer que, se reitera, no fue aceptado. 

La solicitante argumenta que: "En rolaciOn con los tØrminos do Ia reivindicaciOn I, 
nos permitimos decir quo con Ia modificaciOn anteriormente expuesta, los mismos 
son claros y concisos. Adicionalmente, (sic) nos permitimos docir quo los tOrminos 
como aiquilo, alquonio y domÆs, son ampliamento conocidos por Ia persona 
medjanamente versada en Ia materia tØcnica correspondionte y son para Ia 
descripciOn do ía ostructura de los distintos sustituyentos. Es mÆs, Ia persona 
versada on Ia materia ontonderÆ ol alcanco do dichos tØrminos on cuanto a quo so 
oncuontran relacionados con Ia lactona de Ia fOrmula Ia. El oxaminador id/ca que 
las roivindicaciones son ambiguas debido a quo Ia a motion y butirolactona, es el 
ünico compuosto probado para actividad antibacterial, antinooplÆsica y antifOngica. 
Sobre este particular, nos permitimos docir respetuosamente quo no nos 
encontramos de acuerdo con dicho argumento, toda vez que so estÆ tratando do 

limitar 
Ia invenciOn a los ejemp/os proporcionados en Ia descripciOn. De hecho, 

nos permitimos manifostar que no existe nada en ía DecisiOn 486 do ía Comunidad 
Andina quo indiquo que ØI alcance do Ia invenciOn Ia solicitud deba ser limitada por 
los ejemplos ya quo los lejemplos Unicamente esta.n para mostrar Ia utilidad do Ia 
invenciOn"(Fl. 240). 

Sabre el particular, es preciso aclarar que aunque los tØrminos coma alquilo, 
alquenilo y demÆs, son ampliamente conocidos par una persona del oficio 
normalmente versada en Ia materia, no definen Ia extensiOn del objeto que se 
busca proteger. 

Por otra parte, es cierto que là Decision 486 no establece que Ia invención estÆ 
Iimitada estrictamente a los ejemplos. Sin embargo, cabe recordar que en el 
artIculo 30 de misma DecisiOn se establece que las reivindicaciones definirÆn Ia 
materia que se desea proteger mediante Ia patente, debiendo ser claras, concisas 
y estar enteramente sustentadas por Ia descripciOn. Adicionalmente, dicha 
DecisiOn establece en el artIculo 28 que Ia descripciOn deberÆ divulgar Ia 
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invenciOn de manera suficientemente Clara y completa para su comprensiôn y para 
que una persona capacitada en la materia tØcnica correspondiente pueda 
ejecutarla. De esta manera, si bien la invención no estÆ limitada a los ejemplos, 
estos, en ciertos casos, ayudan a divulgar la invención de manera suficientemente 
clara y completa. 

.. La solicitante asevera que "todos los compuestos do ía fOrmula Ia comparten una 
misma caracteristica estructural comOn que es la responsable do la actividad 
biblógica de los compuestos, principalmente, el anillo do lactona sustituido por un 

. grupo exocIclico metilØnico en la posiciOn alfa (a) del anillo, por ejemplo, vØaso la 
pagina en la parte de ’Sumario de la lnvenciOn’ en la pagina 3 de Ia solicitud como 
fue originalmento presentada, dondo so pone de manifesto que se han 
descubiorto los compuestos de las. fOrmulas Ia y Ic que tienen una estructura 
lactona y un grupo metileno en la posicion alfa do la estructura lactona, el nücleo 
farmacØuticamente activo quo si,vo para proporcionar sustonto a todo el alcance 
do las reivindicaciones" (Fl. 240). 

Al respecto, se observa que los argumentos de la solicitante van encaminados a 
demostrar que  la solicitud presenta unidad de invenciôn. Sin embargo, se aclara 
que las objeciones de la Oficina se refieren es a la claridad y concisiOn del capitulo 
reivindicatorio, al presentar tØrminos amplios, 11generales y ambiguos para 
caracterizar la reivindicaciOn 1, de manera que do permiten definir de manera 
concisa la materia reclamada. AsI las cosas, los mencionados argumentos de la 
solicitante no son procedentes. 

En relaciôn con las reivindicaciones 3 a 9 y 21, Ia solicitante asegura que "como se 
ha demostrado on los ojemplos 2 a 8, los compuestos definidos por la fOrmula Ia 
poseen una actividad antibacterial, antineoplÆsicà y antifUngica, Jo cual brinda 
soporte a to establecido en las reivindicaciones en cuestiôn. No obstante Jo 
anterior, so modificaron dichas reivindicaciones con el Ænimo de quo estØn 
definidas por las caracterIsticas tOcnica de las composiciones" (Fl. 241). 

Vista nuevamente el capItulo reivindicatorio, se observa que las reivindicaciones 3 
a 9 y 21 no estÆn definidas por las caracterIsticas tØcnicas de las composiciones, 
come 10 son  los elementos que la comprenden, es decir: El agente activo, 
excipientes y proporciones si es necesarlo. Por tanto, mencionar que la 
composiciOn comprende, ademÆs un portador para administraciOn parenteral, oral 
o tOpica, no identifica ni define con concisiOn el ecipiente que hace parte de la 
composiciOn. 

Frente a las reivindicaciones 10 y 11, la solicitanteargumenta que "con el cambio 
do la palabra ’portador por ’forma de dosificaciOn’, quoda cabalmente superada 
la objeciOn de claridadl establecida por el seæor examinador en su concepto 
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tØcnico N.1240" (Fl. 241). 

Sobre este aspecto, es preciso aclarar que la forma farmacØutica para administrar 
no es una caracterIstica esencial que defina a una composiciôn. 

6.6.2. Sobre el capItulo reivindicatorio 

Como quiera que el capItulo reivindicatorio allegado con la respuesta al Oficio No. 
8273 de 2011 no fue aceptado por ampliar la protección que corresponde a la  

. divulgación contenida en  la solicitud inicial, el capitulo reivindicatorio contenido en 
los folios 195 a 200 continua eon deficiencias, las cuales han sido previamente 

� trasladadas en el desarrollo del trÆmite. Estas son: 

- La reivindicaciOn I contiene tØrminos generles y ambiguos, tales como 
"alqullo, alquenhlo, aiquinilo, dc/os, arilo, heteroarilo, alcoxi, aroxi, alquiltio, 
an/ti, poliw-ilo, heterociclilos, aminoÆcidos, pØptidos y polipØptidos". 
Athcionalmente, presenta diversos grupos "sustituidos" sin definir por cuÆles 
sustituyentes, lo que no permite definir de manera concisa el alcance de la 
materia reclamada. Se suma a 10 anterior, que existe una contradicción cuando 
dice que R3-R6, tomados juntos son fenilo, fenilo sustituido, arilo, 
arilosustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, poliario y poliarilo sustitudo y 
posteriormente afirma que R5 y R6 no pueden ser fenilo, fenilo sustituido, arilo, 
arilosustituido, heteroarilo, heteroarilo sustituido, poliario y poliarilo sustitudo. 
AdemÆs, en cjicha reivindicaciOn se menciona que RI a R6 pueden estar 
sustituidos por ciclosl y heterociclos de C1 -C20, Ic cual no es claro porque no 
pueden existir ciclos de C1 -C2. 

- Las reivindicaciones 3 a 9, 18 y 21 no estÆn caracterizadas de manera 
adecuada, por servir "para trata( diversos trastornos alli seæalados, como 
quiera que una composiciOn farmacØutica sOlo debe caracterizarse por los 
elementos que la comprenden, tales como el agente activo, excipientes y 
proporciones Si es necesario. 

- Las reivindicaciones 12, 13 y 17 se caractrizan: "porque el mØtodo de 
aislamiento es extracciOn Se guide por cromatografla", por "el mØtodo para 
producir la lactona" y "porque la lactona es aislada de Securidaca virg eta", 
respectivamente, 10 cual es una manera inadecuada de caracterizar una 
composiciOn farmacØutica, ya que una composiciOn farmacØutica sOlo debe 
caracterizarse por los elementos que la comprenden, tales como el agente 
activo, excipientes y proporciones, Si es necesario. 
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Tenjedo en cuenta 10 anterior, el capItulo reivindicatorio contenido en los folios 
195a 200, noes claro ni conciso, en virtud del artIculo 30 de la DecisiOn 486. 

6.6.3. Sobre la falta de novedad y nivel inventivo de la solicitud 

La solicitante argumenta quo en virtud de las modificaciones realizadas al capItulo 
reivindicatorio, los documentos Dl (Fl. 243), D3 (Fl. 244), D4 (Fl. 245) y D5 (Ft. 
246) no afectan la novedad de la solicitud. 

. Como quiera que el captuIo reivindicatorio aHegadô con la respuesta al Oficio No. 
8273 do 2011 no fue aceptado por las razones anteriormente expuestas, los 
argumentos de la .solicitante no son procedentes, toda vez que van dirigidas 
precisamente al capItulo reivindicatorio mencionado. De esta manera, se reiteran 
las objeciones planteadas en cuanto a la falta de novedad de la invención, las 
cuales no fueron superadas por la solicitante. 

La solicitante argumenta que "el documento D2 (Hoffmann, J-I.M.R. and Rabe). 
Angew Chem, mt. Ed. 24(2): 94-110 (1985), reporta la sIntesis y la actividad 
bioIÔlica  do aifa-motilen-gamabutirolactonas. En este sentido y como bion /0 ha 
indicado ci seæor examinador, D2 no hace nm gUn reporte do composiciones 
farmacØuticas de a/gun Itipo, mucho menos de composiciones farmacØuticas quo 
contongan una lactona definida por la fOrmula Ia, como so reporta en las nuevas 
roivindicaciones. Por lo tanto, D2 tampoco puede destruir la novedad de la 
presente invenciOn". (Fl. 243) Agrega, que "los compuestos reportados en las 
pÆginas 95 y 96 son descritos para tener aiguna actividad biolOgica potencial. De 

� hecho, Ia mayorIa do tales compuestos que incluyen vernolepin, aromatic/n, 
c/c fantopin, partenin, costunoilda, hellangin, xantatin, helena/in, erematin, 
alantolactona y puponin, contienen un aniio carboclilco fusionado al aniio de 
lactona. Asi las cosas, en aras do fad//tar la concesiOn de la solicitud en estudlo, al 
eliminar las condiciones de quo R3 a R6 cuando estÆn juntos sean C1-C20 
cIclicos,  CI-C20 cIdllcos substituidos, heteroc!cicos, heterocIc/icos substituidos, so 
excluyen vernolepin, aromatic/n, elefantopin, partenin, costunoilda, hellan gin, 
xantatin, helena/in, erematin, alantolactona y euponin" (Fl. 244). 

Sobre el parIicular, al no aceptar la disclaimer por las razones anteriormente 
expuestas, antes R3 a R6 continUan siendo C1 -C20 cIclicos, C1 -C20 cIclicos 
substituidos, heterocicicos, heterocIclicos substituidos, por to cual no se excluyen 
vernolepin, aromaticin, elefantopin, partenin, costunolida, heliangin, xantatin, 
helenalin, erematin, alantolactona y euponin. Adicionalmente, en ,el anÆlisis de 
nivel inventivo, en donde se menciona que D2 no indica expllcitamente una 
composición, 51 se hace menciOn de la utilidad de estos compuestos (con 
estructura quimica basada en el nücleo a-metilen-y-butirolactona) en el campo de 
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la medicina y farmacologla entre otros (Fl. 13, PÆg. 108), to cual motiva a una 
persona del oficio normalmente, versada en la materia, enfrentada at problema de 
obtener composiciones farmacØuticas que comprendan una a-metilen-y-
butirolactona de fOrmula Ia, adecuadas para usarse como antibacterial, antifUngica 
y antiproliferativa, obtendrIa composiciones farmacØuticas de una a-metilen-y-
butirolactona, como to seæala Dl, usando otras a-metilen-y-butirolactonas, que 
posean tales actividades antibaterial, antifungica y antiproliferativa (folios 206-207, 

, pÆginas 94-96) como las enseæadas en D2, para lograr, de esta forma, la 
composiciOn objeto de esta solicitud. 

La solicitante asegura que: "En,  resumen, es claro quo la solicitud a la luz del 
nuevo juego do reivindicaciones cumple con los requerimientos do patentabilidad 
exigidos por la DecisiOn 486 de la Comunidad Andina, toda voz quo la mater/a 
objeto de las nuevas reivindicaciones no hablan (sic) s/do reportadas o anticipadas 
por la tOcnica anterior citada y no habrIa sido susceptible de derivaciOn obvia a 
partir de dichas anterioridades" (Fl. 246). 

Se reitera, que debido a que el nuevo capItulo reivindicatorio no se aceptó por las 
razones antes expuestas, los argumentos de la solicitante no son procedentes. De 
esta manera, subsisten las objeciones a la novedad y at nivel inventivo de la 
invenciOn,. 

Finalmente, la solicitante senala que "si el examihador cons/dora que subsiston 
razones para objetar la presente invenciOn rue go expedir otro examen de fondo 
con los debidos motivos y razones quo sustenten su objeciOn con el fin do que 

. nuestro mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la 
interpretaciOn 

I 
de los artIculos 45 do la DecisiOn 486 (...) 35 y 59 del Codigo 

Contencioso Adm/nistrativo (...)"(FI. 246). 

En el presente caso, este Despacho no efectuarÆ otro requerimiento de fondo, 
teniendo en cuenta que se han formulado dos en virtud de to dispuesto en el 
articulo 45 de la DecisiOn 486, habiendo dado la oportunidad a la solicitante de 
contrOvertir las objeciones formuladas. Por lo demÆs, ya existen las suficientes 
evidencias tØcnicas que demuØstran la falta de novedad y de nivel inventivo de la 
solicitud, tal como se expuso en los numerales 6.4. y 6.5. de la presente resolución 
y que Ia solicitante no logra controvertir. 

En conclusion, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no 
desvirtUan de manera alguna 

las objeciones a la pàtentabilidad ya sustentadas, el 
Superintendente de Industria y Comercio, 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIdN No 79327 
Por la cual se deniega una patente de invenciOn 

Rad. PCT/04-001,331 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invención a  la creaciOn titulada 
"LACTONAS Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE LAS MISMAS", 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente 
resoluciôn a la doctora Dilia Rodriguez D’Aleman, en su calidad de apoderada de 

. 

la sociedad MAGNACHEM INTERNATIONAL LABORATORIES, INC, o a quien 
haga sus veces, entregÆndole copia de la misma y advirtiØndole que contra ella 
procede el recurso de reposiciOn, ante el Superinterdente de Industria y Comercio, 

� el cual podrÆ ser interpuesto en el momento de Ia. notificación o dentro de los 5 
dias hÆbiles siguientes a ella. 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C., a los 30 DIC 2011 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, 

JOSE’ MI  DIE RESTREPO 

Doctora

  

DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN 
Carrera 11 No. 86 53. Piso 6. 
BogotÆD.C. 

Elaborô: Laura Victoria Camachchp.  
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