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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 11-150134- -4 FECHA: 2013-04-18 14:04:15

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 5

ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.,
Abogado(a)/Sefior(a)
MAGDA SALZBURG
Asunto: Radicacion: 11-150134- -4
Tramite: 11
Evento: 378
Actuacion: 519
Oficio: 6881
Folios: 5
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/IB2010/051470
Fecha de Presentacion Internacional 06/04/2010

1. Documentos estudiados:

Descripcion: Pag.1a41 Radicado N° 11-150134-00000-0000
Reivindicaciones: P&ag. 42 a 44 Radicado N° 11-150134-00000-0000
Prioridad: IT FI2009A000071 06/04/2009

2. Andlisis de la prioridad:

Se acepta la reivindicacion 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 invencidn:

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo Primero del Titulo X de la
Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendrda en cuenta la tasa
pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las reivindicaciones
adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10) reivindicaciones y no
se haya pagado la tasa complementaria, solo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada.

Expediente 11-150134- -4 ler Art 45



: Pros ad
Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA

Teniendo en cuenta que el solicitante pag6 la tasa correspondiente a las reivindicaciones y
no se presentaron reivindicaciones adicionales, la informacion anterior no aplica para el
presente caso.

Titulo de la solicitud: SALES DE 6 "-SIALIL-LACTOSA Y PROCESOS PARA SU SINTESIS Y
PARA LA SINTESIS DE OTROS ALFA-SIALIL-OLIGOSACARIDOS.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer formulaciones de la 6'-
sialillactosa adecuadas para uso farmacéutico o nutritivo y proveer un método para preparar
un alfa-2-6 sialooligosacarido.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuesto de
férmula Ib y procedimiento de preparacion de los mismos, asi como un proceso para la
preparacion de un alfa-sialiloligosacarido de férmula (I).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de Patentes
(CIP): CO7H13/06; A23L1/09; A61K31/702.

4 . Unidad de invenciéon (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencion porque se refiere a 2 grupos
inventivos.

Los Grupos Inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:

1° Sales de K, Ca, Mg, Sr, Fe y Al de 6'-sialillactosa y su preparacion
2° Método para la preparacion de los alfa-sialiloligosacaridos

Por lo tanto, esta invencion presenta 2 diferentes conceptos técnicos comunes inventivos asi:

e Grupo I: Reivindicaciones 1-3, 8 y 9. Sales de K, Ca, Mg, Sr, Fe y Al de 6'-sialillactosa y
Su preparacion.

e Grupo II: Reivindicaciones 4-6 y 7. Método para la preparacion de los alfa-
sialiloligosacaridos.

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

El solicitante también puede realizar una o mas 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 invencion.

5. Andlisis de la(s) oposicidn(es)

No se presentaron oposiciones al objeto reivindicado.

6 . Determinacion del estado de la técnica:
El estado de la técnica se determin6 con base en la fecha de presentacion de la solicitud de

prioridad: 6 de abril de 2009 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el
objeto de esta solicitud:

Expediente 11-150134- -4 ler Art 45



Indusiria vy Comercio

Prosperidad

SUPERINTENDENCIA p 5
item Documento Titulo Fecha de
Publicacion
D1 | W0O2007/090894 “Oligosaccharide mixture” 16/Agosto/2007
“Compositions for treating and
D2 WQ094/03184 inhibiting gastric and duodenal 17/Febrero/1994
ulcers”
Tetrahedron “Simple stereoselective synthesis .
D3 Lett.43 (2002 ) of alfa2-6 sialooligosaccharides” 13/Septiembre/2002

El documento D1 divulga se refieren a formulaciones nutritivas y farmacéuticas que

comprenden la 6'-sialillactosa.

El documento D2 divulga sales farmacéuticamente aceptables de los compuestos similares
a las de potasio, calcio y magnesio de los oligosacéridos que comprenden una porcién de

sialillactosa.

El documento D3!3] divulga compuestos de alfa-2-6 sialooligosacéaridos y su sintesis.

7. Examen de patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art 18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en: compuestos de la férmula (Ib), caracterizados porque Mn+ es
elegido del grupo que consiste de K+, Ca2+, Mg2+, Sr2+, Fe2+ y Al3+.

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales
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Sales de K+, Mg*?, Ca*?

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 1 porque divulgan el compuesto reivindicado asi como sales
farmacéuticas (D1= reivindicaciones 1y 9; D2= Pag. 11, reivindicacién 1).

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacion 1, y

documento D1 consiste en que no se especifican la sales.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1, y

documento D2 consiste en el oligosacérido.

[1] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?

CC=WO&NR=2007090894A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20070816&DB=EPODOC&Ilocale=en_EP

[2] URL: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
DB=worldwide.espacenet.com&ND=3&locale=en_EP&response=9484388&FT=D&date=19940217&CC=WO&NR=9403184A1&KC=A1
[3] URL: http://46.38.63.192/mail/lg.php?doi=10.1016/S0040-4039(02)01983-
4&url=aHROcDovL2xpYmdlbiSvemcve2NpbWFNMS8XMC4AXMDE2L1MwMDQWLTQwMzkIMjUyODAyJTI1IMjkwMTk4My00LNBkZg%3D%3D
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El efecto que confiere la diferencia es que se logran compuestos para uso farmacéutico y
nutritivo.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: “como modificar el compuesto conocido en el documento D1 para lograr
compuestos o sales para uso farmacéutico nutritivo”.

Sin embargo, la utilizacion de sales de calcio, potasio, magnesio, entre otras para lograr
sales de oligosacaridos para uso farmaceéutico y nutritivo, ya esta divulgada en el documento
D2 que se refiere a sales convencionales de oligosacaridos que comprenden una porcién
salillactosa, entre las que se encuentran las de calcio, potasio, magnesio y otras sales
alcalinas.

La persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada con la tarea de proveer
las sales de oligosacaridos de la formula Ib con la actividad deseada puede darse cuenta que
a partir de los documentos D1 y D2 los oligosacaridos con una porcién salillactosa pueden
estar en forma de sales alcalinas tales como las de calcio, potasio y magnesio.

En consecuencia, era obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia
referirse a las ensefianzas divulgadas en el documento D2 con el fin de lograr sales de
oligosacaridos de la formula Ib descritos en el documento D1 para llegar asi al objeto de la
reivindicacion 1 de la solicitud.

En ausencia de un efecto inesperado mostrado por las sales reivindicadas en relacién con
las sales del arte anterior, la solucion al problema técnico parece ser obvia a la luz de los
documentos D1y D2.

Conclusion:

La reivindicacion 1 no cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18). Asi como las
reivindicaciones 2, 3, 8 y 9 no mencionan alguna caracteristica adicional que se pueda
considerar inventiva.

La reivindicacion 4 consiste en: un proceso para la preparacion de los compuestos de alfa-
sialil-oligosacaridos de la férmula I:

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D3
Proceso para la preparacién de los Proceso para la preparacién de alfa-2-6
compuestos de alfa-sialil-oligosacaridos: sialil-oligosacaridos
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El documento D3 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 4 porque divulga la sintesis de alfa-2-6 sialil-oligosacaridos por medio de la
reaccion de Koenigs-Knorr (Tabla 1, Pags. 8012 y 8013).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 4, y el procedimiento del
documento D3 consiste en el oligosacarido.

El efecto que confiere la diferencia es que se logra un mayor rendimiento, aunque los datos
de pureza y rendimiento no se proporcionaron a lo largo de la solicitud.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: “como proveer un método alternativo al revelado en el documento D3".

Sin embargo, la persona del oficio normalmente versada en la materia enfrentada con la
tarea de proveer un procedimiento alternativo para preparar oligosacaridos de la formula |
con un rendimiento mejorado puede darse cuenta que a partir del documento D3 los alfa-2-6
oligosacaridos se pueden preparar disminuyendo la cantidad del promotor con el fin de
obtener altos rendimientos.

En consecuencia, era obvio para la persona del oficio normalmente versada en la materia
referirse a las ensefanzas divulgadas en el documento D3 con el fin de lograr el proceso de
sintesis de la reivindicacién 4 de la solicitud.

En ausencia de un efecto inesperado mostrado por el procedimiento reivindicado en relacién
con el del arte anterior, la solucion al problema técnico parece ser obvia a la luz del
documento D3.

Las reivindicaciones 5 a 7 no proporcionan alguna caracteristica adicional que le conceda
nivel inventivo al proceso reclamado.

8. Conclusion:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

item Documento Reivindicaciones Requisito que afecta
afectadas
D1 W02007/090894 1a3,8y9 Nivel inventivo
D2 WQ094/03184 1a3,8y9 Nivel inventivo
Tetrahedron Lett.43 A .
D3 (2002) 4a’7 Nivel inventivo
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso de no
dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias 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 capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-04-23

Elaboro: Lina Patricia Forero Tobaria
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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