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Sefiora

Jefe de la Divisién de Nuevas Creaciones
Superintendencia de Industria y. Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo
E. S. D.

Ref. Expediente No. 04.100.295
Solicitud de Patente PCT entrada fase nacional para: PROCEDIMIENTOS DE
PREPARACION DE COMBRESTATINAS
Solicitante: AVENTIS PHARMA S.A.

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

LUIS PATINO LEIVA, mayor de edad, identificado y domiciliado como aparece al pié de
mi firma, en atencién a su oficio No. 6432 notificado el 14 de mayo de 2010, y dentro del
vencimiento de la prérroga solicitada el 19 de julio de 2010, atentamente me permito dar
repuesta al oficio de ia siguiente manera:

Claridad

Argumenta su Despacho que “existe fafta de claridad concisién y sustenio por las
siguientes razones: No se sefiala cudl es el compuesto de férmula 1 que se va a
preparar... existen expresiones generales y ambiguas como “derivados de la férmula (lla)”
y “derivado ciclico de serina protegida de férmula (I[b)”...no se define PG especificamente
en la reivindicacién 1”

Con el fin de superar estas objeciones con respecto a la claridad, presento un nuevo
pliego reivindicatorio, en el cual se incluyé la férmula (i) en la reivindicacién 1 y se
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eliminaron los términos confusos conforme a las indicaciones del examinador, asi como la
reivindicacién 3 y se especifico la definicién de PG.

En este orden de ideas, solicito a su Despacho conceder el privilegio de patente a la
presente invencioén.

Anexo.
* Nuevo capitulo reivindicatorio
o Formulario de modificaciones
* Recibo de pago

De la Sefiora Jefe,

Luis Patifio Leyva

C.C}/éz. 2.930.616 de Bogotéd

T.P.A. N0.2698 del C. Sup. de la Judicatura
Calle 94A No. 7A-09

Teléfonos: 7560770
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Industria y Comercio

Espacio resarvado para el atdhesivo de radicacién

SUPERINTENDENGCIA

Teléfono:

E-mail: ‘ SRR
Nombre:  LUIS PATINO LEYVA IDENTIFICACION
REPRESENTANTE
O APODERADO Direccién: ~ Calle 94A # 7A-09 ce. [X NT [
Teléfono: 61074 20 Fax: 610 74 80 ce. [ oo []
E-mail: info@castellancsyco.com Cual

Nimero _ 2.930.616__ TPA 2698

[EComprobante de pago de la tasa.

Poderes si fuere el caso, junto con la sustitucion de los mismos a mi favor,
DDocumento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean personas juridicas
mNuevo capitulo reivindicatorio \
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RECIBO OFICIAL DECAJA : 10 ~ 75,574

FECHA o

SEPTIEMBRE i3 DE 2010

$BUr CONSIGNACION thin

DEPOSITANTE

| TIPOPASD  BANED ei}Em No. PAGO FECHA PAD Yr. PAED

ALYARD casraﬁms’ CONSIGNACION - BANCO DE BOBOTA oé.mm? 3BI0LLL 1370972010 10,534,000,060
B3 C 0 K CEP T 0 tiany

CANT, Rsnnéﬁco ' CONCEPTO TOTAL CONCEPTO

1 50005-01-03 E&HBIU BE MODALIDAD Y MODIFICA 12 WARCAS ¥ LEWAS COMERCIALES 114,000.00

’ TOTAL & $ 114,000,060
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de preparacién de compuestos de formula (1)

en forma de sal de serina por acoplamiento del compuesto de férmula (lla):

| o7
O /O\
QL -
\0 — NH,

con el compuesto ciclico de serina protegida de formula (l1b):
0

(llb)
S
PG’ (

en la que el PG representa un protector grupo elegido entre los siguientes grupos: terc-
butoxicarbonilo, benciloxicarbonilo (CBZ) o 9-fluoreniimetiloxicarbonilo (FMOC) para dar
un nuevo compuesto intermedio de férmula general siguiente:

Z 131}

(i

que a continuacién se desprotege.
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SUPERINTENDENCIA DE INQUSTRIA Y COMERCIO -
DIRECCION DE NUEVﬂS CREACIONES

Radicacion No. 04-100295

Clasificacion Internacional (IPC): C07C213/02, C07C217/84, A61K31/135.

Concepto Técnico No. 3659

Patente de Invencion X| - Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional X

Via PCT (fase nacional) Capl L. Cap.l | X

No. Sol. Internacional PCT/FR2003/001117

Fecha de Presentacién Internal, - 09-o4~2q03

~ Como resultado del examen definitivo, _realiz%docon fundamento en el articulo 48 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunﬁdad Andina, se le comunica:

|

:

|

Descripcion: - Folios 85-104 como se radicd inicialmente

Reivindicaciones: Folios 105-107 como se radic6 inicialmente
Folios 134-135 como se radico el 16-06-2008
Folios 157-158 como se radico el 17-09-2010

Prioridad: Folio 1 {FR,'02/04499, 11-04-2002

Respuesta del solicitante:  Folios 143-146 como se radico el 24-11-2009

: Folios 153-154 como se radico el 17-09-2010

1. Documentos estudiados

2. Analisis de la prior dad
La prioridad es aceptada puesto que cumple con los requisitos establecidos.
3. Objeto de la invencién

Titulo de la solicitud: PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE
COMBRESTATINAS (folio 1).

8in embargo dada la materia a conceder se recomienda que sea “PROCEDIMIENTO
PARA PREPARAR LA COMBRESTATINA CLORHIDRATOQ DE (2)-N-[2-METOXI-5-
: [2-(3,4,5—TRIMETOXI~FENIL)-VlNIL]-FENIL]#IJ.-SERINAMIDAY EL INTERMEDIARIO
(2)-4{2-METOXI-5-[2-(3,4,5-TRIMETOXI-FENIL)-VINIL]-FENILCARBAMOIL}-2,2-
DIMETILOXAZOLIDINA-3-ACIDO CARBOX[LICO T-BUTIL ESTER"

El problema técnico planteado en la solici-tujd estd relacionado con la necesidad de
lograr otros procedimientos de preparacion de la combrestatina de formula (1) que
permitan mejoras en los procedimientos %xistentes, evitando la formacion de
impurezas que dificiimente se pueden eliminar al final del proceso (folios 85, 131;
pag. 1y 1 de respuesta). B

' \
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Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona en76

Reivindicacion1: un procedimiento de preparacion de un compuesto de formula (I).

Reivindicacion 2: compuesto intermediario de formula (l11)

SO
Nmﬁ’aj( (1)

Clasificaciéon Internacional de Patentes (IPC): C07C213/02, C07C217/84,
AB1K31/135.

4. De la solicitud de Patente

4.1Descripcion (articulo 28 D. 486)

De acuerdo con el anterior articulo, la descripcion (folios 303-762) cumple con el
requisito de claridad o comprension.

4.2Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

De acuerdo con el anterior articulo, el capitulo reivindicatorio (folios 157-158) cumple
con el requisito de definicion, claridad, concisidn y sustento por la descripcion.

5. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

La presente solicitud se refiere a una sola invencion, cumpliendo con el requisito de
unidad de invencién del anterior articulo.

6. No es una invencion (articulo 15 D 486 literal a)-f))

La materia objeto de la solicitud es considerada una invencién y no se encuentra
dentro de la materia mencionada en el anterior articulo.

7. Excepcion a la patentabilidad (articulo 20 D486 literal a)-d))

La materia objeto de la solicitud es considerada patentable, puesto que no se
encuentra dentro de las excepciones del anterior articulo.

Exp 2004 100295



8 Reivindicaciones relativas aun uso o segundo uso (art 14y 21 D 486 _
La materia objeto de Ia sohcltud no se refiere a usos, ya que esta refenda a un

procedimiento de preparaclon de un compuesto yaun compuesto intermedlano de
tal procedlmiento _

9. Deterh*tina'c-ién‘ del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determmar el Estado de la Técnica es ia
fecha de presentacuén dela sohcutud pnontana 11-04-2002.

Consultadas las bases de datos con que ‘cuenta Ia oficina y las otras fuentes
utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontré algiin documento

- ~ relacionado con el objeto de la sollcitud que puduese afectar su patentabmdad

10.Andlisis de patentabil.idad (arti¢ulb-14_D486)
. La solicitud reclama en: _
- Reivindicaciént: un procedlmlento de preparacnén de un compuesto de formula )]

- Reuwnducacuén 2. compuesto mtermed:ana de formula (llf) _ :
10.1 Novedad (artic’:uio' 16 D486)

~ De acuerdo con el numeral 9, no se encontré dentro del estado de Ia técnica,
documento alguno que evidenciara Ia existencia de la materia solicitada,

Ya que el procedimlento de preparacuén de un compuesto de formula (1) difiere del
estado de la técnica més cercano (D3: US5674906) en que el compuesto de formula

~(lib), que se acopla con el compuesto amino (lla en la solicitud y- 2 en D3), es-una -
. serina doblemente protegida (ej. Boc-L-ser-PG, folio 90; pag. 6) mientras que en D3

© -'@s una serina monoproteglda de formula 3 (¢). Fmoc-L-ser(Ac), folios. 13‘7-138 col.
4,9). :

lgualmente, el compuesto intermediario de formula (I1f) &s nuevo puesto que difiere
del compuesto de formula 4 de D3 (folio 137; col.4) en que tnene como raducal la
serina doblemente proteg:da B

Por tanto Ia materia relvmdlcada se cons:dera nueva de acuerdo alo estlpulado enel
art. 16 de la D@clsién 486 de la Comision de la Comumdad Andina.

10.2 Nivel mvgnpv (artlculo18 D486)

" De acuerdo con. el numeral 9, no se enccntré dentro del estado de la técnica,
documento alguno que afectara el nivel mventwo dela materia solicitada, dado que:

Bl compuesto de formula (lib) que representa la serina doblemente protegida evnta la
. formacién de impurezas que se forman con la serina monoprotegida en el proceso
de D3 (folios 144-145; pag. 2-3 de respuesta) sin que exista sugerencia alguna; por _
tanto se reconoce nivel inventivo para el procedimiento de preparacién de la
combrestatina d@ formula (1) y para el intermediario de formula (III) _

Exp 2004 100295



: 192
En consecuencia, la materia reclamada se considera que tiene nivel inventivo/de
acuerdo a lo estipulado en el art. 18 de la Decision 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, | '

10.3 Aplicacién industrial (articulo19 D 486)

La materia de las reivindicaciones 1-2, relacionadas con un procedimiento de
preparacion de un compuesto y con un compuesto intermedio, tiene aplicacion
industrial.

11.Respuesta a los argumentos del solicitante

El solicitante presenta un nuevo capltulo reivindicatorio (folios 157-158) en elque de
acuerdo con la objeciones planteadas ha definido en la reivindicacion 1 el compuesto
de formula (1) a preparar, ha definido el sustituyente PG para los intermediarios de
formulas (Ilb) y (lI), ha eliminando los términos ambiguos “derivados” en los
compuestos de formula (lla) y (lib) y ha eliminando la reivindicacién 3 en donde sélo
se definia el sustituyente PG; permitiendo asi, que la materia reclamada tenga
claridad, concisién y soporte acorde con la descripcién; por lo gue el nuevo capitulo
es aceptado por esta Oficina.

12.Conclusion

En consecuencia y por lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder las
reivindicaciones 1-2 (folios 157-158).

Bogota, D.C.

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
No. 3659 Cédigo No. 202079
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONNo. 597 1.5,
Por la cual se otorga una patente de invencion -

CERTIFICADO No.

Rad. PCT/ 04-100295

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral 38 del
articulo 3° del Decreto 1687 de 2010, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el dia 07 de octubre de
2004 con el N° 04100295-00000000, el doctor Luis Patifio Leyva, en su calidad de
apoderado de Aventis Phama S.A., presento la solicitud de patente de invencion titulada
“PROCEDIMIENTOS DE PREPARACION DE COMBRETASTATINAS", correspondiente ala
solicitud internacional PCT/FR 2003/001117 de fecha 09 de abril de 2003, para que se
iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 563 del 28 de abril de 2006, sin que se hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N® 06432 y notificado por
fijacion en lista el 14 de mayo de 2010 se requiri6 al solicitante en los términos del articulo
45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las cbservaciones de caracter técnico visibles a folios 147 a 150 del cuademo
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decision, para la concesién de la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 04-100295-00012-0000 del
17 de septiembre de 2010, respondié oportunamente el requerimiento formulado, y presento
nuevas reivindicaciones 1 y 2 (Fls. 157 y 158} que reemplazan las originaimente
presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en-el examen de
fondo. Se acepté el nuevo capitulo reivindicatorio presentado, 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 expedida por la
Comision de la Comunidad Andina “flJos palses miembros otorgardn 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 aplicacion
industrial.” TS s
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCLHA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION No. g 597 1.5
Por la cual se otorga una patente de ifvencion

CERTIFICADONG. . . 7 7 o

i i

Rad. PCT/ 04-100295

SEXTO: Que en el presente caso las reivindicaciones 1y 2 contenidas en los folios 157 y
158 cumplen los requisitos indicados en el considerando anterior y, en consecuencia, este
Despacho encuentra procedente conceder para las mismas la patente solicitada.

SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto concedido se modifica el titulo de la invencién, el
cual quedarad de la siguiente manera: “PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR LA
COMBRESTATINA CLORHIDRATO DE (Z)-N-[2-METOXI-5-[2-(34,5-TRIMETOXI-FENIL)-
VINIL}-FENIL}-L-SERINAMIDA Y EL INTERMEDIARIO (Z)-4{2-METOXI-5-2-(3.4,5-
TRIMETOXI-FENIL)-VINIL}-FENILCARBAMOIL}-2,2-DIMETILOXAZOLIDINA-3-ACIDO
CARBOXILICO T-BUTIL ESTER". :

¢

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQ: Otorgar patente de invencion a la solicitud que entré en fase
nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), para la
creacion titulada: |

« PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR LA COMBRESTATINA CLORHIDRATO DE
(Z)-N-{2-METOXI-5-[2-(3,4,5-TRIMETOXI-FENIL)-VINIL]-FENIL]-L-SERINAMIDA Y EL
INTERMEDIARIO (2)-4{2-METOXI-5-{2-(3,4,5-TRIMETOXI-FENIL)-VINIL]-
FENILCARBAMOIL)-2,2-DIMETILOXAZOLIDINA-3-ACIDO CARBOXILICO T-BUTIL
ESTER"

Clasificacion IPC: C 07 C 213/02, 217/84; A 61 K 31/135.

o

Reivindicaciones: 1y 2 Folios: 1 57 y 158.

Titular: AVENTIS PHARMA S.A.

Domicilio: Anfony, Francia.

Inventores: Stéphane Mutti, Michel Lavigne, Irina Malejonock y Jean-Paul Casimir.
Prioridad N°: 02/04499 Fecha: 11 de abnil de 2002 Pals: FR.

Solicitud Internacional N°: PCT/FR 2003/001117 Fecha: 09 de abril de 2003.
U '
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Bogota D.C. - Colombla
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