Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ReEsoLucion No: 23208

Por la cual se deniega una patente de invencion
Rad. PCT/07-11980

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 26, del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 07 de
febrero de 2007 con el N° 07-011980-00000-0000, por la sociedad CORIXA
CORPORATION., a traves de apoderado, entr6 a fase nacional la solicitud de
patente de invencion titulada “CIERTOS COMPUESTOS DE FOSFATO DE
AMINOALQUILO GLUCOSAMINIDA Y SU USQ”, que corresponde a la solicitud
internacional PCT/US2005/022522 del 24 de junio de 2005.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma, con fundamento en el articulo 39
de la Decision 486 de la Comisidn 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 ordené publicar
el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se requirid a la solicitante mediante Oficio N° 08296, notificado el 20 de
mayo de 2011, para que se pronunciara sobre las objeciones efectuadas a la
solicitud en cuanto a la carencia de nivel inventivo, conforme lo establece el
articulo 18 de la Decision 486 anteriormente mencionada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 07-011980-00006-
0000 del 12 de septiembre de 2011, respondié oportunamente el requerimiento
formulado, y presentd nuevas reivindicaciones 1 a 17(FIs.105 a 107} que reemplazan
las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones
efectuadas en el examen de fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio
presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo
34 de la Decision 486.

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comision de la Comunidad Andina se 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”.

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 14 contenidas en los folios 105 a 107, no
cumplen con el requisito de novedad. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
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consideraciones;
6.1. Objeto de la invencidn.

El objeto de la invencién consiste en dar solucién a la necesidad de suministrar
compuestos derivados de aminoalquilo glucosaminida 4 fosfato, (tiles para
aumentar la respuesta inmune. Para solucionar este problema, la solicitud
estudiada proporciona un compuesto de formula (lll) y sus composiciones (reiv 1,
folio 105).

6.2 Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 08 de julio de 2004, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

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

" No. Documento Titulo Fecha de
publicacién

17-05-2001

]

" Aminoalkyl Glucosaminide Phosphate

- Pl \wo0134617 | Compounds And Their Use As Adjuvants
i .t And Immunoefectors R
Processes For The Production Of ‘
| WO2004/005308 + Aminoalkyl Glucosaminide Phosphate | 15-01-2004

D2 and Disaccharide Immuncefectors, And
Intermediates Therefor

L
[, W . S,

El documento D1, ensefia compuestos fosforilados en las posiciones 4y 6 y con
tres cadenas de residuos acilo de 1 a 20 atomos de carbono que sustituyen los
R1, R2 y R3,; pags.3, lineas 5 a 19, F1.88 y pags.4, linea 3, F1.89).

El documento D2, divulga intermediarios, fosforilados, en el proceso de sintesis de
aminoalquil glucosaminida (pag.9, linea 25)

6.3. Nivel inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la misma Decisién 486 "Se considerara
gue una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no
hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de
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Visto lo anterior, se advierte que la solicitud resulta obvia y se deriva de manera
evidente a partir de la informacién ensefiada por el estado del arte, tal como a
continuacion se sustenta:

La reivindicacién 1 consiste en un compuesto de férmula (lil) como se puede ver a
folio 105.

El estado de la técnica cercano a la solicitud corresponde al documento D1 que
ensefia compuestos fosforilados en las posiciones 4 y 6 y con tres cadenas de
residuos acilo de 1 a 20 atomos de carbono que sustituyen los R1, R2 y R3
(pags.3, lineas 5 a 19, FI.88 y pags.4, linea 3, FI.89)} y las composiciones que los
contienen (pag.5, lineas 27 a 30, F1.89).

De acuerdo con Ig anterior, en el siguiente cuadro comparativo se muestran las
caracteristicas técnicas esenciales de fa invencion y aquellas reveladas en el
estado de la técnica, es decir, D1:

Caracteristicas esenciales de |a reivindicacion 4 D1

Compuestode formuia {ill) Compuestode formula ()

%,
¢ .
: b, -.o-éé [N
K] ; . L
L A, : b,
e I“! 5 'S }ﬁm\ o
tomc !
1o Y LR
N b,
1 ’ !
1, v
1

= fa

¥ sus COH'IDDS!CIDFIES

Endonde: X se selecciona de! grupo que consiste en O
y S en |a posicion axial o ecuatorial

En donde: X se selecclona del grupo gue consiste
en Oy S en la posicion axial o ecuatorial

Y se selecciona del grupe que consiste en Oy NH

¥ se seleccicna gelgrupo gue consiste en Oy NH

¥ q son numeros enteros de 0 a 6.

IR Y g s0n nuemeros enteros de 0 a 6.

R1,R2 ¥ R3 son reslduos fguales o diferentes y san
grupos alifiticos saturados de cadena recla gque
fienen de 1 a 20 C v en donde unp de R1,R2 o R3 es
ppcignalmente H,

R1RZ y R3 son residugs aclo de acido graso
iguales o diferentes que tienende 1 a20 Cyen
donde ung de R1,R2 ¢ R3 es opcionatmente H.

R4 v R5 son iguales o diferentes, seleccionados del
grupe que consiste de H y metilo,

R4y R son iguales o diferentes, seleccionados
del grupg que consiste de H y metilg,

RE y R7 son iguales o diferentes ,seleccionados del
grupo  que consiste de H, OH, glgaxile. fasfono.

wﬁfﬂﬂw&! s, sulfexi, amino, . Giang, nitro,
{oumil, carkosi v esteres y amidas de los mismos.

RE y R7 son tguales ¢ diferentes selecclonados
del grupo que consiste de H, GH, gj;:qm,g fosieng.
fastonany. sulle, aufoxi, amino, mersapie. sang.

nitro, {ng_L carbpxl v esteres y amidas de los
MHSMOSs.

RE& y R9 son iguales o difereniss, seleccicnados del
grupo que consiste de H, fas{opn v por lo menes une
de RBy RS es fasfonn.

RE8 vy R9 son iguales o diferentes, selecaonados
del grupo gque consiste de H, {ostang v por lo
menos uno de RB y RS es fosfnrm

Tal como se observa, la solicitud se diferencia de lo reportado en D1 en que
mediante las uniones formadas por los grupos alifaticos saturados (R1 a R3), se
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obtienen compuestos derivados de éteres y no de ésteres como los compuestos
analogos ya conocidos del arte previo.

No obstante la anterior diferencia no existe evidencia de un efecto técnico
sorprendente, ya que los compuestos reivindicados presentan actividad como
moduladores de la respuesta inmune (aumentan la produccion de anticuerpos,
Abstract) al igual que los de D1.

De esta manera, el problema técnico objetivo que resuelve la solicitud es como
modificar los compuestos de D1 para obtener compuestos alternativos, derivados
de éteres que conserven la actividad como moduladores de la respuesta inmune.

Sin embargo, es comunmente conocido en el estado de la técnica,* que los éteres
son compuestos poco reactivos y como consecuencia mas estables que los
esteres, de los cuales ya se conoce presentan reacciones de hidrélisis acida y
alcalina (Pags. Portada,694 a 695,860 y 862, FIs.108 all12), de acuerdo con lo
afirmado en la presente descripcion ( “la inestabilidad quimica y metabdlica de los
acidos grasos con enlaces estéricos ...ha sido superada con analogos
hidroliticamente estables portadores de enlaces etéricos ..." {lineas 2 a 4 folios13
y 14).

Por lo demés, comoquiera que las reivindicaciones dependientes 2 y 5 a 14 no
mencionan caracteristicas inventivas adicionales, tampoco pueden ser
consideradas inventivas.

En consecuencia, la materia reclamada en la presente solicitud carece de nivel
inventivo y, por ende, no cumple lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486.

-La reivindicacion 3, de acuerdo a lo reclamado en el Fl. 106, consiste en un
compuesto de férmula (1V).

El estado de la técnica cercano a la solicitud corresponde al documentc D1 que
ensefia compuestos fosforilados en las posiciones 4 y 6 y con tres cadenas de
residuos acilo de 1 a 20 atomos de carbono que sustituyen los R1, R2 y R3
(pags.3, lineas 5 a 19, FI.88 y péags.4, linea 3, FI.89) y las composiciones gue los
contienen (pag.5, lineas 27 a 30, F1.89).

De acuerdo con lo anterior, en el siguiente cuadro comparativo se muestran las
caracteristicas técnicas esenciales de la invencién y aquellas reveladas en el
estado de la técnica, es decir, D1:

1 Morrison y Boyd, Quinta Edicién Quimica organica, pags. 694 a 695,860 y 862.
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Caracterislicas esenciales de la relvindicacién 3 D1

Compuestode formula {IV) Compuestode formula (I}

\/ -
I 1 S "'E'E:{.'S/ y
m"lM\ﬁm : g ™ mﬁ'ﬁh'
C-, 1: \5-_' - ° L On
. .

=Jd
& s il

¥ Sus composiciones

En donde: X se selecciona del grupo que consiste en | Endende: X se selecciona del grupo que consisle en

Oy S enlaposicidn axial o ecuatorial Oy S enla posicidn axial o ecuatorial
Y se selecciona gdel grupo qgue consiste en Oy NH Y se selecciona del grupo que consiste en Oy NH
DB YQsonnumeros enteros de 0 a b. 0.LAY q son nuimeros enteros de 0 a 6.

R1,RZ y R3 son residuos iguales o diferentes v son | R1,RZ ¥y R3 son residuos acilp de acido graso
grupos alifaticos saturados de cadena recla que | iguales o diferentes que tienen de 1 220 C yen
tienen de 1 a2 20 C y en donde uno de R1,R2 0 R3 es | donde uno de R1,R2 0 R3 es opcionalmente H.
opcignalmente H.
R4 y RS son iguates o diferentes, seleccionados def | R4 v RS son iguales o diferentes, selecclonados del
grupo que consiste de H y metilo. grupo que consiste de H y metilo.

RE y R7 son iguales o diferentes seleccionados del | R6 vy R7 son iguales o diferentes seleccionados del

grupo  que consiste de H, OH, alcoxilo. fgsfong. | grupo que consiste de H, OH, alcoxile. fostong.

foslonesxi, sulfe. Sulfoxi, amino, mescanlo. clang, nitro, | osfennex, sulfo. sulfexl, amino, mercaplo, ciang.
foumil. cathexi ¥ esteres y amidas de los mismos, NHro, JQUl . cAMGXi ¥ esteres y amidas de los
mismos.

RE8 y RO son iguales o diferentes, seleccionados del | R8 y RY son iguales o diferenles, seleccionados del
grupo gue consiste de H, fasfenp v porlo menos une | grupo gue consiste de H, fRsfppp Y par lo menos uno

de R8 Yy R9 es fosfong. de R8 ¥ R% es fasfong.
se seleccionan independientemente de | Cadenas de grupos alifaticos no susfituidos de

gmpos alitéticos no sustituidos de cadena recta de C1- | cadena tecta de C1-C14.
C11.

Tal como se observa, la solicitud se diferencia de lo reportado en D1 en que
mediante las uniones formadas por los grupos alifaticos saturados (R1 a R3), se
obtienen compuestos derivados de éteres y no de esteres como los compuestos
analogos ya conocidos del arte previo.

No obstante la anterior diferencia no existe evidencia de un efecto técnico
sorprendente, ya qgue los compuestos reivindicados presentan actividad como
moduladores de la respuesta inmune {(aumentan la produccion de anticuerpos,
Abstract) al igual que los de D1,

De esta manera, el problema técnico objetivo que resuelve la solicitud es cémo
modificar los compuestos de D1 para obtener compuestos alternativos, derivados
de éteres que conserven la actividad como moduladores de la respuesta inmune.
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Sin embargo, s comunmente conocido en el estado de la técnica, como ya se
mencioné antes, que los éteres son compuestos poco reactivos y como
consecuencia mas estables que los ésteres, de los cuales ya se conoce presentan
reacciones de hidrélisis &cida y alcalina (Pags. Portada,694 a 695,860 y 862,
FIs.108 all2), de acuerdo con lo afirmado en la presente descripcion { “la
inestabilidad quimica y metabdlica de los acidos grasos con enlaces estéricos ...
ha sido superada con andlogos hidroliticamente estables portadores de enlaces
etéricos ..." (lineas 2 a 4 folios13 y 14).

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 4 a 8 y 12 a 14 no mencionan
alguna caracteristica que haga inventiva a la composicién de la reivindicacion 3,
por lo tanto, tampoco cumplen con lo establecido en el mencionado articulo 18 de
la Decisién 486.

-En cuanto a las reivindicaciones 15 a 17, no son patentables porque |la materia
reclamada en estas se refiere a un método de tratamiento el cual, de acuerdo al
articulo 20 de la decisién 486, no es ohjeto de patente.

En cuanto al argumento de la solicitante respecto a la objecion a las
reivindicaciones 7 y 8 (3 y 4, en el nuevo capitulo reivindicatorio), se aclara que las
formula (IV) y (lll) corresponden a la misma formula de acuerdo al capitulo
descriptivo de la presente solicitud (parrafos 19 y 22, Folios 11 y 12) y al anterior
capitulo reivindicatorio.

Respecto a que los grupos R1, R2 y R3 son cadenas alifaticas rectas, se concede
la razén a la solicitante.

En cuanto a que los compuestos reivindicados, con enlaces etéricos, proveen
mayor estabilidad que los que llevan enlaces estéricos (ya conocidos), se aclara
que esta afirmacién no estad demostrada y que ya se conoce que los éteres son
compuestos poco reactivos, como se explico en el presente analisis de nivel
inventivo.

En conclusiéon, teniendo en cuenta gue los argumentos de la solicitante no
desvirtian de manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacion titulada

“CIERTOS COMPUESTOQOS DE FOSFATO DE AMINOALQUILO
GLUCOSAMINIDA Y SU USO".
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ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente
resoluciéon al doctor LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE, en su calidad de
apoderado de CORIXA CORPORATION, o a quien haga sus veces, entregandole
copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion,
ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser interpuesto en
el momento de la notificacion o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el FECHA_HOY

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E),

<ost. (W londorT

JOSE LUIS LONDONO FERNANDEZ

Doctor

LUIS FELIPE CASTILLO GIBSONE
Cr 13 N°© 37-45 piso 12
Bogota D.C.

Elabord: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer ¥
Revis6: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo ©
Reviso: Jesus Fernel Garcia Garcia

Revisd: Jose Luis Satazar Lopez ¥

Aprob6: Jose Luis LondoNo Fernandez ¥
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