
GAVEl 
ABOGA SUPERINTENDENCIA DE INIDUSTRIA y COMERC!O 

EDIFICIO 650 II11II1II1I11IIIIIIiiiIIi 611 

www.cavelier.com CARRERA 4 T No. 07-121964-0 003-00 a 814 A 
cavcIier@caveIier.com BOGOTA 8, C Fecha: 2009.(J1.13 165855 Dsp. 2020 NUECREACIONI 

660 
Tra. 11 PATENTEIYII Eve: 378 FA ENACIONALI 

Seæora Jefe de la 
Act.538PETICION Fobs: 2 

DIVISION DE NTJEVAS CREACIONIS 
Superintendericia de Industria y Comercio 

E. S. D. 

TrÆmite : 011 Evento 378 Actuación: 538 

Ref erencia 

Asunto 

Solicitante 

Fecha solicitud: 

Publicada en: 

Expediente No. 07.121.964 

Solicitud de patente para : NUEVOS 

DERIVADOS DEL FLUORENO, COMPOSICIONES QUE 
LOS CONTIENEN Y SU UTILIZACIÔN 
AVENTI S PHARMA S.A. 
19 de noviernbre de 2007 
Gaceta No. 594 del 31 de julio de 2008 

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de 

ml firma, actuando como apoderado en el asunto de la 

referencia, atentamente solicito se efectie el examen de 

patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de 

acuerdo con el CapItulo I del PCT y següri lo establecido en el 

artIculo 44 de la Decision 486 de la Comisión de la Comunidad 

Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el 

recibo por valor de $452.000.00, que corresponde a la tasa 

fijada segün lo dispuesto en la Resoluci6n No. 55819 del 26 de 
diciembre de 2008. 

2. Ruego atentamente a la Seæora Jefe se sirva ordenar que 

se anexe este recibo para que se efectüe dicho examen y se 

contint5.e con el trÆmite de la solicitud. 

Seæora Jefe,  

EMILIO FERRERO 
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Industria y Comercio 
SUPERINTENDENCIA 

DMSION DE NUEVAS CREACIQNES 

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-121964 

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÔN 

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 594 DE 

FECHA 31 DE JULIO DE 2008 EL TERMINO HABIL SE1IALADO POR LA LEY 

EXPIRA EL 28 DE OCTUBRE DE 2008 

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación 
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberØ solicitar y cancelar el examen de 
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo 
establacido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000. 

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS. 
SI  NO  



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 

2020 

Abogado 
EMILIO FERRERO 

ASUNTO Radicación 07 121 964 
TrÆmite 011 
Evento 378 
Actuación 411 
Oficio 
Folios 7 

Patente do lnvención EE Patente de Modelo de Utilidad 
Via Nacional 
Via PCT (fase nacional) Capi Cap. II 

� No. Sollcitud Internacional PCT/FR2006/001 137 
Fecha de. Presentaciôn Internacional 19/ Mayo/2005 

Como resultado del Examen do Fonda realizado, con fundamento en el Articulo 45 
de la DecisiOn 486 de la Comisión de  la Comunidad Andina, se comunica: 

1. Documentos estudiados 

Descripción 

Reivindicaciones: 

Prioridad: 

2. AnÆlisls do la Prioridad 

Folios 320 a 557 como se radicO inicialmente. 

Fobs 558 a 580 como se radicO inicialmente 

0505037 19 de Mayo de 2005. 

Se acepta la reivindicaciOn do Prioridad porque: 
Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486). 
Y su contertido tØcnico corresponde con el do la prioridad reivihdicada. 

3. Objeto do la invenciôn 

Titulo de la solicitud: " Nuevos derivados do fluoreno, composiciones que los 
contienen y su utilizaciOn" 

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad es obtener derivados de 
fluoreno, ütiles en el tratamiento de cancer inhibiendo la protelna chaperona HSP90, 
mas particularmente inhibiendo la actividad catalitica do la ATPasa de Ia protelna 
HSP9O. 

Para resolver este problema tØcnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos 
del tipo formula I, composiciones y su uso en terapØutica humana 

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificaciôn Internacional de 
Patentes (CIP): A61 K31/437; A61 P35/00; C07D21 3/36 
Expedierite 07 121 964 ler Art 45 
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El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la ClasificaciOn Internacional de 
Patentes (GIP): A61 K31/437; A61 P35/00; C07D21 3/36 

4. Excepcion a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal d) 

El objeto de las reivindicaciones 21-35 no es patentable de acuerdo con el Art citado. 

S. De la Solicitud de Patente 

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT) 

1- Las reivindicaciônes 1-9 no son concisas cuando incluye los compuestos 
descritos coma "tautomeros" o "lsomeros’ o "enantiomeros" o 
"diasteroisomeros" o "sales" Al realizar la lectura del capitulo 
reivindicatorio, se encuentra que las frases resultan imprecisas, dada que no 
especifican con exactitud el(los) compuesto(s) a los cuales se reflere con 
dichos tØrrrtinos, se sugiere aclarar cuÆles son los "tautomeros" o "Isomeros". 
a "enantiomeros" o "diasteroisomeros" o "sales’ que desea reivindicar. 

2- La reivindicaciones I y 2 no son concisas ya que se percibe generalizaci6n 
del nücleo molecular en cuanto a las posibilidades de sustitución es excesiva 
con respecto a lo que realmente tiene actividad., se sugiere presentar una 
razonable generalizacion de los ejemplos. 

3- La reivindicacion 20 no tiene sustento en la descripción pues reclama una 
composiciôn farmacØutica con al menos otro agente quimioterapØutico para 
tratar el cancer. Por Ia que se obtiene un nUmero ilimitado de composiciones 
que no encuentra sustento tØcnico en la descripciOn. 

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias. 

6. Determinación del Estado de la TØcnica 

El Estado de la TØcnica se determinô con base en la 

Fecha de Presentación de la Solicitud de Prioridad: 19 de Mayo de 2005. 

y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud 

Item Documento Titulo Fecha de PubHcación 
Dl US6362200 Antitumor dibenzofluorene 26/Mar/zo2002 

derivatives  
D2 U56462060 Heterocyclic-hydroxyimino-fluorene 08/Octubre /2002 

nuclei compounds and 
pharmaceutical compositions for 
inhibiting protein kinases, and 
methods for their use  

Expediente 07 121 964 1er Art 45 



Dl: http://www.google.com/patents/about?id=WkKAAAAEBAJ &dq=derivatives-4-fluorerie+cancer&as_d r 
rbJsb&as_minmJs1 &as_minyjs=2000&as_maxm_is=4&as_maxy_is=2005. 

D2: http://www.google.com/patents/about?id=_tAKAAAEBAJ&dq=patent:6462060&as_drrb_apq&as_ 
minm_ap=O&as_miny_ap=&as_maxm_ap=O&as_maxy_ap&as_drrb_is=q&as_minmjsO&as_minyJ 
s=&asmaxm_isO&as_may_is&numl 0 

El documento Dl divulga derivados de Fluoreno (Abstract), probados en lineas 
celulares cancerigenas de origen animal y humano, evaluando la actividad en 
tØrminos de 1050 reportado en ug/mL (columna 7 y 8, tabla 2 y 3). 

El documento D2 divulga compuestos derivados de Fluoreno (Columna 1, pÆrrafo 
12) usados como inhibidores de quinasa (Columna 6, pÆrrafo 55) , ütiles para el 
tratamiento del cancer (Columna 1, pÆrrafo 19), probado mediante ensayos 
biológicos (columna 24, pÆrrafo 15) dando resultados como porcentaje de inhibiciôn 
(columna 27, labia) 

6. AnÆlisis de Patentabilidad (Art 14 D486) 

Novedad (Art 16 D486) 

La reivindicación I consiste en un compuesto de formula I 

Comparaciôn de las caracterfsticas tØcnicas esenciales, con las del estado de Is TØcnica: 
Caracteristicas esencaes Dl D2 

Compuesto formula I: 

:?A 
4 

RS 

(R2)p 

No describe sustituciOn en el 
RI es: ciclopentano 
H Correspondea R13como 

Hidtpeno  
RI es: No describe sustituciOn en el 
HalOgeno Corresponde a R13 como ciclopentano 

HalOgno  
RI es: No describe sustituciôn en el 
hidroxilo Corresponde a R13 como ciclopentano 

hidroxilo,  
RI es: No describe sustitución en el 
nitro y amino Corresponde a R13 como ciclopentano 

nitro 
Ri es 

_y_amino  
No Ic describe No describe 

NH-CO-H; NH-CO-OH, NH-CO-
Oalkyl, NH-CO-NH2; carboxy; CN; 
CO-NH2; X m-alquFlico (CH2); - 

cicloalquil (CH2); X m-
heterocycloalkyl (0H2); arIlico (CH2) 
y m-heteroarilo del x (CH2); en donde 
X es un enlace sencillo, CH2, CH-
CH, CH2-0, CH2-NH, CH2-C (0), 
CH2-C (Q) - 0, CH2-C (0) - NH,  

Expediente 07 121 964 1er Art 45 



CH2-NH- (CO), CH2-NH-S (0), CH2-
NH-S(0)2,0,S, NH, O-C(0),C(0) 
-NH,-NH-C(0),-NH-C(0)-C(0) 
-, - NH-C (0) - NH-; NH-CS, NH-S 
(0)0 NH-S (0)2, - NH-CO-CH2-0- - 
NH-CO-CH2-S-CH2-CO-NH-, - NH-
00- (CH2) 2-S02-, o - NH-CO-CH2-
N (CH3) 

- CO. 

RI es No to describe Corresponde a la sustituciôn 
NH-OH; del ciclopentano NH-OH; 

Al, A2, A3 
y 

A4, que pueden ser No To describe No To describe 
idØnticos o diferentes, representan 
CRa o N a NRb, donde et Rb 
represerita et alquuico, et alcoxilo o 
el OH  
R2 es: No IC describe No To describe 
CF3, , ciano, alqullico, hidroxi, 
mercapto, amino, aiquilamino, 
dialquilamino, alcoxilo, alquittio, 
carboxi tibre o carboxi esterificados 
con un radical atquilo, una 
carboxamida, un CO-NH (alqu(Iico) 

y 

(alquilico) 2 CO-N, opcionalmente 
sustituido 

R2 es: Corresponde a R5 a R6 que 
H Corresponde a R12 como es Hidrogeno 

Hidrogeno  
R2 es: 
HalOgeno Corresponde a R12 como Corresponde a R5 o R6 que 

Halôgeno es HalOgeno 
R2 es: 
hidroxilo Corresponde a R12 como Corresponde a R5 a R6 que 

hidroxilo, es hidroxilo, 
R2 as: No describe 
nitro 

y 

amino Corresponde a R12 como 
nitro _y_amino  

Las caractersticas tØcnicas esenciales del compuesto de la reivindicaciôn 1, tat 
como son los radicales RI (come grupos nitrogenados diferentes a nitro y amino), y 

-. R2, no habian sido divulgadas previamente en el documento Dl, por To que se 
consideran novedosos. 

Las caracterIsticas tØcnicas esenciales del compuesto de la reivindicaciôn I, tat 
como son los radicales RI y R2 (come grupos diferentes a H Halogeno hidroxilo nitro 
y amino) , no hablan side divulgadas previamente en el documento D2, por to que 

se consideran novedosos. 

Nivej Inventivo (ArtI8 D486) 

La reivindicación I consiste en un compuesto de formula I derivado de fluoreno 

El documento DI, considerado el estado de la tØcnica mÆs cercano a la invenciOn 
definida en la reivindicación I, divulga derivados de fluoreno (Abstract), probados en 
lineas celulares cancerigenas de origen animal y humane, evaluando la actividad en 
tØrminos de 1050 reportado en ug/mL (columna 7 y 8, tabla 2 y 3). 

La diferencia entre la invención, definida en la reivindicaciOn I, y el compuesto de 
Expediente 07 121 964 1er Art 45 
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DI se ericuentra en el biciclo unido a uno de los bencenos del fluoreno ydos 
radicales RI (como grupos nitrogenados diferentes a nitro y amino), y R2 (coma 
grupos diferentes a H Halogeno hidroxilo nitro y amino) 

El efecto que logra el incluir el biciclo unido a uno de los bencenos del fluoreno y los 
radicales RI (como grupos nitrogenados diferentes a nitro y amino), y R2 (como 
grupos diferentes a H Halógeno hidroxilo nitro y amino) es que se consiguen 
compuestos alternativos para tratar el cancer 

Por lo tanto, el Problema tØcnico objetivo a resolver es: coma modificar los 
compuestos derivados de fluoreno ( Abstract), probados en lineas celulares 
cancerigenas de origen animal y humano, evaluando la actividad en tØrminos de 
1050 reportado en ug/mL (columna 7 y 8, tabla 2 y 3) conocidos segün DI para 
obtener compuestos alternativos para tratar el cancer, 

D2 describe una manera de solucionar el problema tØcnico, mediante el uso 
de derivados de Fluoreno (Columna 1, parrafo 12) usados coma inhibidores 
de quinasa (Columna 6, parrafo 55), Utiles para el tratamiento del cancer 
(Columna I, parrafo 19), probado mediante ensayos biológicos (columna 24, 
pØrrafo 15) dando resultados coma porcentaje de inhibiciOn (columria 27, 
Tabla), 

En consecuencia, el experto en la materia, incluirla el usa de derivados de Fluoreno 
(Columna I, pÆrrafo 12) usados coma inhibidores de quinasa (Columna 6, pärrafo 
55) , ütiles para el tratamiento del cancer (Columna I, parrafo 19) de D2 en los 
compuestos de DI para Ilegar asI al objeto de la reivindicaciOn I de la solicitud. For 
Ia cual se considera obvia 

Con clusiOn: 
La reivindicaciOn I cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero 
No cumple con el requisito de nivel inventivo (Art. 18) 

Expethente 07 121 964 ler Art 45 
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7. Conclusion 

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estÆn afectados asi: 

/ 

60({ 

Item j DocumentoRelvindicaciones afectadas Requisito quo afecta 
- Dl L US6362200 1-36 Nivel Inveritivo 

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de Is Comisiôn de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de sesenta (60) dIas 
contados a partir de la fecha de notificaciOn de la presente comunicaciOn. En case 
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesiOn, se denegarÆ la patente. 

NotifIquese el presente oficia conforme a lo dispuesto en el numeral 52, literal e), del 
capItulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001. 

CARLOS 
DANIELTfuniones

S GIRALDO 
Profesional Univer2044-09(P) 
Con asignaciOn de  de la 
DirecciOn de Nuevas Creaciones 

El anterior requerimiento fue notificado por fijaciOn en lista, de fecha 

EXAMINADOR TECNICO 
COdigo No. 202099 
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