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Sefiores
PHYTOPLANT RESEARCH S.L.

TITULO DE LA SOLICITUD: “METODOS PARA PURIFICAR CANNABINOIDES
USANDO CROMATOGRAFIA LIQUIDO-LIQUIDO”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/EP2019/052069

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 29 de enero de 2019.

PRIORIDAD: 29/01/2018, US (ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), 15/882,516

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decisidén 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccidon ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisién, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificacion a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 23 de
febrero de 2021 bajo el nimero NC2021/0002078, y teniendo en cuenta lo sefialado en
el articulo 34 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, esta
oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencion

El problema planteado consiste en la necesidad de métodos para aislar cannabinoides
con menores tiempos de ejecucién, menos carga de muestra y soélo rendimientos
moderados.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio plantea un método para
aislar y purificar compuestos de cannabinoides usando un sistema de disolvente y
cromatografia de particion centrifuga (CPC) o cromatografia a contracorriente (CCC).

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 23 de febrero de
2021 bajo el numero NC2021/0002078.

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, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de patentabilidad
consagrado en el articulo 45 de la Decision 486.

Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 25 del radicado NC2021/0002078 del
23 de febrero de 2021.

4. De la solicitud de patente

4.1.Reivindicaciones
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Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. (...)"

Esta oficina informa que, las reivindicaciones 15, 16, 20 y 21 hacen referencia la
configuracion de un equipo comercial Quantum CPC o CPC PRO, que es una marca
registrada que no define el método, porque sus caracteristicas técnicas pueden cambiar
con el paso del tiempo, aunque conserve el mismo nombre. Se sugiere aclarar cuales
son las caracteristicas técnicas del método en cuestion.

Las reivindicaciones 23 a 25 no son claras porque estan dirigidas a un método,
mencionan la seleccién de cannabinoide a purificar como una caracteristica del método,
pero los métodos se caracterizan por una secuencia de pasos a ejecutar y las condiciones
a las cuales se ejecutan estos.

Las reivindicaciones 7 a 9 indican el uso que puede darse al método reivindicado, el cual
no es una caracteristica técnica que defina a la invencion. Se sugiere eliminarlo o realizar
las modificaciones correspondientes.

Las reivindicaciones 1 y 20 no son concisas porque el solvente del paso (a) y el sistema
bifasico del paso (b) comprenden un nimero muy extenso de alternativas, lo que impide
establecer claramente el alcance de la proteccion. Se sugiere agrupar dichas alternativas
teniendo en cuenta que exista una razonable generalizacion y que cada una de dichas
alternativas tenga soporte en la descripcion.

Soporte

Solvente paso (a) Eter de petroleo, hexano

Solvente bifasico paso (b) | Hexano:etanol:agua (20:14:6), (20:12:8), (20:17:3)

Hexano:acetato de etilo: acetonitrilo:agua (10:0:10:0), (9:1:9:1), (1:0:1:0)

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de enero de 2018, que
corresponde a la “fecha de presentacion de la solicitud de prioridad”.

Consultadas las fuentes de informacidén con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Fecha de
Item Documento Titulo prioridad o
presentacion
“Methods of Purifying Cannabinoids, 4 de enero de
D1 US20180000879 " fying - »
Compositions and Kits Thereof 2018
“Method for preparation of a cannabinoid | 1 de diciembre de
D2 W02016187679 prep .
extract from hemp 2016
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D1! divulga un método para purificar uno 0 mas cannabinoides de un material de planta
(resumen).

D22 divulga un proceso para separar cannabinoides y obtener extractos que contienen un
alto nivel de cannabinoides medicinales (resumen).

6. Examen de Patentabilidad

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de patentabilidad objeto
de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuacion el analisis de los requisitos
de patentabilidad.

6.1. Nivel Inventivo

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 18 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisiébn de la Comunidad Andina, la reivindicacién independiente 1 (radicado
NC2021/0002078 del 23 de febrero de 2021) refiere a: “Un método para purificar uno o
mas cannabinoides (...)". A continuacion, se presenta la tabla comparativa entre el objeto

reivindicado y los documentos encontrados en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS
ESENCIALES

D1

D2

Un método para purificar uno o
mas cannabinoides a partir de un
material vegetal
que incluye una planta, una
resina vegetal o un extracto
vegetal, comprendiendo el
método
las siguientes etapas:

Un método para purifica uno o
mas cannabinoides de una
materia de planta, donde el

material de planta puede ser la

planta o parte de ella, exudatos,
resinas, extractos de planta
(reiv. 1, 20 y par. [0044])

Un método para la extracciéon de
cannabinoides que comprende

(reiv. 1y ejemplo 1)

incubar el material vegetal con un
disolvente seleccionado del grupo
que consiste en pentano, hexano,
heptano, éteres de petrdleo,
ciclohexano, diclorometano,
triclorometano, tetrahidrofurano,
éter dietilico, tolueno, benceno,
etanol, metanol, isopropanol,
acetona, acetonitrilo, acetato de
etilo, butano, propano, 1,1,1,2-
tetrafluoroetano (R134a) o, CO2
liquido, subcritico o supercritico o
mezclas de los mismos para
formar una mezcla de disolvente
gue extrae el uno o mas
cannabinoides del material
vegetal, en el que la mezcla de
disolvente tiene un volumen
original;

Incubar el material de la planta
en un solvente seleccionado del
grupo pentano, hexano,
heptano, ciclohexano, eter de
petroleo, diclorometano,
triclorometano, tetrahidrofurano,
dietil eter, etanol, metanol,
isopropanol, acetona,
acetonitrilo, aetato de etilo,
butano, propano, gas
refrigerante 1,1,1,2-
Tetrafluoroetano (R134a),
CO, liquido, CO, subcritico o
supercritico o mezclas de los
mismos para formar una mezcla
la cual extrae uno o mas
cannabinoides del material de
planta (reiv. 1, 20)

Extraer 100 g de planta en
pentano a temperatura
ambiente, por 24 horas

(reiv. 1y ejemplo 1)

para extractos de tipo THC, afiadir
a la mezcla de disolvente un

1 https://patents.google.com/patent/US20180000879A1/
2 https://patents.google.com/patent/W02016187679A1/
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sistema de disolvente bifasico
seleccionado del grupo que
consiste en hexano:etanol:agua,
pentano:etanol:agua,
heptano:etanol:agua,
ciclohexano:etanol:agua,
hexano:metanol:agua,
pentano:metanol:agua,
heptano:metanol:agua,
ciclohexano:metanol:agua,
hexano:isopropanol:agua,
pentano:isopropanol:agua,
heptano:isopropanol:agua,
ciclohexano:isopropanol:agua,
éter de petréleo:etanol:agua, éter
de petréleo:metanol:agua, éter de
petréleo:isopropanol:agua, éter de
petréleo:acetonitrilo,
pentano:acetonitrilo,
hexano:acetonitrilo,
ciclohexano:acetonitrilo y
heptano:acetonitrilo, en el que los
sistemas de éter de
petroleo:acetonitrilo,
pentano:acetonitrilo,
hexano:acetonitrilo,
ciclohexano:acetonitrilo y
heptano:acetonitrilo incluyen
opcionalmente acetato de etilo y/o
agua como modificador;

para extractos de tipo CBD, afiadir
al extracto un sistema de
disolvente bifasico seleccionado
del grupo que consiste en
hexano:etanol:agua,
pentano:etanol:agua,
heptano:etanol:agua,
ciclohexano:etanol:agua,
hexano:metanol:agua,
pentano:metanol:agua,
heptano:metanol:agua,
ciclohexano:metanol:agua,
hexano:isopropanol:agua,
pentano:isopropanol:agua,
heptano:isopropanol:agua,
ciclohexano:isopropanol:agua,
éter de petréleo:etanol:agua, éter
de petréleo:metanol:agua y éter
de petroleo:isopropanol:agua; y
éter de petréleo:isopropanol:agua,

para extractos de tipo CBG, afiadir
al extracto un sistema de
disolvente bifasico seleccionado
del grupo que consiste en
hexano:etanol:agua,
pentano:etanol:agua,
heptano:etanol:agua,
ciclohexano:etanol:agua,
hexano:metanol:agua,
pentano:metanol:agua,
heptano:metanol:agua,

Para cannabinoides tipo THC
Hexano:etanol:agua (20:17:3)

Para cannabinoides tipo CDB
Hexano:etanol:agua (20:14:6)

Pata cannabinoides tipo CBG
Hexano:etanol:agua (20:13:7)
Donde el hexano es la fase

movil es hexano

(Reiv. 1, 20 y par. [0254] y
[0255])

Extractos que contienen CBD,
THC y CBG.

Hexano:metanol:agua

(reiv. 1y ejemplo 1)

Pagina4de 8

Seror ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales
wwwsicgoveo - Teléfono en Bogotd: 601592 04 00 -~ Linea gratuita a nivel nacional: 01 8000 910165

Teléfonos: 601 587 00 00 ~ e-mail: contactenos@sic.gov.co

?

Nuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente

g-'?j‘ GOBIERNO DE COLOMBIA
_'. r



T

4
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Oficio N° 17202 de 24 de octubre de 2022

Ref. Expediente N° NC2020/0009747

ciclohexano:metanol:agua,
hexano:isopropanol:agua,
pentano:isopropanol:agua,
heptano:isopropanol:agua,
ciclohexano:isopropanol:agua,
éter de petréleo:etanol:agua, éter
de petrdleo:metanol:agua y éter
de petréleo:isopropanol:agua,

donde cuando el sistema de

disolvente bifasico es
hexano:metanol:agua 0
heptano:acetonitrilo la fase

organica movil es el hexano o el
heptano y la fase estacionaria es
el metanol:agua o el acetonitrilo; y

realizar cromatografia liquido- Realizar una cromatografia Realizar cromatografia en
liquido usando un sistema de liquido-liquido, donde dicha contracorriente
disolvente bifasico de la etapa b), | cromatografia es cromatografia
purificando de ese modo el uno o de contracorriente o
mas cannabinoides cromatografia de particion (reiv. 1y ejemplo 1)
centrigufa.

(reiv. 1 pér. [0247] a [0252])
donde en dicho método no se usa El proceso no incluye pasos de
ninguna etapa de cristalizacion. cristalizacion

D1 es considerado como el estado de la técnica més cercano a la invencion definida en
la reivindicacion 1, ya que divulga un método de purificacion de uno o mas cannabinoides
a partir de un material de planta que comprende incubar el material de planta con un
solvente para forma una primera mezcla la cual puede ser sometida a procesos
posteriores concentracion por evaporacion de solvente, cristalizacién, redisolucion y otros
procesos. La anterior mezcla es purificada en un paso posterior mediante una
cromatografia liquido-liquido, donde dicha cromatografia es cromatografia de
contracorriente o cromatografia de particion centrifuga (Reiv. 1y 20 par. [0044], [0247] a
[0255])

La diferencia entre la invencion definida entre la reivindicacion 1 método divulgado en D1,
consiste en que la invencién realiza el proceso de obtencion de cannabinoides sin etapas
de cristalizacion, mientras que D1 comprende etapas de cristalizacion.

No hay evidencia de que el no incluir etapas de cristalizacion en el método de purificacion
de cannabinoides proporcione un método con algun efecto técnico diferente al que ya
proporcionaba el objeto de D1, puesto que dicho método permite obtener cannabinoides
en una pureza mayor al 99%. Es importante resaltar que la descripcion de la invencién
menciona que se pueden realizar etapas de cristalizacion antes o después de la
cromatografia y alternativamente no realizar (par. [28]). Sin embargo, la invencion no
ensefa que la alternativa de no realizar etapas de cristalizacion conlleve a un efecto
técnico inesperado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ¢ Cédmo modificar el método conocido en D1 con el fin de proporcionar otro
método alternativo?

Sin embargo, métodos de obtencion de cannabinoides sin etapas de de cristalizacion de
extractos que son sometidos a cromatografia liquido-liquido ya estaba divulgado en D2
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gue se refiere a un método de obtencién extractos de cannabinoides utilizando
cromatografia liquido-liquido sin ejecutar etapas de cristalizacion (reiv 1 y ejemplo 1).

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia estaria motivada a no
incluir etapas de cristalizacion tal como lo ensefia D2 en el método de D1, para asi llegar
al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 25 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
proceso de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que carecen de nivel inventivo.
7. Conclusién

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

item Documento REMINE EEC OrEs Requisito que afecta
afectadas
D1 US20180000879 la25 Nivel inventivo
D2 W02016187679 la25 Nivel inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, 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 comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente
requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo reivindicatorio,
deberéd observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1., del Capitulo
Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede

recurso alguno en actuacién administrativa.

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2020/0009747 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/EP2019/052069 29 de enero de 2019
Fecha de determinacion estado de la técnica . L
(DD/MM/ARO) Prioridad Presentacion
29/01/2018 X
Solicitante
PHYTOPLANT RESEARCH S.L.
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - At s - Jart20 - [An 25 (Falta de unidad de .
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de bisqueda la25

liquid?liquid, chromatog*, countercurrent, centrifugal, partition,

PELEIEIES Sl TS cannabinoids, tetrahydrocannabinol, Cannabidiol, Cannabinol

C07C 37/72, CO7C 37/00, CO7C 39/23, C0O7C 39/19,
CIP: |CO7C 51/48, CO7C 65/19, CO7D 311/80, BO1D 11/02,
Clasificaciones utilizadas para la busqueda BO1D 11/04, BO1D 15/18

CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

Informes de o -
badsqueda / A el SoIETe de Fegha d.? Reivindicaciones Categoria del
patente / Publicacion ) . .
Bases de N° d tente / P tacio /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
datos € pa enf resentacion afectadas citado(?)
e g e O Autor LNP(%) (DD/MM/AAAA)
SIPI NC2017/0008437| 18/08/2017 - - -
W02016135346 | 01/09/2016 la?25 Ejemplos y reiv. 1 Y
ISA W02016187679 | 01/12/2016 la25 Ejemplos y reiv. 1 Y
US2018000879 04/01/2018 la?25 Ejemplo 1y 10 X, Y
Patbase US2018000879 04/01/2018 la?25 Ejemplo 1y 10 X, Y
Derwent W02016135346 | 01/09/2016 la?25 Ejemplos y reiv. 1 Y
W02016187679 | 01/12/2016 1la?25 Ejemplos y reiv. 1 Y
STN US2018000879 04/01/2018 la?25 Ejemplo 1y 10 X, Y
(*) cita completa literatura no patente
(LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.
O
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del articulo.
Nombre de la revista. Recuperado de
http://XXXXXXXX.

(3) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
solicitud, pero puede ser (til para la mejor comprension del principio o
teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencién son

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha
de presentacion internacional o en fecha posterior.

W n : " h incorrectos.
L” Documento citado para llamar la atenciéon sobre por ejemplo,
dudas acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la
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fecha de publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una “X" Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

explicacion, por la cual se citan. puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
referencia al documento aisladamente considerado.

“O" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de

documentos siempre estar4 acompafiado por otra letra que indique la “Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad

reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (17/10/2022)
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GOBIERNO DE COLOMBIA

;9 Nuestro aporte es fundamental,
- al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente



