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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 00.065.062
Solicitud de Patente de Invencién Titulada:
“LOS INHIBIDORES TRICICLICOS DE POLI (ADP-
RIBOSA)POLIMERASAS".
Solicitante: AGOURON PHARMACEUTICALS, INC.
Y CANCER RESEARCH CAMPAIGN
TECHNOLOGY LIMITED

SOLICITUD DE EXAMEN DE FONDO SEGUN EL ARTICULO 44 DE LA
DECISION 486, GACETA No. 520

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, D.C., identificado
segin aparece al pie de mi firma, en mi condiciébn de apoderado del solicitante,
respetuosamente me permito solicitar, dando cumplimiento a lo establecido en el articulo
44 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina de Naciones, que se
examine si la invencién refline los requisitos de patentabilidad previslos en la misma.
Adjunto recibo por el monto de $ 335.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, segiin
la Resolucién 41687 del afio 2002.

Atentamente,

RLOS R. OLARTE
CC. No. 79'782.747 de Bogoti
T.P. 74.295
Anexos: Recibo por $ 335.000 pesos

FTT/ F2000-000122 29010300C.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogot4, D.C,,
Apoderado: Carlos Reinaldo Olarte Oficio: nevry
REFERENCIA: Radicacién No. 00-65062
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Folios

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la decision 486 de la Comisidon de la Comunidad Andina, se le comunica:

1.Documentos estudiados:

& Capitulo descriptivo folios 229 a 414;

& Capitulo reivindicatorio, folios 415 a 420;

€ 1° examen de forma folios 431 a 188;

& Solicitudes de las cuales se reivindica prioridad, folios 46 a 182;
¥ Respuesta al examen de patentabilidad, folios 190 a 205;

€2° examen de forma folio 472;

& Solicitud del examen de patentabilidad, folios 475 a 477.

La presente solicitud cuyo titulo es “LOS INHIBIDORES TRICICLICOS DE
POLI(ADP-RIBOSA)POLIMERASAS ". El objeto de la solicitud son derivados
de 3,4-dihidro[1,4]diazepino[6,7,1-hilindol-1(2H)-ona.

Compuestos con propiedades terapéuticas, como inhibidores poli(ADP-
ribosilo)tranferasas .

El objeto de la invencion se puede clasificar segun la clasificacién internacional
como AB1K 31/415

3. Claridad de la solicitud:

En el articulo 30 de la decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina se
establece: “Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea proteger




mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas
por la descripcion”.

Las reivindicaciones 1 a 17, en primer lugar no estan soportadas enteramente en
la descripcién, porque reclaman un “metabolito activo, prodrug® de los
compuestos de la férmula reclamada, y no se describe ningin metabolito activo, ni
tampoco algun profarmaco {prodrug) de los millones de compuestos reclamados,
son términos amplios y especulativos, que en realidad son caracteristicas
deseables para los compuestos, no son compuestos definidos de manera
inequivoca como lo indica el articulo en referencia.

Ademas el termino "produg”, es un termino que no esta en el idioma castellano, y
tal como se indico antes es un termino vago y especulativo, que no delimita el
alcance de la invencién.

- En la reivindicacién 19 existe un absurdo, porque se cambia el significado
universalmente conocido del elemento F (fluor), y se dice que “F es hidrégeno®.

-Las reivindicaciones 8, 9 y 13, pretenden definir los compuestos, por resultados
farmacolégicos a obtener, o por caracteristicas o propiedades deseables, con lo
cual no define, ni delimita perfectamente el alcance de la invencién.

En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacién 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 concesién, se
denegara la patente.

Notifiquese conforme a lo digpuesto en el numeral 5.2, literal e), del capitulo 5° del
titulo 1° de la Circulaf)U

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista de fecha

CONCEPTO TECNICQ No. EXAMINADOR TECNICO Cédigo: 202012

20 001, 45
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota,D.C.: 12 de octubre de 2005

Apoderado: Carlos Reinaldo Olarte Oficio: new ny
REFERENCIA: Radicacién N° 00-85062

Tramite 002

Evento 001

Actuaclén 430

Folios

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo
46 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. DEL ARTICULO 46

Articulo 46. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a
requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionara, en
un plazo que no excedera de 3 meses, uno 0 mas de los siguientes
documentos relativos a una 0 mas de las solicitudes extranjeras referidas total
o parcialmente a la misma invencion que se examina:

a) copia de la solicitud extranjera;

b) copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad
efectuados respecto a esa solicitud extranjera;

c) copia de la patente u otro titulo de proteccién que se hubiese concedido con
base en esa solicitud extranjera;

d) copia de cualquier resolucién o fallo por el cual se hubiese rechazado o
denegado la solicitud extranjera; o

e) copia de cualquier resolucién o fallo por el cual se hubiese anulado o
invalidado la patente u otro titulo de proteccién concedido con base en la
solicitud extranjera.

Si el solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plaz
sefialad en el presente articulo la oficina naci nal competente denegara la
patente.




ol

2. DE LA SOLICITUD EUROPEA

El solicitante presentd una solicitud europea de patente que corresponde a la
misma solicitud colombiana y donde se reivindica prioridad del mismo
documento citado para Colombia. Dicha solicitud europea corresponde a la
publicacién EP 1208104 publicada el 29 de mayo de 2002, equivalente a la
publicacién WO116136 de 29 de mayo de 2002. Dicha solicitud fue tramitada y
se procedi6 a su examen al respecto de lo cual existen documentos relativos a
al informe de busqueda y resultado del examen.

3. DE LA SOLICITUD DE LA OFICINA

A efectos del examen de patentabilidad y como requerimiento de esta oficina, el
solicitante debera proporcionar, en un plazo que no excedera de 3 meses, los
siguientes documentos relativos a la solicitud extranjera correspondiente a la
misma invencién que se examina y tales documentos son los que a
continuaciéon se enumeran:

1-
KUKLA, MICHAEL J. ET AL: "Synthesis and
anti-HIv-1 activity of
4,5,6,7~tetrahydra-5-
methylimidazo‘4,5,1-3k!‘1,4!benzoaiazepin-
2(1H)-one (T180) derivatives. 2°
J. MED. CHEM. (1991), 34(l11), 3187-97 ,

XP002162225
2-

DATABASE CHEMABS ‘Online!
CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
OHI{, US:

GENESTE, P. ET AL: "Studies on the
tmidazo'4,5,1-jk!“1,4benzodiazepine and
imidazo'1.5,4~ef!’1,5'benzodiazeping

saries” :

retrieved from STN ————

Database accession no. 88:1R2987

XP002162228 \m
8Ns *66506-64-3) '66596-57-4! ‘66596-59-6!

3 EUR. J. MED. CHEM. - CHIM. THER. (1978).

13(1), 53-9 .

S



DATABASE CHEMABS ‘Online!
CHENICAL ABSTRACTS SERVICE, COLLMBUS, 7

OnI0, US;
HAERTER, H. P. ET AL: “Schmidt reaction of
tetrahydroquinolone derivatives®

retriaved from STN

patabase accession no. 85:32967 .
XrO02162229 /
RNs ‘59705-04~31°59705-05-4! r -
2 CHIMIA (1976), 30(2), 50-2 ,

GATTA. FRANCO ET AL: “"Derivatives of v
1-phany]-2-sethyl=4,5-d1hydro-8H-pyrroio
'3,2,1-1j'-6-quinolinone. 1" \
CHIN. THER. (1973), 8(4), 4558 ,

XP002162226

BRESLIN, HENRY J. ET AL: “Synthesis and

Anti-HIV-1 Activity of

4.5,.6, 7-Tetrahydro-5-

methylimidazo*4,5,1-3k!'1,41benzadiazepin-

2(1H)-one (TIBO) Derivatives. 3"

J. NED. CHEM. (1995), 3B(S), 771-93 ,
XP002162227

En cumplimiento del articulo 46 de la Decisién 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se le indica que debe proporcionar éstos documentos, en
un plazo que no excedera de tres meses, a partir de la fecha de la notificacién
de la presente comunicacion. Si el solicitante no presentara los documentos
requeridos dentro del plazo seialado, la oficina nacional competente denegara
la patente.

Notifiquese el presente oficio conforma a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
e), del capitulo 5 del titulo primero de la circular tnica N° 10 de 2001.

CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Divisjén de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de

facha 28 gLy, 2005

CONCEPTO TECNICON® .| EXAMINADOR TECNICO Cédigo 20212




