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Sefiora -

Jefe de la Divisién de Nueves Creaciones
Superintendencia de Industria y Comercio
Ministerio de Desarrollo Econémico

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 00.097.752
Solicitud de Patente de Invencidn para:

re

g

“COMPUESTO DE ANILLO FUSIONADO Y USO FARMACEUTICO DEL

MISMO"~.
Solicitante: JAPAN TOBACCO INC.

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, meyor de edad,
identificada y domiclliades como aparece &l pié de ml firma, en atencién & su
oficio No. 0801 notificado por Estado el 29 da Merzo de 2001,

atentamente me permito dar repuesta al mismo de la siguiente manera :

% La copia auténtica del documento de cesién y poder

debidamente legalizado, junto con su traduccién oficial, en el que
consta as/ mismo la existencia y representaclén de la sociedad
solicitante y en el cual se indica el lugar de constitucion de la sociedad
solicitante, la cual se constituyé de conformided con ies leyes de
Japén, con oficinas en 2-1, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo
106-8422, Jap6n.

# La sustitucilbn de podar 8 nombre de MARGARITA
CASTELLANOS .

B La copia certificada del documento de prioridad JAPONES
No0.369008/1999 Diclembre 27 de1999, junto con su traducclén de
carftula y relvindicaciones.
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Los arriba citedos documentos fueron presentados con el memorial
con mimero de radicacion 00097752 0000000t ol 22 de Marz de
2001 (Anexo copla de dicho memorial)

Arte final:
Presento la figura caracterfstica en tamaiio 12X72cm, por duplicado.

Cumplido as/ con lo dispuesto, atentamente solicito a Ud. se

continle con el trdmite correspondiente a esta solicitud de Patente de

Invancidn.

Dal Seiior Jefe,

Yoautla eodlim:

C.C. No. 39.779.654 de Usaqudn

T.P.A. No.70819 de! C. Sup. de Ia Judicatura
Carrera 9 No. 93 - 08 - Santa Fe de Bogoté
Teléfonos: 610 74 80 y 610 74 60

Santa Fe de Bogoté, D.C.,

oas0 4@ WA 2068

wr
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Jeafe de la Division de Nuevas Creaclones

Superintendencia de Industria y Comercio SPCIDEETIA Y e foliens #8
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Ministerio de Desarrollo Econdmico pucta D0 1‘“;“’ lﬂ:ﬂ| i 2 Rk
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Ref.: Expediente No. 00.097.762
Solicitud de Patente de Invencién titulade : “COMPUESTO DE ANILLO
FUSIONADQ Y USO FARMACEUTICO DEL MISMO”

Solicitante: JAPAN TOBACCO INC.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad,

identificada y domicillada como aparece al plé de mi firma, obrandao en mi

. calided de apoderada de la socieded solicitante, atentamente me_ permito
" presentar a usted los sigulentes documentos:

W Cople auténtica del documento de ceslén y poder debidemente
legalizado, junto con su traduccidn oficial, en el que consta asi
mismo la existencla y representecion legal de ila sociedad
solicltante.

W Sustitucién de poder a nombre de MARGARITA CASTELLANOS.

[ | Coplt-| certificada del documento de prioridad JAPONES No.
369008/1999 de Diciembre 27 de 1999, junto con su traduccidn

simple de carédtula y reivindicaclones.
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En consecuencia atentamente solicito a Ud. se anaxen dichos documentos
gl expediente correspondiente a esta solicitud de Patente de Invencién y ge

continde con su tramite.

Del Sefior Jefe,

Wl slo gl et

C.C. No. 39.779.664 de Usaquén

T.P.A. No. 70819 del Consejo Sup. de la Judicatura
Carrera 9°. No. 93 - 09 -de Bogoté
Teléfonos: 610 74 80 y 810 74 60

Santa Fe da Bogoté, D.C.,

ngt/4800
2 2 MAR. 2001
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' Industria y Comerci

SUPERINTENDENCI/

2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION
Follo 847

Radicacion no 00-97752

Concepto Técnico no 1550 Clasificacién Intemacional de Patentes A 61K 31/33,
31/41, 31/42, 31/425

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Dacision 488 se determiné

que esta solicitud de Patente de Invencién:

SI[v/] NO[] Contiene un resumen de la invencidn (Art26-6).

Si[v] NO[] Contiene el titulo 0 nombre de la invencion (Art27-d).

SI[v/] NO[] Contiene la descripcion de la invencion (Art.26-b).

Silv] NO[] NO ES APLICABLE [ ] Contlene los dibujos necesarics para comprender la invencién
(Art.26-d) '

Sl[v] NO[] Contiene una 0 méds reivindicaciones. (At 26-c).

SI[] NO[] NO ES APLICABLE [ ] Han skio desarrollados los productos y/o procedimientos a
partir de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de
los Paises Miembros es pals de origen. (Art. 26- h).

SIf] ] NO[] NO ES APLICABLE [v" JLos productos y/o procedimientos han sido obtenidos o
desarroliados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas,
afroamericanas, o locales de los palses mlembros, de acuerdo a lo establecido en la
Decisién 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art.26-).

SI[ 1 NOI] La invencién se reflere a un producio relativo a un material bioldgico. (Art.26-J).

Siv]l NO[1] La prioridad coincide con la materia reivindicada.

SI{/] NO[]  CUMPLELOS REQUISITOS TECNICOS

OBSERVACIONES Y OTROS: Sl[v ] NO [_] ver hoja(s) anexa(s)

EXAMINADOR TECNICO

202050

Bogota D. C.. 11 de oclubre 2002
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Follo 948

2020
Bogota DC

Doctor(a)
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO
Apoderado(a)

REFERENCIA: Radicacién No. 00-87752

Tramite 002
Evento 001
Actuacién 416
Oficio No. 2076
Folios 001

Tenlendo en cuenia que la solicitud de privilegio

indicado en la referencia, reine los requisitos de forma establecidos an
articulos 26 y 27 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, y en
demds disposiciones vigentes sobre la materia, se envia ol extracto de ia solicitud a la
Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicacién en la Gaceta de Propledad
Industrial, conforme lo establece el articulo 40 de la misma Declision.

Cdmplase
Dado en Bogotsa DC, a los

ALIX CARM CESPEDES DE VERGEL
Joefede la D de Nuevas Creaciones

202050

Correra 13 No. 2700Ph 6y 10
Conrmutador: 334 12 21234
Foae 281 31 25 omdl: info@sic.gov.co
SantaFe de Bogot& D.C - Colombla



2%

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotd, D.C., Agosto 11 de 20086

Abogada

MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

ASUNTO Radicacidon No. 00 097 752
Trdmite 002
Evento 001
Actuaclén 430
Oficio No. vuuv 9403
Folios 0

Como resultado del examen de patentabllidad de la solicltud de patente de
invencién, reallzado seg(in lo establece el articulo 45 de la Declsién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, se notifica el sigulente concepto técnico:

Titulo de la solicltud: "Compuesto de anlllo fusionado y uso Farmacéutico del
mismo*.

1. Documentos estudlados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capltulo descriptivo
comprendido en los follos 8 - 357 y el capitulo reivindicatorio de los folios 358 —
309 de la solicitud.

2. Objeto de la Invencién

El objeto de ia presente solicitud de patente de invencién consiste en:

Las relvindicaciones 1 — 13 se refieren a compuestos de formula (1):
e' 1‘

tf. s

Las relvlndlcaclones 14 — 31 se refleren a compuestos de fdormula (Il):

§9 4@1@. .

il
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La relvindicacidn 32 se refiere a composiclones farmacéuticas que contienen
compuestos de las relvindicaciones 14 — 31 (de férmula (i1)).

Las relvindicaciones 33 — 35 se refieren a un inhibidor o un agente que
comprende un compuesto de anillo fusionado de las reivindicaciones 1 -31y 14
— 31, respectivamente.

Las relvindicaciones 38 — 37 se refieren al método para tratamiento que
consiste en administrar un compuesto.

Las reivindicaclones 38 — 39 se refieren al uso de un compuesto.

Las reivindicaclones 40 — 41 se refieren a composiciones farmacéuticas que
contienen compuestos de la reivindicacion 1 {de formula (1)).

Las reivindicaciones 42 — 43 se refieren a un paquete comercial que contiene
una composicion farmacéutica y una materia escrita con la indicacién
terapéutica. .

El problema planteado en esta sollcitud es la necesidad de compuestos para
tratamiento de Hepatitis C y para desinflamar el higado.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona
compuestos de fdrmulas (1) y (11).

El objeto de la invencién definido anteriormente ss clasificé de acuerdo con la
IPC:

AGIK 31/407, 31/4178, 31/4184, 31/422, 31/427, 31/428,

31/433, 31/437, 31/4439, 31/454, 31/4709, 31/4728,

31/496, 31/498, 31/506, 31/53, 31/5377, 31/541, 31/55,

A61P 1/16, 31/20

También se reivindica prioridad de la Solicitud de Patente de JP 11 380 008 de
diciembre 27 de 1988, con respecto a la cual la fecha de presentacion de la
actual solicltud cumple el plazo maximo permitido.

3. Excepciones a la Patentabllidad

El articulo 20 de la Decision 488 establece: “No serdn pateniabies: d) los métodos
{erapéuticos o quinirgicos para el tratamiento humano o animal, as! como los métodos
de diagnéstico aplicados a los seres humanos o a animales”

Las reivindicaciones 36 — 37 se refleren al método para tratamlento que
consiste en administrar un compuesto.

Se observa que el método de tratamiento de las reivindicaciones 38 - 37 que
comprende administrar un compuesto, no es patentable de acuerdo con la
norma citada, que especifica que ios métodos terapéuticos para el tratamiento
humano o animal no son patentables.

En conclusién, el método de tratamlento de las reivindicaciones 368 - 37, que
comprende administrar un compuesto, no es patentable de acuerdo con el Art
20, Iiteral d), de la declsion 486.

4. Usos
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El articulo 21 de la Declsién 486 de la Comision de la Comunidad Andina establace
que: "Los productos o procedirnientos ya patentados, comprendidos en el eslado de la
tdcnica, de conformidad con el articulo 18 de la presente Decision, no serén objefo de
nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinfo al originaimente
comprendido por la patente inicial".

El articulo 14 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece que
“Los Palses Miembros oforgardn palentes para las invenciones, sean de producto o de

procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, sismpre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial”.

El Articulo 19 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece
que “Se considerara que una invencion es susceptible de aplicacién industrial,
cuando su objelo pueda ser producido o utiizado en cualquier tipo de Indusiria,
entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos
los servicios.”

Las reivindicaciones 38 — 39 se refleren al uso de un compuesto.

Se aclara que, de acuerdo con el Art 14, no se puede otorgar patente a usos
porque estos no son un producto ni un procedimiento tecnolégico.

De otro lado, de acuerdo con el Art 19, se considera que los usos no tienen
aplicaclén industrial porque no se refiere a un tipo de produccién 6 utilizacién
en ningun tipo de industria.

5. Unidad de Invencién

El articulo 25 de la Declsion 488 establece: "La solicitud de palente séio podré
comprender una invencion o un grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera
que conformen un tnico concepto inventivo”,

En una solicitud de patante se puede reivindicar:

a) una sola invencion; o

b) un grupo de invenclones relacionadas entre sl por un (nico concepto invantivo.
Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo Unico que
relaciona las invenciones debe ser técnico, cumplir por sf mismo con los requisitos de
novedad y nivel Inventivo, y ser comin a todas las reivindicaciones.

Se observa que las reivindicaciones 42 — 43 se refieren a un paquete comercial
que contiene una composicién farmacéutica y una materia escrita con la
Indicacién terapéutica, no mantienen el principio de la unidad de invencién
porque una composicién farmacéutica y una materia escrita no pertenecen al
mismo campo técnico. Ademas esta Ulima se puede proteger en forma separa,
mediante el Registro de Derechos de Autor.

Debe hacerse la cormeccién respectiva.

6. Con respecto a los Art. 28 y 30 de la D 486

Et articulo 28 de la Declsion 486 establace: "La descripcidn deberd divuigar fa invencion

demamsuﬂclentomentedamycamplctapmsuoommnabnquueuna

persona capacitada en la materia técnica correspondients pueda ejecutaria. La
descripcion de la Invencién indicaré el nombre de la Invencion e incluiré la sigutente
informacion:

a) el sector tecnoibgico al que se refiere o al cual se aplica Ia invencién;
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b) la tecnologla anterior conocida por el solicitante que fuese dtil para la comprensién y
el examen de la invencidn, y las referencias a los documenios y publicaciones
anferiores relativas a dicha tecnologila;

¢) una descripcidn de la invencién en términos que permitan la comprension del
problema técnico y de la solucién aportada por la invencion, exponiendo las diferenclas
y eventuales ventajas con respecto a /a tecnologla anterior;

d) una resefla sobre los dibujos, cuando los hublera;

6) una descnipcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar
a Ia préctica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser 8stos
pertinentes; y,

f) una indicacién de la manera en que la invencidn satisface la condicidn de ser
susceplible de aplicacion industrial, si elfo no fuese evidente de la descripcién o de la
naturaleza de la invencion.

El articulo 30 de la Decision 486 establece: "Las reivindicaciones definirén la materia
que se desea proteger medianie la patente. Deben ser claras y concisas y estar
enteramente susteniadas por la descripcion.

Las relvindicaciones podrén ser independientes o dependientes. Una relvindicacion
serd independiente cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a
olra reivindicacién anterior. Una relvindicacién serd dependiente cuando defina la
materia que se desea proteger refiriéndose a una relvindicacion anterior. Una
reivindicacion que se refiera a dos o més reivindicaciones anteriores se considerara
una reivindicacion dependiente miltiple”.

La descripcién divuiga la Invencién de manera suficlentemente clara y completa
para su comprension, tal como lo establece el Art 28 de la declslén 488 de la
Comisién Andina. Menciona el sector tecnolégico al que pertenece, los
antecedentes de la técnica, la divulgaciéon de! problema técnico, la soluclén
propuesta y la ventaja frente a la tecnologia anterlor.

Pero en cuanto a las reivindicaciones se observa que no definen ¢on claridad,
exactitud y precision el significado de las estructuras quimicas de los
compuestos que se desean proteger. Se debe concretar el objeto de la
solicitud.

La estructuras (l) y (ll) no estan definidas, porque mencionan muchos
posibles sustituyentes, de modo que no se limita el alcance de la
proteccion solicitada.

(1)P. €j., si lo que se menciona aqui como “anillo fusionado” es un
grupo purina, pues entonces debe nombrarse como tal y dibujar su
estructura.

(2)Si "Cy" es, p. ¢j., “ciclopentil®, debe reivindicarse como tal, y no
como “cicloalquil C-8°, que es diferente y muy indefinido. Como es

indefinida la estructrura: “%”" que no concreta a qué tipo de anillo
se refiere porque finalmente se trata de un cicioalquil de 4 a 8
miembros, que no es muy realista porque los ejemplos
presentados no mencionan un compuesto asl.

(3)Debe definirse el "anilio A" porque en el folio 360 dice que puede
ser “aril Cg.4", lo cual no es muy realista, dado que no se
mencionan ejemplos de compuestos con arilC,,; ademas se dice
que puede ser “un grupo heterociclo que tiene de 1 a 4
heteroatomo(s) seleccionado(s) de un atomo de oxigeno, un atomo
de nitrégeno y un atom de azufre®, lo cual no es concreto y tal

76
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grupo se puede definir mej r, clara e inequlvocamente
mencionando su nombre quimico.

(4)"X" no estd definida, porque menciona muchos posibles
sustituyentes (ver folios 360 — 366), asl que no es clara, precisa, ni
concisa. Debe limitarse a aquellos compuestos que realmente han
sido inventados.

(5) No es clara la definicién de R5 y R6 porque en el folio 360 dice que
puede ser “alquilo C,¢ sustituido opcionalmente {como se definid
anteriormente)”; pero anteriormente no se definid. Ademas, se
debe definir y concretar el nombre quimico real de los sustituyentes
“aril 05.14..

(6)Los términos “grupo A" y “anillo A* que se deben referir a
sustituyentes diferentes, generan confusidn.

La reivindicacion 14, que se esperaria fuese mas precisa que la 1, es

demasiado amplia. Aun se refiere a un grupo bicllico: no definido.
Ademas de que deberla ser mas concreta que la reivindicacion 1, también
deberla depender de ella.

Debe hacerse claridad -en todas las relvindicaclones y restringir a los
compuestos que se desean proteger.

Se recuerda al solicitante que las reivindicaciones son la parte mas importante
de la solicitud, pues definen la invencién a proteger y delimitan el alcance de
esa proteccidn. Por lo cual es fundamental que sean claras y concisas, para
que:

- 88 puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de
verificar los requisitos de patentabilidad; y

- se pueda determinar sin ambigiiedad hasta dénde llegan los derechos del
titular de la patente. De manera que, para poder hacer una bisqueda y
evaluacion confiables, se requiere al solicitante el precisar claraments en objeto
de su solicitud.

No queda claro cudl es el objeto de las reivindicaciones 33 — 35 pormque
mencionan “un inhibidor ..." 4 "un agents ..." “... que comprende el compuestfo
de anlllo fusionado ... y un portador...". Es confuso porque no deja en claro si
el inhibidor y el agente son el mismo compuesto, como deberia entenderse. Y
no es claro ¢cdmo es posible que el inhibldor y el agente contengan al
compuesto. Debe aclararse qué se entlende por la palabra “comprende”.
Hacer la aclaracion y la comaccidn necesarias.

7. Conclusién

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 requerimlento o0 sl a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se
denegara la patente. '
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Notiflquese ef presante oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
@), del capltulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

ALIX ENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de lg/Divisién de Nuevas Creaciones.

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

24 A60 2005

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
No. 1306 Cédigo 202007




