oll

CAVELIER
ABOGADOS
EDIFICIO SISKI
WEB S5ITE: www.cavelier.com CARRERA 4 No. 72-15 TELEFONO: (57) (1) 347-3611
E-MAIL: cavclier@caveller.com BOGOTA 8, CNINARIA TFIFRAY- /571 (1Y 211.RKEN 1R7) (1) 547-3170
- FPERTNIUSTRIA ¥ COHERCYE
cacion = 00097414 00000005 talies: §
Sefiora Jefe de la - Focha G601 2008 4423 171122
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES Traaite » ORPAINHS D 1 KGISTRY %93 INALSD b
Superintendencia de Industria y Comercio Bependuncias 200 BIVEJION & MEWS CREACISES
E. S. D.
Tramite :002
Evento :001
Actuacién :583
Referencia : Expediente No. 00.007.414
Asunto : Solicitud de Patente para
“DERIVADOS DE TIAZOLILAMIDA"™
Solicitante : BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Fecha de Solicitud : 22 de dicismbre de 2000

Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado de la solicitante en
referencia, atentamente, solicito a Usted se sirva ordenar la agilizacién del tramite de esta
solicitud de patente y se sirva efectuar el examen de patentabilidad de la misma. La dGitima
actuacién que obra en el expediente es mi memorial nimero 00087414 00000004 radicado el
26 de septiembre de 2003, mediante el cual solicité efectuar dicho examen segun lo establecido
en el Articulo 44 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, adjuntado el
recibo de pago correspondiente por el valor de la tasa oficial fijada para su realizacién.
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Bogota, D.C., 21 de junio de 2008

Doctor

EMILIO FERRERO

.(Apoderado)
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Actuacién 430
Oficio -~ 16919
Folios 003

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

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripciéon (Follos: 3 a 111) ylas relvindicaciones 1
a 27 (Folios: 112 a 144).

La presente solicitud reivindica prioridad alemana N® DE18962532.8 de 23 de
diciembre de 1999 y cumple con lo establecido en los articulos 8, 10 y 11 de la
Deacision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

Objeto de Invencién:
La presente solicitud se titula: “Derivados de tiazolilamida®.

El objeto de la presente solicitud se refiere a derivados de tiazolilamida, a un
procedimiento para su preparacién, asl como a su uso como medicamentos,
especlalmente como medicamentos antiviricos.

SegUn la descripcién, en la publicacién C. Zlegler et al., J. Org. Chem. 25, 1880, se
dan a conocer 2-aminotiazol-5-sulfonamidas. Ademas, se describen en la publicacion
para Informacién de solicitud de patente alemana 2101640 N-tiazol-2-ll-amidas y N-
tiazol-2-il-Greas con acclén herbicida. El documento WO 97/24343 se refiere a
derivados de feniltiazol con propiedades antiherpesvirus. El documento WO
09/42455 se refiere asimismo a derivados de feniltiazol con propiedades
antiherpesvirus; el documento WO 898/47507 se refiere a derivados de 1,3,4-tiadlazol
con propiedades antlherpesvirus.

De acuerdo con la presente solicitud, el objeto que se reclama corresponde a
derivados de tiazolilamida de férmula general | (ver folio: 4) y sus sales. La invencién
también se refiere a los compuestos de la reivindicacién 1 para su uso como
medicamentos; se reflere ademds a una composicién farmacéutica que incluye aun
compuesto de férmula general (1) en mezcla con al menos un vehliculo o excipiente
fammacéuticamente aceptable. La invencidn se refiere ademéas al uso de un



613

4

compuesto de férmula general (I) para la produccibn de un medicamento,
especiaimente un medicamento para el tratamiento y/o prevencién de infecciones
viricas, como herpesvirus, especialmente del virus herpes simple.

Segun la descripcion, la invencion se refiere ademas al uso de derivados de N-[5-
(aminosulfonil)-1,3-tiazol-2-ilJacetamida, preferentemente derivados de N-[5-
(aminosulfonil)-1,3-tiazol-2-il]-2-fenilacetamida, prefiriéndose ain més los derivados
de N-{5<(aminosulfonil)-1,3-tiazol-2-1-2-{1,1"-bifenil]-4-ilacetamida para la preparacién
de medicamentos, especialmente al uso de los citados derivados para la produccion
de agentes para el tratamiento y/o prevencién de infecciones viricas en el hombre o
en animales como las producidas por |08 herpesvirus.

Lo que se reivindica como novedoso es lo siguiente: compuestos de formula general
(1) (ver follo: 112) y sus sales.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificé en la IPC AB1K 31/426,
31/145.

Respecto de los articulos 28 y 30:

El articulo 28 de la Decigldn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece “La descripcién
deberd divuiger Ia Invencién de manera suficlentsments clara y compieta para su comprension y para
que una persona capacitada en la materia tcnica comespondiente pueda ejecutarfa.”

De acuerdo con lo anterior, el titulo de la solicitud es muy general, deberia
mencionarse de manera méds especifica los grupos quimicos principales de los
compuestos que se estan reclamando.

El artfculo 30 de la Declsidn 488 ds la Comision de la Comunidad Andine establece que: "Las
relvindicaciones definirdn Ia materia que se desea profeger mediante Ia patents. Deben ser ciaras y
concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcién.

Las reivindicaciones podrén ser independientes o dependientes. Una relvindicacién serd independiente
cuendo defina la materia que se desea profeger sin referencia a otra reivindicacion anterior. Una
relvindicacion serd dependiente cuando defina fa materia que se desea proleger refiriéndose a una
reivindicacion anterior. Una reivindicacion que se reflora a dos o més relvindicaciones anteriores se
considerard una reivindicacién dependiente miitiple.”

De acuerdo con lo anterior, las relvindicaciones no son concisas puesto que estan
reclamando un sinnimero de compuestos que no estan contemplados en los
ejemplos de la descripcidn. De otro lado, tampoco son claras, por cuanto emplean
términos bastante generales y ambiguos como por ejemplo: "eventualmente esta
sustituido®, "eventualmente unido”, es decir, no se comprende si el grupo al que se
refieren estd o no sustituido o si estard o no unido a otro grupo quimico.

Evaluacién de la Unidad de Invencién:

El articulo 25 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunided Andina establece: “La solicitud de
patente soéio podrd comprendsr una invencion o un grupo de invenciones relacionadas enire si, de
manera que conformen un Gnico concepio inventivo.”

Segun lo anterior las relvindicaciones de la presente solicitud conforman varios
conceptos inventivos por lo que se deben hacer restricciones acordes con los
ejemplos mostrados en la descripcion, que ademds se tuvieron en cuenta para
realizar los ensayos de actividad. Por ejemplo, R2y Rs pueden ser: hidrégeno, alcoxi
C1.e, haldgenoalqullo C1.e, pero también pueden ser heterociclo aromaticode 5a 6
elementos con hasta 3 heterodtomos, o también pueden ser un grupo del acido



SRy

o

¥

fosférico, o pueden ser derivados de acetamida, etc. Como puede observarse, con
80l0 estos dos grupos Rz y R pueden formarse compuestos muy distintos entre sl, y
que no conforman un Unico concepto inventivo. Lo mismo ocumme con los
significados, por ejemplo, de R4 ¥ Ra.

Relvindicaclones de uso:

El articulo 14 de la Decisién 488 de la Comision de la Comunided Andina establece: “Los Palses
Miembros otorgarén patenies para /as invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos ios
campos de la tecnologla, slempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y seen susceptibles de
aplicacién industrial”.

De acuerdo con lo anterior, la(s) reivindicacion (es) 18 a 27 (folios: 143 y 144) que
so reflere(n) a uso de un compuesto de formula general (I), no se encuentra{n)
dentro del campo de la patentabilidad nombrado en el articulo 14.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 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 notificacion de la presente comunicaciéon. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento o sl a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal @), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARME \ CESPEDES DE VERGEL
Jofe de la Divisién de Nuevas Creaciones
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