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Re.: Expediente No. 01 29.268
Solicitud de Patente a nombre de
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION
Cédigo 02 - 01 - 5638

En relacién con la solicitud contenida en el Expediente de la referencia y, en
particular, con la publicacién del extracto de la misma en la Gaceta de la
Propiedad Industrial No. 528 de 30 de Mayo 2003, por medio del presente
escrito muy respetuosamente me permito solicitarie se sirva proceder a efectuar
el EXAMEN DE PATENTABILIDAD de la solicitud aqul contenida.

Para el efecto, acompafio el compndbante de pago por concepto de la tasa

correspondiente, Recibo No. & X — &2 \ &,

De Usted atentaments,
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) QEXIIETHA ¥ CONEETD
Radicacicn 3 S125888 DONOOSH

Fechs ()3 2003-11-05 1010138 '
Traaits @ 002 PATENTES D 1 BEGIOTRD/ 538 PETICIW

Sependenciat 2020 PIVIGION BE WUEWS

Falios: E.

NIT : 80017508%-2

RECIBD OFICIAL DE CAJA : 03 - 80,10
FECHA 1 MOVIEMBRE 4 DE 2003
it CONSIBNACION st
DEPOSITANTE TIPD PAGD BANCD CUEMTA Ho. PAGD FECHA PED Yr. PASO
CASTILLO GRAU Y ASOCIADOSCOMSIGNACION ~ BANCO POPULAR  050-00110-6 17000230  04/11/2003 4,772,000.00
CASTILLO GRAU Y ASOCIADDSCONSIGNACION  BANCO POPULAR  050-00110-6 17002926 0471172003 2,407,000.00
M C 0N CEPTO L
CANT. RENTISTICO COMCEPTO TOTAL CONCEPTO
i 50005-01-01 SOLICITUDES 83 EXAMEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN 335,000.00
TOTAL : $ 333,000.00
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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 01-29288

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 528, DE

FECHA 30 DE MAYO DE 2003, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 20 DE AGOSTO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (8) meses siguientes a partir de la fecha de
publicacién en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el
examen de patentabilldad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decisién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Sl NO X

Canmera 13 No. mmsno

mnumu.c.-m
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REFERENCIA Radicaclén 01 29288
Trémite 002
Evento 001
Actuacién 430
Folios 004

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de Invencion
N° 01 29288, realizado segun el articulo 45 de la decisién 486 de la comisién de la
Comunidad Andina, se notifica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

o El resumen y el capltulo descriptivo de la solicitud en los folios 56 y 6 a 32
respectivamente.

e Los ejemplos que ilustran la invencién en los folios 33 a 48.

o Las clausulas 1 a 11 relaclonadas en el capitulo reivindicatorio de la solicitud
que se encuentran en los folios 49 a 55.

« El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 1889, que se
encuentra en el follo 64.

e La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad de
Estados Unidos US80/197,717 de 18/04/2000 en los folios 66 a 105, allegada
mediante memorial de fecha 09/05/2001.

e La respuestia al primer examen de forma, allegada mediante memorial de
facha 05/07/2001, que se encuentra en los folios 108 a 118.

e La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa
comespondiente, allegada mediante memorlal de fecha 05/11/2003, que se
encuentra en los folios 118 y 120.

2. OBJETO DE LA INVENCION:

La solicitud hace referencla a un “Método de Tratamiento”

¢ Relvindicaciones 1 a 18:

Se relvindica un método para inhibir la catepsina L, que comprende administrar, a un
paciente que lo necesite, una cantidad eficaz de un compuesto de férmula (I):
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En particular se reclama proteccién para el método en el que el compuesto es
seleccionado del grupo que consiste en:

{(S)-3-meti-1{3-oxo-1-{plridina-2-sulfonil}-azepan-4-iicarbamoil]-butilfjamida del &cido
quinoleina-8-carboxflico.

{(S)-3-metil-1-[3-oxo-1-(piridina-2-sulfonil}-azepan-4-licarbamoil]-butilfamida del &cido
quinoleina -4-carboxllico

{(S)-2-naftilen-2-il-1-[3-oxo-1-{piridina-2-sulfonil}-azepan-4-icarbamoil]etil}-amida del
acido naftileno-1-carboxl(lico

{(S)-1-[3-oxo-1-{pirdina-2-sulfonil)}-azepan-4-ilcarbamoil}-2-fenil-etil}-amida del acido
benzofurano-2-carboxllico

{(S)-2-benciloxi-1-[3-oxo-1-{piridina-2-sulfonil}-azepan-4-licarbamoil}-etil}-amida del
acido benzofurano-2-carboxllico

Entre otros...

e Relvindicaclones 19 a 23:

Se reivindica un método para tratar una enfermedad caracterizada por una
metdstasis cancerosa, que comprende inhibir dicha metdstasis cancerosa al
administrar una cantidad eficaz de un compuesto de acuerdo con las reivindicaciones
precedentes a un paclente que lo necesite.

Se reivindica un método para tratar una enfermedad caracterizada por una seleccién
positiva de células CD4'T por células epiteliales timicas corticales, que comprende
inhibir dicha seleccién positiva de células CD4'T por células epiteliales timicas
corticales al administrar una cantidad eficaz de un compuesto de acuerdo con las
reivindicaciones precedentes a un paclente que lo necesite.

Ademés se meivindica un método para tratar una enfermedad (como asma,
enfermedad pulmonar obstructiva cronica y enfisema) caracterizada por una
destruccién tisular por un macréfago (macréfago pulmonar), que comprende inhibir
dicha destrucclén tisular al administrar una cantidad eficaz de un compuesto de
acuerdo con las reivindicaciones 1 a 18 a un paciente que lo neceslte.

¢ Relvindicaclones 24 a 20:

Se reivindica el uso de un compuesto de acuerdo con las cldusulas 1 a 18 en la
fabricacién de un medicamento para uso en la inhiblclén de la catepsina L.

Se reivindica el uso de un compuesto de acuerdo con las relvindicaclones



1
precedentes para la fabricacién de un medicamento para uso en el tratamiento :t
una enfermedad caracterizada por metastasls cancerosa.

Ademés, se reivindica el uso de un compuesto de acuerdo con las relvindicaciones
precedentes para la fabricacién de un medicamento para uso en el tratamiento de
una enfermedad caracterizada por una seleccién positiva de células CD4*T por
células epiteliales timicas corticales.

Y se reivindica el uso de un compuesto de acuerdo con cuaiquiera de las
reivindicaciones precedentes para la fabricacién de un medicamento para uso en el
tratamiento de una enfermedad caracterizada por una destruccion tisular por un
macréfago, donde dicho macréfago es puimonar y la enfermedad se selecciona del
grupo que consiste en asma, enfermedad pulmonar obstructiva cronica y enfisema.

Una vez catalogada la Invencin ésta se clasificd en la seccién: A 81 K ¥/ de la
Claslificaclén Internaclonal de Patentes.

3. ES UNA INVENCION:

El articulo 14 de la Decisién 486 contempla: “Los Palses Miembros oforgarén
palentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los
campos de la tecnologla, slempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceplibles de aplicacién industrial”.

Las clausulas 24 a 29 hacen referencia al Uso de un compuesto conforms a la
férmula () para la fabricaclén de un medicamento para la inhibicién de la
catepsina L, no obstante la Decisién 486 en ningin momento estipula que se
otorgara el privilegio de patente para un USO, muy por el contrario sblo establece que
la proteccién conferida por el titulo de patente de invencion solo se consentira para
productos o procedimientos en todos los campos de la tecnologla. Asl las cosas, las
reivindicaciones 24 a 29 del caplitulo en estudio no son susceptibles de proteccién,
motivo por el cual se recomienda al interesado eliminarias del alcance de su
invencién.

4. EXCEPCIONES A LA PATENTABILIDAD:

El articulo 20 en su literal (d) contempla: “No serdn patentables los méitodos
terapéuticos 0 quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, as/ como los
métodos de diagndéstico aplicados a los seres humanos o a animales”

El legislador Andino establecié en el Iiteral (d) del articulo 20 que una de las
aexcepciones a la patentabilidad, se relaciona directamente con materia que haga
referencia a los métodos de tratamiaento terapéutico o quirirgico, tal es el caso
particular de las cldusulas 1 a 23 del capftulo reivindicatorio en estudio; las que
comprenden un Método para Inhibir la catepsina L que comprende administrara
un paciente una cantidad eficaz de un compuesto de férmula ().

En consecuencia y en atencién a las excepciones consideradas por la noma Andina,
se recomlenda al interesado modificar el alcance de su solicitud por cuanto se
pretende proteccion para un objeto que se deriva de una de las excepciones

It



legisiativas contempladas en la Decisitn 488. uf' 19

En cumplimiento del articulo 45 de la Decislén 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dlas
contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacion. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o sl a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegard la patente.

Notifiquese el presente oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capftulo 5 del titulo ptime la Circular Unica N° 10 de 2001.

Alix CarmenzaKégpedes’de Vergel
Jofe de la DMandn de Nuavas Creaciones

s 24 AG0._2005

El anterlor requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Numero 01318 Cédigo 202044
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RADICACION: 1-20288 EDICTO No. 814

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esia Superintendancia profirid Resolucién No. 34986 de 20-DIC-2008. Que el contanido de la parte resolutva es como sigua: El
Superintendents de Indusiria y Comercio.

, RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar ol privilagio de paienis da Invencién para la soliciud
cormaspondiants a "METODOS DE TRATAMIENTO".

ARTICULD SEQUNDO: Notificar pericnaiments ol contenida de la pressnis resclucién
al doctor Germén Castilio Grau, ¢ a quien haga sus vacas, an su calidad de apoderado de
Smithidine Baacham Corporation., entregindols copia de la misma, advirtiéndole que conlra
olls procede &l recurso da repoalcidn interpuesto ants of Superintendents de Industria y
_ Comercio, sl momento de la notificaciin o dentro de los G dias hibles sigulantes a olia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLABE
Dada en Bogetd, D.C..alos 20 DIC, 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Pama notificar a los Interesados, ee fila ol te EDICTO en lugar vielble al piblico en la SUPERINTEN ICIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO, por el tdrmino de {10) diez diss- contados a partir de lae 8:00 a.m. da hoy.

Secretaria Ganeral Ad-Hoc 10-ENE-200 edicio se desflla hoy 23-ENE-2007 a las 4:30 p.f

Secretaria General Ad-Hoc

EDICTO No. 614

http://10.20.1.11/Documentos/ApEdictos/edictos.php?fecha=10-1-2007&kini=120 09/01/2007



