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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020 1
Bogota, D.C.,
Abogada DILIA MARIA RODRIGUEZ D'ALEMAN
notificaciones@clarkemodet.com.co
ASUNTO Radicacién  10-2271
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 518
Oficio | v=-196 48
Folios 006
Patente de Invencion - Patente de Modelo de Utilidad D
Via Nacional 'D
Via PCT (Fase Nacional) [ | Cap.| [_] Cap. Il [ ]

No. Solicitud Internacional |PCT/U82008/066898
Fecha de Presentacion Internacional 13 Junio de 2008

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de
la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: " Folios 122173 12/Enero/2010
Reivindicaciones: ] Folios 174 a 188 12/Enero/2010
Dibujos: : Folios 189 a 279 12/Enero/2010
Prioridad: - US 60 944 375 15/Junio/2007

| US 61 035 269 10/Marzo/2008

2. Analisis de la Prioridad .

Se acepta la reivindicacion deI Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido (Art. 9 D 486), y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién |

Titulo de la solicitud: "Método y composiciones para inhibir el factor de edema vy la
adenilil ciclasa”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar un
meétodo para tratar condiciones causadas por niveles incrementados de 3'5'-
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monofosfato de adenosina, y composiciones usadas para tratar dichas condiciones.

Para resolver este problema técnicoe la solicitud en estudio proporciona un meétodo
para tratar y/o prevenir la perdida de fluido intestinal en un sujeto.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A 01 N 35/00

4. Excepcién a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) - (d))

El objeto de las reivindicaciones 1 — 38 no es patentable de acuerdo con el Art
citado.

5. De la Solicitud de Patente
Titulo

El titulo es muy general y no define el objeto de la solicitud. Se sugiere al solicitante
hacer la correccidon necesaria, de acuerdo a la realizacion preferida la cual se
encuentre debidamente sustentada en la memoria descriptiva.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capitulo reivindicatorio no es claro debido que ia invencion no puede estar
caracterizado por cédigos o simbolos, se debe designar por su nombre comun o por
la denominacién comun internacional.

Las reivindicaciones 1 y 70 son claras ni concisas porgue la definicion de la
invencion en término de sustituyentes “anillo ciclico”, “anillo biciclico” “alquilo”, entre
otros, son géneros funcionales que no permitén distinguir la invencion del estado de
la técnica. Esto debido a que no se especifican el numero de atomos de carbono que
los conforman, en el caso de los anilios, ni el niimero y la clase de heteroatomos gue
los pueden llegar a conformar en el caso de los heterociclos, motivo por el cual se
obtienen un sin nimero de compuestos que no encuentran soporte en la descripcion.

Las reivindicaciones 70 - 79 no son clara ya que si bien no se encuentran
encabezadas por un kit, la forma de caracterizacién divulga un conjunte de elementos
que hace referencia a un kit, el cual debe estar caracterizado por la composicién
farmaceéutica, forma de administracion de ta composicién farmacéutica, instrucciones
para la administracion de 1a o las composiciones farmacéuticas para conseguir el
efecto deseado y la cantidad de la forma de dosificacién a ser administrada en un
tiempo determinado, envase o contenedor.

El capitulo reivindicatorio no es conciso porque contiene un excesivo nimero de
reivindicaciones independientes, 1o cual hace dificil definir cual es el objeto que se
busca proteger.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.
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6. Unidad de invencion (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invencién porque se refiere a 9
grupos inventivos, los cuales corresponden a las reivindicaciones 70 - 79

Los Grupos Inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:

1. Composicion que comprende compuestos de férmula (1) y compuestos derivados

de las estructura (1) ’
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2. Composicién que comprende compuestos de farmula (I1) y compuestos derivados
de las estructura (I1)
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3. Composicién que comprende compuestos de formula (I11) y compuestos derivados

de las estructura (1)
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4. Composicién que comprende compuestos de férmula (IV) y compuestos derivados
de las estructura (V)
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5. Composicion que comprende compuestos de férmula (V) y compuestos derivados
de las estructura (V) !

6. Composicién que compren'de compuestos de férmula (V1) y compuestos derivados
de las estructura (VI)
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7. Composicion que comprende compuestos de formula (VII) y compuestos
derivados de las estructura (VII)
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8. Composicion que comprende compuestos de férmula (VIIl) y compuestos
derivados de las estructura (VIII)
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9. Composicidn gue comprende compuestos de férmula (IX) y compuestos derivados

de las estructura (IX)
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Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionalés que considere necesarias, ¢ limitar
la solicitud inicial a una sola invencién, eliminando de elia las otras invenciones.

7. Determinacién del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determind con base en la fecha de presentacion de Ia

solicitud de prioridad: 15 Junio de 2007 y se encontraron los siguientes documentos
que anticipan el objeto de esta solicitud:

L ltem Documento Titulo Fecha de Publicacién”
D1 WO 0056341 | Chemical compounds and eir | 2g/Septiembref2000
D2 US 2006205800 Therapeutic Compounds 24/Septiembre/2004

D1 http://worldwide espacenet.com/publication Detailsio:riqinalDocu ment?CC=WO&NR=0056341A18KC
=A18FT=DAND=38date=2000092880B=EPODOC&locale=en EP_divulga (pagina 46) un
compuesto de la férmula (a)

D2http:Hworldwide.espacenet.com!publicationDetaiisic::riqinaIDocument?CC=US&NR=2006205800A1&
KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060914&DB=EPODOC§‘Iocale=en EP divulga (pégina 1, pérrafo
10) un compuesto de la formula.
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8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

El examen de patentabilidad se realiza sobre el grupo inventivo numero 1

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacién 70 consiste en un conjunto de elementos para el tratamiento de la
pérdida de fluido intestinal en un sujeto, caracterizado porque comprende una
composicion que comprende una cantidad eficaz para el uso terapéutico de un
compuesto o una sal de éste para el uso farmaceéutico, donde la férmula general de

cada compuesto se selecciona del grupo que consiste en:
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Comparacidn de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales DA ' D2
o Compos:caon que comprende
Composicion que comprende el | Composicién que comprende e ' los compuestos
compuesto de férmula (1) Lompuesto (a) )
0 i A e h
H’j H‘: ) | 7, - / T -t '?}_i?d,/.‘:\i -
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Formula | 5 £a
n0o1 Z1-26:CH,, CH, C.
R4: H, anillo aromatico | B: Aril 0 heteroarilo
R1: H, anillo ciclico o biclclico carbociclico 0 anillo | opcionalmente sustituido
heteroaromatico.
) . L R1: H, alquilo, anillo aromatico
;gicﬂéoalqmlo, anillo clclico o carbociclico 0 anillo
heteroaromatico. J1 - J4: H, O, alquilo C1-6
R3: H ¢ alquila R6: H o alquilo.
R4: H ¢ alquilo R5: H ¢ alquilo.

Las caracteristicas esenmales de la composicién de la rewmducacuon 70 habian sido
divulgadas previamente en los documentos D1 y D2.

El documento D1 da a conocer una composicion farmacéutica gue comprende el
compuesto (a) el cual presenta en su estructura una ciclopentanona sustituida con
R1, R2, R4, R5 y R6, seleccicnados de manera independiente de los grupos de la
tabla anterior.

Por su parte, el documento D2 da a conocer los compuestos de férmula
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Los cuales comprenden un ciclo de 5 6 6 atomos de carbono sustituidos con J1 a J4
seleccionados de un atomo de hidrdgeno, oxigeno o un grupo alquilo C1-8.

En consecuencia, la reivindicacion 70 no es nueva 6 carece de novedad, segun o
divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 71, 73 - 79 no mencionan alguna caracteristica
que haga nueva a la composicion de la reivindicacion 70 por lo cual se considera que
no $ON nuevas.

9. Conclusidén

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asfi:

item Documento ' Reivindicacion-es afectadas Requisito que afecta
D1 WO 0056341 | 70,71, 73-79 Novedad
. D2 1'US2006205800 | L 70.7173-79 Il Novedad

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, 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 comunicacion. En caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, 0 $i a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesion, se denegara |a patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante de sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla
por escrito.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha
K2 X s 20 }

Elaborado por: Paola Duarte® D - ‘
Revisado por: Consuelo Leguizamén Leguizamon
Aprobado por: Jose Luis Salazar Lopez
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