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No. Sdlicitud Internacional PCT/US2008/066898
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 12a 173 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 de 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 y la
adenilil ciclasa”.

| » . . 3 )
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 técnico la solicitud en estudio proporciona un método
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. Excepcion 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 correccién necesaria, de acuerdo a la realizacién 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 la invencién no puede estar
caracterizado por codigos o simbolos, se debe designar por su nombre comdn o por
la denominacién comun internacional.

Las reivindicaciones 1 y 70 son claras ni concisas porque la definicidn de la
invencién en término de sustituyentes “anillo ciclico”, “anillo biciclico” “alquilo”, entre
otros, son géneros funcionales que no permiten distinguir la invencion del estado de
la técnica. Esto debido a que no se especifican el nimero de atomos de carbono que
los conforman, en el caso de los anillos, ni el nimero y la clase de heteroatomos que
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 caracterizacion divulga un conjunto de elementos
que hace referencia a un kit, el cual debe estar caracterizado por la composicién
farmaceéutica, forma de administracion de la composicion farmacéutica, instrucciones
para la administracion de la 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, lo 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)
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LaSolicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invencion porque se refierea 9
grupos inventivos, los cuales corresponden a las reivindicaciones 70 - 79

Los Grupos Inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:

1. |Composicién que comprende compuestos de férmula (1) y compuestos derivados

de las estructura (1)
ﬁn]ﬁﬁa
iy “‘9,

| Fevmula ¢
2. ‘Composicién que comprende compuestos de férmula () y compuestos derivados
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3. Composicién que comprende compuestos de férmula (I1l) y compuestos derivados
de las estructura (lll)
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4, Composicién que comprende compuestos de férmula (IV) y compuestos derivados
de las estructura (IV)
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5. Composicién que comprende compuestos de férmula (V) y compuestos derivados
de las estructura (V)
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6. Composicién que comprende compuestos de formula (V1) y compuestos derivados
de las estructura (VI)
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7. Composicion que comprende compuestos de férmula (VII) y compuestos
derivados de las estructura (VII)
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8. Composicion que comprende compuestos de formula (VII) y compuestos

. derivados de las estructura (VIII)
|
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9. Composicidén que comprende compuestos de férmula (IX) y compuestos derivados
de las estructura (I1X)

Fonraaba Iy

Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, 6 limitar
la solicitud inicial a una sola invencién, eliminando de ella las otras invenciones.

7. Determinacion del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determiné con base en la fecha de presentacion de la

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

item Documento Titulo Fecha de Publicacion® :
D1 WO 0056341 | Chemical °°”J§Z:”ds andtheir | »g/5eptiembre/2000
D2 US 2006205800 Therapeutic Compounds 24/Septiembre/2004

D1http.//worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=005634 1A1&KC
=A18FT=D&ND=38date=20000928&DB=EPODOC&locale=en EP divulga (pagina 46) un
compuesto de la formula (a)

D2nttp./iworidwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=2006205800A1&
KC=A1&8FT=D&ND=3&date=20060914&DB=EPODOC&Iocale=en_EP divulga (pagina 1, parrafo
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 nimero 1
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacién 70 consiste en un conjunto de elementos para el tratamiento de la
perdida 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 farmacéutico, donde la férmula general de
cada compuesto se selecciona del grupo que consiste en:
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

{

Caracteristicas esenciales D1 D2

. Composicidn que comprende el
compuesto de formuia (1)

o I Composicion que comprende
Composicion que comprende el o compuestos

compuesto (a) {
i i i
!
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nod1 21 -26: CH,, CH, C.

‘ R4: H, anilo aromatico | B: Aril 0 heteroarilo
R1: H, anillo ciclico o biciclico carbociclico o] anillo | opcionalmente sustituido

heteroaromatico.

R2: H, alquilo, anillo ciclico o R1: H‘, allquHo, anilio arométl'co
biciclico carbociclico -0 anillo

‘ heteroaromatico. J1-J4: H, O, alquilo C1-6
R3: H o alquilo R6: H o alquilo.
R4: H o alquilo RS5: H o alquilo.

|

Las caracteristicas esenciales de la composiciéon de la re:vmdlcamon 70 habian sido
divulgadas previamente en los documentos D1y D2.

El documento D1 da a conocer una composicion farmacéutica que comprende el
compuesto (a) el cual presenta en su estructura una ciclopentanona sustituida con
R1, R2, R4, R5y R6, seleccionados 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 hidrégeno, oxigeno o un grupo alquilo C1-6.

En consecuencia, la reivindicaciéon 70 no es nueva 6 carece de novedad, segun lo
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 son nuevas.

9. Conclusion

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

item , Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 WO 0056341 ‘ AR o __._Novemaa
D2 US 2006205800 ORI B AC T ‘ Novesac

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 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 concesion, se denegara la 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 fijaciéon en lista, de fecha

K 0T appp

Elaborado por: Paola Duarte®y gD - e'\/

Revisado por: Consuelo Leguizamén Leguizamén L;
Aprobado por: José Luis Salazar Lopez
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