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DEpaiencia: 2028 DIVISION DE hUEVAS CREICIS 

REF.: Expediente No. 02 116.482 solicitud do Patente EASE NACIONAL 
Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/US0I/1 9663 
a nombre do: BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY 
Titulada: MODULADORES CCLICOS FUSIONADOS DE FUSION DE 
RECEPTOR HORMONAL NUCLEAR 

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogota, portador de la tarjeta 
profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como 
apoderado de la Sociedad BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY, segUn lo 
acredita el documento de poder protocolizado en la Secretarla General bajo 
el No. 19358, de acuerdo con el Articulo 44 do IaDecisiôn 486 de la Comisión 
de la Comunidad Andina, me permito solicitar que se examine si la invención 
contenida en la solicitud en referenda es patentable. 

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No. 
04-73,599 por valor de $177.000. 

Do la Seæora Jefe, 

C.C. No. 170.322 do Bogota 
Codigo 340 
T.P. No.1003 del C.S.J. 
Cra 7 No. 16-56 Piso 9 

Octubre 19, 2004 
CHP/MEVIhsr 
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BRI8ARD I CASTROITPA CONSISIiCION BiEO PDPIL4R 050-00110-6 2159146 istoqioi 8.220,000.00 
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1 50005-0111 SOLICITUDES 114 PlC CV-11 EXAMEN BE PATENTI1LID 177,000.00 

* . 
TOIPi. 177,000.00 

SON: CIENTO SETENTA Y SIETE NIL PESAS 

REPONSABLE  

RECIBO BE CM8 APLICADO AL EZPEDIENTE No.__________________________ 
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it 
dta y Comercio 

S U P E R I N T E N D E N C I A 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

RADICACION EXPEDIENTE No 02-116482 

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION 

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 539 

DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2004 EL TERMINO HABIL SEIIALADO POR LA 

LEY EXPIRA EL 02 DE AGOSTO DEL 2004 

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicación 
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberÆ solicitar y cancelar el examen de 
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con 10 
establecido en el ArtIculo 44 de Ia DecisiOn 
48612000. 

44 
SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS. 

SI ____ NO X ____ 

Bogota D.C, AGOSTO DE 2007 
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SUPERJNTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

2020 
Bogota, D.C., 30 do Agosto de 2007 

Abogado 
RAM IRO CASTRO 

Solicttante: BRISTOL - MYERS SQUIBB COMPANY 

ASUNTO Radicación 02-116482 
TrÆmite 002 
Evento 001 
Actuaciôn 430 
oficio 11034 
Folios 005 

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

1. Documentos estudiados 

1.1. DescrinciOn: Folios: 395 a 589 como se radicO inicialmente 

1.2. Reivindicaciones: Folios 590 a 627 como se radicO inicialmente 

1.3. Prioridad: US 60/214,392 del 28/08/2000 

2.. ObJeto do la invención 

Titulo do la solicitud: MODULADORES CICLICOS FUSIONADOS DE FUNCION DE 
RECEPTOR HORMONAL NUCLEAR. 

Qbieto de la invención: 

El objeto do la presente solicitud de patente de invenciOn consiste en compuestos 
de fOrmula general (I) y a procesos para su preparaciOn: 

G 
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Relvindicaciones I a 6: Compuestos de la formula (I) y sus sales farmacØuticamente 
aceptables. 

ReivindicaciOn 7: Una composiciOn farmacØutica que comprende un compuesto de 
la fOrmula (I) a una sal farmacØuticamente aceptable del mismo, y un portador 
farmacØuticamente aceptable. 

ReivindicaciOn 8: Una composiciOn farmacØutica de acuerdo a la reMndicaciOn 7 
qua ademÆs comprende otro agente anti-cancer. 

ReMndicaciones 9 a 17: MØtodos para modular la funciOn de un receptor hormonal 
nuclear que comprende administrar a una especie mamtfera necesitada una cantidad 
efectiva de un compuesto de fOrmula (I). 

ReivindicaciOn 18: Un mØtodo para preparar un compuesto de fOrmula ha 

ReivindicaciOn 19: El compuesto de la siguiente fOrmula E: 

crotBu 

OT 

ReMndicaciOn 20: El compuesto de ha siguiente fOrmula F: 

ReivindicaciOn 21: El compuesto de ha siguiente fOrmula G: 

ReMndicaciOn 22: El compuesto de la siguiente fOrmula H: 

p 
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ReivindicaciOn 23: El compuesto de la siguiente formula J: 

9  
’- )-m-

- 
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Reivindicaci6n24: El compuesto de fOrmula ha 

El problema planteado en esta solicitud de patente es la necesidad de proveer 
compuestos ciclicos fusionados que actüen como moduladores de la funciOn de 
receptores hormonales nucleares y sean Utiles en el tratamiento de diversos 
trastornos, entre ethos, enfermedades auto-inmunes y el cancer. 

t 
Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona 
compuestos de formula general (I) y composiciones farmacØuticas de los mismos. 

Se catalogo el objeto de la invenciOn segUn la IPC en las categorlas C07D 487/08, 
A61  31/439 yA6IP 35/00. 

3. De la solicitud de Patente 

3.1. Reivindicaciones (artIculo 30 b 486) 

La fOrmula (I) de la reivindicaciOn 1 tiene doce simbolos diferentes, y cada uno de 
ellos tiene varios significados, con to cual no es posible determinar claramente cuÆl 
es el nücheo estructural de los compuestos de la invenciOn. AsI mismo, entre los 
significados de los simbolos, se utilizan tØrminos como aiquilo, arilo, cicloa!quilo 
sustituido, heterociclo sustituido, arilo sustituido y alcoxi sustituido que son muy 
generales y no son lo suficientemente concisos. De la misma manera, algunos 
simbolos corresponden a enlaces, se debe precisar el tipo de de enlace at cual se 
refiere cada uno de ellos. 

De este modo, y teniendo en cuenta los posibles significados de cada uno de los 
simbolos de ha formula (I), es posible generar una gran cantidad de compuestos 
diferentes entre Si y plantear un nUmero muy elevado de compuestos de formula (I), 
por Jo tanto no se estarla dehimitando de manera concisa ha materia que se desea 
proteger en esta solicitud de patente. 

La reivindicaciOn 7 no es clara al indicar "una composicion farmacØutica que 
comprende la siguiente formula...." Se debe aclarar si se refiere a ha formula de los 
compuestos o de la formulaciOn como tal. 

La reivindicaciOn 8 se refiere a una composiciOn farmacØutica segUn Ia 
reivindicaciOn 7 que comprende ademÆs otro "agente anti-cÆnce,’, ho cual es muy 
general y poco conciso. Se debe especificar el tipo o grupo de compuestos a los que 
se refiere al utilizar este tØrmino. 
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En la reivindicación 18 se utilizan tØrminos como aiquilo, arilaiquilo y heterociclo 
para definir 0, estos tØrminos son muy generales y poco concisos. Se debe indicar 
ademâs el grupo o tipo de compuestos protectores, asi como los agentes oxidantes 
o reductores utilizados en el proceso. 

Se utilizan tØrminos muy generales como aiquilo, aiquinio sustituido y arilo para 
definir Q en los compuestos de las reivindicaciones 23y 24. 

Por Ia anterior, las reivindicaciones mencionadas no cumplen con el requisito de 
claridad y concisiOn. 

4. Unidad de invención (articulo 25 D 486) 

Teniendo en cuenta los argumentos dados en el punto anterior con respecto a las 
reivindicaciones 1, 18, 23 y 24, se deduce que estas clÆusulas tal coma estÆn 
redactadas, abarcan un nUmero muy elevado de compuestos que tienen una gran 
cantidad de sustituyentes y que pueden no relacionarse unos con otros por sus - t-M diferencias en su estructura quimica, por to tanto, se puede estar solicitando 
compuestos y procesos de preparaciôn de los mismos que no se encuentran dentro 
del alcance del objeto de la invención y por ende no conforman un Unico concepto 
inventivo. La falta de unidad de invenciôn se evidencia ademÆs en el hecho de que 
las reivindicaciones 18 a 24 son independientes. 

Al incluirse tØrminos tan amplios y poco especificos dentro de la definiciOn de cada 
uno de los simbolos de la fOrmula (I), podemos encontrar demasiados grupos de 
compuestos diferentes que conformarlan invenciones diferentes. En consecuencia, 
se requiere que el solicitante precise el alcance de la invención o del grupo de 
invenciones que desea proteger de una manera clara, concisa e inequlvoca, con el 
fin de evaluar el estado de la tØcnica mÆs cercano y asI poder realizar el estudio de 
patentabilidad. 

Es importante recalcar al solicitante, con base en lo anteriormente explicado, que si 
considera necesario, puede presentar las correspond ientes solicitudes divisionales. 

5. Excepción a Ia patentabilidad (articulo 20 D 486 literal a)-d)) 

Las reivindicaciones 9 a 17 se refieren a mØtodos para modular la funciôn de un 
receptor hormonal nuclear, lo cual no es patentable de acuerdo a lo senalado en este 
artIculo. 

6. Conclusion 

En cumplimiento del articulo 45 de la DecisiOn 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de sesenta dlas 
contados a partir de la fecha de notificaciôn de la presente comunicaciOn. En caso 
de no dar respuesta at presente requerimiento, 0 Si a pesar de la respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesiOn, se denegarÆ la patente. 


