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Seflora Jefe de la
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio

E. 8. D.
Tramite : 011
Evento : 379
Actuacibn: 444

Referencia : Expediente No. 02.080.440

Solicitante : EURO-CELTIQUE B.A.

Asunto 1 Solieitud de patente para *PIRIDINAS,

PIRINIDINAS, PIRAZINAS Y TRIAZINAS ARILO
BUSTITUIDAS Y EL USO DE ESTAS”
Fecha de solicitud : 9 de septiembre de 2002.

1. Yo, Emilio FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en
el apunto antes ildentificado, me refiero al oficio nmero 6582,
nocificado por fijaciém en lista del 15 de agosto de 2003.

2. Mediante el oficio nfimero 6582 se pusc en conocimiento del
golicitante el informe que contiene las observaciones hechas por su
Despacho sobre 1la presente solicitud de patente. Atiendo a las

observaciones de la manera siguiente:

2.1. Traduccién de los anexos del Reporte de Examen

Preliminar Internacional. Para atender a la observacién hecha
por &8su Despacho, presento junto con este escrito 1la
traduccién al espafiol del Reporte de Examen Preliminar

Internacional y sus anexos.
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3. Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones
hechas por su Despacho sobre 1la presente solicitud de patente,

atentamente solicito que se continfe su tramitacién.

Bogotd, 13§ (CT. 2003

Seflora Jefe,

Lo Cos

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 13416-841-001-4
MRE/MRE/
ID-000007/WPC13416



TRATADO DE COOPERACION DE PATENTES

PCT
INFORME INTERNACIONAL DE EXAMEN PRELIMINAR
Articulo 38 y Norma 70 del PCT

Referencia del archivo del solicitante o representanta: 1861.126PC02
Para trémite adicional: véase notificacién del informe intemacional de axamen preliminar (de

PCT/PEA/418)

Solicitud intemacional No.: PCT/US01/07797

Fecha de presentacién Intemacional:  12/03/2001

Fecha de prioridad:
Clasificacidn intemacional de patentes (IPC) o clasificacion naclonal e IPC: CO7D 213/81

Solictante: COCENSYS, INC. et al.

1.

Este Informe Internacional de examen preliminar ha sido elaborado por esta Autoridad
internacional de Examen Preliminar y se le da traslado de 8l al Solicitante de conformkiad con el
Articulo 36.

El presente INFORME consta en total de 8 follos, incluida esta carétula.

D El presente informe también se acompafia de ANEXOS, es decir, folios de la descripcion,
relvindicaciones o llustraciones que han sido modificadas y que constituyen la base del presente
informe, 0 follos que contlenen rectificaclones realizadas ante esta Autoridad (véase la Norma
70.1.8 y la Secclon 807 de las Instrucclones Administrativas bajo el PCT).

Los menclonados anexos constan da un total de follos.

10/03/2000

3. El presente Informe contiens indicaclones relativas a los sigulentes asuntos:

v.

Vi

VIl

[X] Base del informe

O Prioridad

[¥] Falta establecer oplnidn con respecto a novedad, nivel inventivo y aplicabilidad
Industrial.

[ Falta de unldad de Invencién

E Declaracién razonada conforme a lo previsio en el Articulo 35(2) en lo atinente a
novedad, nivel inventivo o aplicabllidad industrial; cltas y explicaciones an respakio de
la mencionada declaracion

0 Clertos documentos citados

O Ciertos defectos de la solicitud interacional
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Vill. O Ciertas observacionas sobre |a solicitud Intemaclonal

Facha de presentacién de la demanda

10/10/2001

Fecha de tarminacién de este informe

27.08.2002

Nombre y direccién de la autoridad internacional de examen preliminar:
Oficina Europea de Patentes — D-80298 Munich

Tol: +4089 2389 -0 Tx: 523858 epmu d

Fax: +4889 2399 - 4465

Funcionario autorizado van VoorsttotVoorst, M

Teléfono No. +49 89 2388 8280
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INFORME INTERNACIONAL Solicitud Internacional No. PCT/US01/07797

DE EXAMEN PRELIMINAR

L Base del informe

1. Con respecto a los elementos de la solicitud intemnacional: (Los folios
sustitutivos que le han sido entregados a la Oficina receptora en respuesta a una
invitacién extendida segun lo previsto en el Articulo 14 se refieren a aste Informe
*tal como se presentd originaimente” y no se anexan al presente informe porque
no contienen modificaciones (Normas 70.18 y 70.17).
Descripclon, paginas
1-71 tal como se publicaron
Relvindicaciones, No.:

1-58 tal como se publicaron

2. Con respecto al Idioma, todos los elementos marcados arriba estaban
disponibles o se le presentaron a esta Autoridad en el idioma en el cual se
presentd la solicitud intemacional, a menos que se indigue lo contrario en este
articulo.

Estos elementos se pusieron a disposicion de esta Autoridad en el siguiente

idlioma el cual es:

O El idioma de una traduccién presentada para propositos de bdsqueda
intemacional (segdn la norma 23.1(b)).
[ El idioma de publicacién de la solicitud internacional
O E! idioma de la traduccién presentada para propésitos del examen preliminar
(segln las Normas 5§5.2 0 55.3).

3. Con respecto a cualquier secuencla de nucleétidos o aminoicidos revelada
en la solicitud Intemacional, el examen interacional preliminar se lievé a cabo
con base en los listados de secuencias

O Contenidos en la solicitud intemacional en forma escrita
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O Presentados juntos con la solicitud intemacional en forma de archivo
electronico
O Presentados més adelante a esta Autoridad en forma escrita
O Presentados mas adelante en forma de archivo electronico
O Se ha adjuntado la declaracidn de que el listado de secuencia presentado mas
adelante por escrito no va mas alld de la revelacién contenida en la solicitud
internacional tal como ha sido presentada
O Se ha adjuntado la declaracién de gque la informacién registrada en forma de
archivo electrénico es idéntica a los listados escritos de secuenclas

4. Las modificaciones han dado lugar a la cancelacion de:
O La descripcién, paginas
O Las reivindicaciones, Nos.
O Las ilustraciones, folios / figuras

5. 0O Este informe ha sido establecido como si {(algunas de) las modificaciones no
se hubiesen realizado, ya que se ha considerado que van méas allad de la
revelacion tal como ha sido presentada, segin lo previsto en la Casilla
Complementaria (Norma 70.2(c)).
(Cuslquier follo sustitutivo que contenga una modificacién de esta naturaleza
deberd ir refarenciado en el numeral 1 y anexo al presente informe.)

6. Observaciones adicionales, sl es necesario:

lll. Falta establecer opinién con respecto a novedad, nivel inventivo y aplicabllidad
Industrial.

1. La pregunta de si la invencién relvindicada parece ser novedosa, involucrar un nivel
inventivo (no ser obvia), y ser industriaimente aplicable, no ha sido examinada con relacién
a:

O Ia totalidad de la solicitud intemaclonal

@ reivindicaciones Nos. 52-58
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porque:

(& la dicha solicitud Intemacional, o las dichas reivindicaciones Nos. 52-58 se relacionan

con la siguiente materia objeto que no requiere de un examen preliminar internacionai

(espacificar). ver hoja separada

O la descripcion, relvindicaciones o dibujos (indicar los elementos particulares abajo) o
dichas reivindicaciones Nos. son tan poco claras que no se puede dar una opinién
significativa (especificar):

O las reivindicaciones o dichas reivindicaciones Nos. estan tan poco soportadas por la
descripcion que no se puede dar una opinién significativa.

O No se ha establecido un Reporte de Blsqueda Intemacional para dichas

reivindicacionas Nos.

2. No se puede llevar a cabo un examen preliminar intemacional significativo debido a la
falta del! listado de secuencias de aminoécidos y/o nuclestidos para cumplir con el estandar
suministrado en el anexo C de las Instrucciones Administrativas:

O la forma escrita no se ha entregado o no cumple con el estandar

DO Ja forma legible por computador no se ha entregadoe o no cumple con el estandar

V. Declaracién razonada conforme al Articulo 35(2) en lo que respecta a la novedad,
el nivel Inventivo o la aplicabllidad industrial; citas y explicaclones en respaido de

dicha declaracién

1. Declaracién
Novedad (N) Reivindicaciones  1-49,51-50  Si
Relvindicaciones 50 NO
Nivel Inventivo (N1) Reivindicaciones 39,40 sl
Reivindicaciones 1-38,41-58 NO
Aplicabilidad industrial Reivindicaciones  1-51 sl

Relvindicaciones NO

2. Citas y explicaciones: Véase pigina separada.



INFORME PRELIMINAR DE EXAMEN INTERNACIONAL-HOJA SEPARADA
Solicitud intemacional No. PCT/US01/07787

AD SECCION lIi:

1. Para determinar para las reivindicaciones 52-58 la pregunta de si ellas son
industriaimente aplicables, no existe un criterio unificado en los Estados Contratantes del PCT.
La patentabilidad también puede depender de la formulacién de las reivindicaciones. La OEP,
por ejemplo, no reconoce como industriaimente aplicable la materia objeto de las
reivindicaciones de uso de un compuesto en tratamientos médicos, pero puede permitir, sin
embargo, relvindicaciones a un compuesto conocido para un primer uso en tratamlento médico
y el uso de dicho compuesto para la fabricacién de un medicamento para un nuevo tratamlento
médico. Las reivindicaciones 52-58 se relacionan con materia considerada por esta Autoridad
cubierta por lo establecido en la Regla 67.1(iv) PCT. En consecuencia, no se formulara una
opinibn respecto a la aplicacién industrial de la materia objeto de estas reivindicaciones
(Articulo 34(4)(a)(i) PCT).

AD SECCION V:

1. Habiendo visto el arte previc citado en el Reporte de Bisqueda Intemacional,
D1: GB 2 095 240 A (FUJISAWA PHARMA) (=1),
D2: CHEMICAL ABSTRACTS, vol. 96, no. 21, 1882 Columbus, Ohio, E.E.U.U.;
abstract no. 181290v, pagina 715; columna 1 (=2),
D3: YAHUSHI HONMA ET AL.: ‘ANTIALLERGIC AGENTS.2.N-(1H-TETRAZOL-5-
YL)8-PHENYL-2-PYRIDINECARBOXAMIDES."  JOURNAL OF MEDICINAL
CHEMISTRY., vol. 28, 1983, paginas 1499-1504 (=3),
D4: EP 0 507 962 A (KUMIAI) (=4),
y por el solicitante en la descripcién, la materia objeto de las reivindicaciones 1-49 y 51-58
parece cumplir con los requisitos del articulo 33(2) del PCT, principaimente tenlendo en cuenta
las salvedades 1) a 5) al final de las reivindicaciones y teniendo en cuenta la salvedad de que

cuando Y 83 R;, R, es aminocarbonilo.

M.



M.

Respecto a la relvindicacion 50, la cual se dirige a una composicién farmacéutica que
comprende un compuesto como se definié en Ia reivindicacién 1 sin las salvedades 1) a 5), sa
anota lo sigulente. La salvedad 5) establece un compuesto que tiene propiedades
farmacolégicas, v.g., Inhibidoras de anglogénesis, por lo tanto esta reivindicacién no tiene

novedad bajo el articulo 33(2) del PCT.

2. El arte previo mas cercano comprende los compuestos divuigados en D1-D4, los cuales
poseen propiedades antialérgicas (D1-D3) y herbicidas (D4).

El problema a ser resuelto era proporcionar ciertos compuestos que eran anticonvuisivos y
actuaran como bloqueadores de los canales de sodio (Na+).

Habiendo visto el arte previo, pareciera que este problema ha sido resuelto con los compuestos
actuailmente preparados y probados.

Sin embargo, se le informa al solicitante que el alcance de las reivindicaciones debe ser tal que
comprenda (nicamente los compuesios que sean capaces de soluclonar el problema propuesto
por la invencién.

Parece que la reivindicacién 1 y las relvindicacionas dependientes relacionadas son hasta cierto
punto especulativas y por lo tanto, no cumplen con el requisito de nivel inventivo ya que en este
momento no hay suficientes ejemplos para la diversidad de compuestos reivindicados.

En el presente caso, los resultados de las pruebas que se suministran muestran que akjunos
de los compuestos reivindicados efectivamente poseen la actividad mencionada
(reivindicaciones 39 y 40), sin embargo, esto no puede ser tomado como evidencia suficiente
de que sustanciaimente todos los compusstos reivindicados exhiben dicha actividad. La razdn
para esto es que no hay un conocimiento general experimentado para mostrar que el tipo de
sustituyentas, los cuales a su vez pueden ser sustituidos, que pueden estar presentes en los
compuestos reivindicados, pudieran ser imelevantes para la existencia de dicha actividad
alegada.

Teniendo en cuenta lo anterior, no se puede reconocer un nivel inventivo como lo requerido por

el articulo 33(3) del PCT, para las reivindicaciones 1-38 y 41-58

L
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3. No se establecen objeciones, sin embargo, respecto al articulo 33(4) del PCT para las

reivindicaciones 1-51, ver seccidn Ill anterior.

COLO 13416-841-001-4
MRE-8
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Bogota DC

Doctor{a)

EMILIO FERRERO
Apoderado(a)
EURO-CELTIQUE S.A

REFERENCIA: Radicacidn No. 02-80440
Solicitud Internacional PCTAUS01/07797
Fecha iniclo fase nacional 10/10/2002

Tramhe o11
Evento 3719
Actuacion 416
Oficio No. 276
Folios 001

Tenlendo en cuenta que la solicitud de privileglo de paterte que se tramita bajo el
expediente Indicado en la referencia, redne los requisiios de forma establecidos en la
Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina, el Tratado de Cooperacién en
Materia de Patentes (PCT), el Reglamento y la Circular Unica de la Superimendencia de
Industria y Comercio, se envia el extracto de la solicitud a la Oficina de Comunicaciones
para efecto de su publicacién en la Gaceta de Propiedad Industrial.

Clmplene coanc, - 19 P20k

ALIX CARMENZA DE VERGEL
Jefe de la Divisién de Nuevas Creaclones



Industria y Comercio 544/

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 02-080440

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 538
DE FECHA 30 DE ABRIL DEL 2004 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 02 DE AGOSTO DEL 2004

NOTA: Dentro del plazo de los sels {(6) meses sigulentes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberd solicitar y cancelar el examen de
patentabllidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decision

4868/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Sl NO X

Bogota D.C, AGOSTO DE 2008



