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Sefior Decendencia: 2828 DIVISION D& MUEUAS (HERCIOMES

. SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: P1.-GLAXO GROUP LIMITED.-Solicitud de Patente de
Invencion en Fase Nacional PCT para “DERIVADOS DE
FURANO Y TIOFENO QUE ACTIVAN RECEPTORES
ACTIVADOS POR EL PROLIFERADOR DE PEBOXISOMA

i HUMANA"”.-Clase CO7D 333/16.-Expediente nimero 03-
099.078.- '
1. Me refiero a mi memorial de 11 de Enero de 2006.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 5.2.12 de la Circular

Externa No. 03 ‘de 28 de Abril de 2003, y estando dentro del plazo de seis
meses contados desde la fecha de la publicacién de la solicitud en la
Gaceta de la Propiedad Industrial nimero 554 de 29 de Julio de 2005,
solicito a ese Despacho procéder a realizar el examen de patehtabilidad de

-

‘ la presente invencién.

3. Me permito recordar a usted, que tal como se informé en el Petitorio
de la invenciodn, la presente solicitud corresponde a Capitulo II.

4, Anexo me permito acompafiar recibo numero 06-1.363, expedido por

la Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la

tasa que dicho examen causa.

Sefior Superintendente,

Daerslcmen~

T.P. 53.215
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Bogota, D.C.

Abogada

ALICIA LLOREDA

Apoderada

GLAXO GROUP ITIMITED.
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Tramite 002
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Actuacién 430
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decision 48(_.’. de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados
1.1. Descripcion:

o Folios: 65 a 237 como se radicé inicialmente -
1.2 Reivindicaciones:

Folios como se radico inicialmente Folios 21 a 37.
Folios 238 a 252 (Modificadas)

1.3. Dibuios:
o Folios 1, 22, 69, 95-106, 238, 240-242,
1.4, Prioridad:

o Folios: 19 a20y 38 a 49 (Con fecha 11 de mayo de 2001, Pais de origen:
Gran Bretafia y Numero de Solicitud: GB0111523.7).

2. Modificaciones (articulo 34 D.486)

En el anexo modificado se acepta la exclusion de las reivindicaciones 25 y 26,
incluidas inicialmente en el documento original (Ver Folio37)

3. Objeto de la invencién

o Titulo de la solicitud: “Derivados de Furano y Tiofeno que activan
. receptores activados por el proliferador de Peroxisoma Humana. (Ver
Folio 64).
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La presente invencion se refiere a un compuesto de la Formula | © sus
sales y solvatos farmacéuticamente aceptables, a composiciones
farmacéuticas que los contienen, usos y métodos para el tratamiento de
una enfermedad o condicién mediada por hPPAR.

En cuanto al problema técnico a solucionar es que actualmente no hay
farmacos en el mercado que sean Utiles para elevar los niveles de HDL —
c.”

o sus sales o solvatos, farmacéuticamente que son activadores de
hPPARs.

o .REIVINDICACIONES

Reivindicacién 1:
Se reivindica un compuesto de la férmula (I) o sus sales o solvatos
farmacéuticamente. (Folio 238)

Reivindicaciones 2 —- 21:
Se reivindican las composiciones que lo contienen. (Folio 252)

Reivindicacion 22-24.
Se reivindica un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
1 a 21 para utilizarse en terapia. (Folio 252)

Clasificacion Internacional de Patentes (IPC): A61K 31/381, CO7D
333/16., A61K31/34, A61K31/415, A61K31/42, A61K31/425, A61K31/38,
CO7D 333/18, CO7D 307/42, CO7D 405/04.

4. De la solicitud de Patente

4.1.

Descripcion (articulo 28 D. 486)

o Esta dependencia encuentra necesario que por parte del interesado se

explique si el Folio 199 hace parte de la descripcion, por cuanto en este no
se consigna ninguna informacion.

En los ejemplos 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34,
36, 38, 40, 42, 44 la nomenclatura utilizada incluye una letra o después de
la palabra Acido, se cita el ejemplo 4 de la descripcion (Ver Folio 173):
Acido o { 2 metil 4- [({2-metil-5-[4-(trifluorometil) fenill -3-furil} metil) tio]
fenoxiacético, el cual no corresponde con la nomenclatura utilizada en las
reivindicaciones , ejemplo de la reivindicacién 17 (Ver Folio 244) : acido {2
metil -4-[ ( { 2-metil-5-[ 4-( trifluormetil) fenil] -3-furil} metil) tio ] fenoxi}
acético, por lo anterior se solicita al interesado aclarar la nomenclatura de
las reivindicaciones y la de los ejemplos.

Como solucién al problema el solicitante propone el compuesto de formula I
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Esta dependencia considera. pertinente hacer precisién en la
nomenclatura de las reivindicaciones y la_de los ejemplos presentados,
pues no permite evaluar inequivocamente las. clausulas que se pretenden
reivindicar (compuestos), cuando se efectia la correspondiente
comparacion con los ejemplos allegados en la descripcion.

o En el ejemplo 16 (Folio 176) ocurre una situacion similar cuando se hace
referencia al Acido o { 2-metil-4-[ ( { 3-metil-4-4[ 4~(triftuorometil) fenil] tien-
2-yi} metil (tio]fenoxi} acético cuando se incluye adicionalmente el término

“yi' , que no pemmite realizar una interpretacién inequivoca de la
nomenclatura quimica correspondiente al compuesto quimico.

42 Reivindicaciones (articulo 30 D 486)
. Una vez revisado el capitulo reivindicatorio esta dependencia encuentra:

o La caracteristica esencial de las moléculas que corresponde a la
estructura de la formula (I) no es representativa, ni define todas las
posibilidades de compuestos que se pueden obtener una vez se
procede a realizar las sustituciones respectivas en dicha estructura. Los
compuestos resultantes son inmensos 'y tiene tantas posibilidades que
no permite una busqueda razonable de la materia tan amplia que se
pretende reivindicar, por esta razon se remite al interesado a la
comparacion que se efectia en el aparte unidad de invencién — numeral
5 del examen técnico — en donde es posible evidenciar que los
compuestos objeto de sustituciones complejas no guardan
correspondencia directa con la caracteristica esencial de la férmuia (1).

e En cuanto a la reivindicacién 1 Folio (238) el solicitante no es claro
cuando incluye la oracién “un compuesto de la formula (l) o sus sales o
solvatos farmacéuticamente”. Al realizar la lectura de la reivindicacién,
la frase se muestra incompleta e imprecisa, dado que no especifica o
califica las cualidades de los compuestos, sales o solvatos a los que
hace referencia.

o Los radicales R?, R* y R® que sustituyen las posiciones (1,2,3) sobre e
compuesto de la formula (l), hace referencia a diversas connotaciones
quimicas y funcionales como compuestos ‘aromaticos y ciclo alifaticos
resultantes de la movilidad del enlace del anillo ciclico central de 6
Carbonos, y ademas al ser objeto de reemplazo sobre la estructura
molecular de la férmula (I) dan origen a compuestos que no se
encuentran sustentados en el aparte descriptivo de la solicitud,
particularmente en la seccidon de ejemplos. Asi las cosas, como los
compuestos se derivan de la caracteristica esencial de la estructura (l)
se requiere al solicitante para que determine con precision el alcance de
su invencion con base en la sustentacion que de sus compuestos
hubiere realizado en el aparte descriptivo de su solicitud. (Ver Folio 238)

o Los diferentes posibilidades para R cormespondientes al sustituyente R'
segun folio 239 se encuentran ilegibles. '

o En la reivindicacion 4 se menciona el sustituyente “M” el cual no
aparece en ninguna de las reivindicaciones precedentes a las que hace
alusioén el solicitante, en consecuencia se requiere al interesado para
que manifieste el significado del sustituyente.

o Por otro lado se requiere al interesado para que sustente la posicion 34

a la que se hace referencia en el compuesto: acido [2-metil-4-(2-{ 4-
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metil-2-[ 4-(trifluorometil) fenil }- 1,34~ tiazol -5-if} etil) fenoxi ]
acético, la cual aparentemente corresponde a un error de
digitalizacién.(Folio 245)

Los compuestos incluidos en Ia reivindicacion 19 forman parte
nuevamente de la reivindicacién 17, por lo tanto se solicita al interesado
precisar cudl es el objeto de repetir la materia solicitada. -
Las Reivindicaciones 22, 23 y 24 que se refieren a un “compuesto” no
estan claramente definidas sino que mencionan una utilidad que no las
caracteriza. Esta dependencia requiere al solicitante para hacer las
aclaraciones del caso.

La Superintendencia de Industria y Comercio en virtud del articulo 28 y 30 de la
Decision 486, se permite sefialar que el objeto de la solicitud no es claro e
incumple el requisito de concisién, dadas las observaciones esbozadas en los
numerales precedentes. En este sentido se requiere al-interesado para que

realice

las modificaciones comrespondientes a fin de subsanar las no

conformidades encontradas por este Despacho.

5. Unidad de invencidn (articulo 25 D 486)

Se solicita precisar el alcance de la invencién que se desea proteger,
puesto que de la lectura del capitulo reivindicatorio es claro que existe mas
de una caracteristica esencial que cobija los compuestos de la invencion.
Basta sélo con comparar las connotaciones que toma la estructura de
férmula (1) en el ejemplo 1 férmula A y las que toma el ejemplo 2 - de la
formula B - para darse cuenta que cuando se incluyen las sustituciones
mas complejas se obtienen compuestos que estructural, quimica y
funcionalmente no se encuentran completamenie definidos bajo el
concepto comtin inventivo de la férmula (1).

Ejemplo 1 compuestos de formula | cuando el anillo es aromatico; Por
ejemplo:

Formula A

Ejemplo 2 cuando no es aromatico. Por ejemplo:

0 H

HyC

Formula B

En consecuencia, se requiere al interesado para que precise el alcance de
la invencién o el grupo de invencion que desea proteger, sefialando con
determinacion un Gnico concepto inventivo de caracter comin a todas las
modalidades de la invencion.
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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 témino de
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificacion de la presente
comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para fa concesion, se
denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuqsto en el numeral 5.2, literal e),
del capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

%ﬁ& ELLANOS DE JAIMES

Jefe de Divisign de Nuevas Creaciones (e)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha

»13 . 20

CONCEPTO TECNICO No. EXAMINADOR TECNICO
950 Codigo No. 202087
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