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“DERIVADOS DE PIRAZOL ”
Solicitante PFIZER INC

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGUN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No 535

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogoté, D C, identificado tal como aparece al
pie de m1 firma, en mi condicién de apoderado del solicitante, respetuosamente me permito
solicitar, que se examine s1 la mnvencién reline los requsitos de patentabilidad previstos en la
musma Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la Decisidn 486 de la cormsién de
la Comumdad Andina de Naciones Adjunto recibo por el monto de $177 000 pesos para cubnr la
. tasa correspondiente, segiin la Resolucién 37323 del afio 2003

CARLOS R. OLARTE
C C 79 782 747 de Bogota
TP 74295

Anexo Recibo por $177 000 pesos
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCI/

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 03- 79617

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

- PCT, FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 535,

DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2003, EL TERMINO HABIL SENALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 26 DE MARZO DE 2004

NOTA Dentro del plazo de los sels (8) meses siguientes a partir de la fecha de
publicacién en la gaceta de Propiedad Industnal, deber4 solicitar y cancelar el
examen de patentabilidad so pena de que la solicltud caiga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decisién 486/2000

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS
Sl NO X

Camera13No. 2700 Fiso 5 y10
Commuiator 334 12 21-2-34
Fac 281 31 25 ek Inb
Santa Fe de Bogoti D.C - Calombia
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Bogota, D C , 28 de mayo de 2007

Doctor

CARLOS R OLARTE

(Apoderado)

ASUNTO Radicacion 03079617
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficiq-# 0 U v s 7 3 4 0
Folios 003

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el arhiculo 45 de
la Declsion 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica

Documentos estudiados

Los textos estudiados fueron la descripciéon (Folios 160 a 560) y las relvindicaciones
1a 41 (Folios 561 a 598)

La presente solicitud reivindica prioridad bntédnica N° GB108999 4 de 10 de abril de
2001 y cumple con lo establecido en los articulos 8, 10 y 11 de la Declsién 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina

Objeto de Invencién
La presente solicitud se titula “Denvados de pirazol®

El objeto de la presente solicitud se reflere a denvados de pirazol y a procedimientos
para la preparacidon de los mismos, a intermedios usados en su preparacion, &
composiciones que los contienen y usos de tales derivados

Segun la descnpcién, los compuestos de la presente solicitud se unen a la enzima
transcnptasa inversa y son moduladores, especialmente inhibidores de la misma La
transcnptasa inversa estd Implicada en el ciclo de vida infeccloso de VIH, y los
compuastos que interfieren con |a funcidn de esta enzima han mostrado uthdad en el
tratamiento de afecciones, incluyendo el SIDA Existe una necesidad constante de
proporcionar moduladores nuevos y mejores, especiaimente inhibidores de la
transcriptasa inversa de VIH, ya que el virus puede mutar, volviéndose resistente a
los efectos de los moduladores conocidos

De acuerdo con la presente solicitud, los compuestos que se reclaman son utlies en
el tratamiento de una diversidad de trastomos, incluyendo aquellos en ios que esté
implicada la inhibiciéon de la transcriptasa inversa Los trastomos de interés Incluyen
los causados por el wirus de inmunodeficiencia humana (VIH) y retrovirus
r;lacio)nados genéticamente, tales como el sindrome de Inmunodeficiencia adquirida
(SIDA
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Lo que se remvindica como novedoso es lo siguiente un compuesto de formula | (ver
folio 5681) o una sal solvato o denvado farmacéuticamente aceptable del mismo

El objeto de la solicitud definido anteriormente se claslificod en la IPC A61K 31/415,
CO7D 231/18

Respecto de los articulos 28 y 30

E articulo 28 de la Decisiin 486 de la Comisidn de la Comumdsad Andina establece “La descripciin
daberd divuiger Ia Invencién de manera suficlentemente clera y completa para su comprensiin y para
qQue una persona capaciada en la materia técruca correspondmente pueda ejecutaria

De acuerdo con lo anterior, el titulo de la solicitud debe ser mas especifico a los
compuestos que se pretenden proteger, sin hacer alusién a su uso terapéutico

E! articulo 30 de le Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina esieblece que "Las
reivindicaciones definrdn la materia que se desea proleger medianis Ia patente Deben ser claras y
concisas y estar enisramente susteniadas por ia descripcién

Las rewvindicaciones podrin ser independwenies o dependientes. Une reivindicacion serd independients
cuando defina la matena que se desea proleger sin referencia a otra remindicacién anterior Una
relvindicacin serd dependwenie cuando defina la matena que se desea proleger refiréndose & une
relvindicacidn anterior Una renvindicacxin que se refiera a dos o més relvindicaciones antenores se
consxleraré una revindicacion dependente miltiple *

De acuerdo con lo anterior, los compuestos de las revindicaclones, tal como estin
presentados, no son concisos, ya que se raclaman compuestos de manera general y
tienen grupos sustituyentes que no se relacionan unos con otros y forman
sustituciones que pueden apartarse del objeto real de la solictud, por su parte,
aparacen términos muy generales tales como "opcionaimente sustituido”, "halo” (no
se aspecifica al halégeno al cual se refieren), entre otros De igual modo, el término
“solvato™ es muy amplo y especulativo por cuanto no se menciona el solvato n
condiclones de preparaciéon del mismo Lo mismo aplica para el término "denvado”

Las reivindicaciones 28 y 29 (folios 571 a 592) reclama un gran numero de
compuestos, que pueden no relacionarse entre sl y pueden no estar contemplados
dentros de los compuestos mencionados en los ejemplos de la solictud Ademas,
estas relvindicaciones carecen de predmbuio y no dependen de una relvindicacién
antenor

La remindicacion 41 (folio 598) no tienen las estructuras quimicas de los compuestos
a los cuales se refiere y tampoco tiene preambulo nl parte caracteristica

Evaluacién de la Unidad de Invencién

El articulo 25 de la Decisién 488 de la Comision de la Comurudad Andina establece “La saicitud de
patents adlo podrd comprender una invencién o un grupo da invenciones relacionadas entre si, de
manera que conformen un nico conceplo inventivo *

Segun lo antenor la (s) reivindicaci6n (es) 28 y 29 (folos 571 a 582), tal como estén
presentadas, no conforman un unico concepto Inventvo con las anteriores
reivindicaciones Lo mismo para las reivindicaciones 30 y sus dependientes (follos
502 a 594) y 41 (folio 598) La rewvindicacién 31 (folio 593) menclona una
composicién farmacéubca que incluye un compuesto de férmula | o una sal, solvato
o derivado farmacéuticamente aceptable, donde dicho “derivado” no conforma un
unico concepto inventivo con el objeto de la presente solicitud, debido a que no se
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especifica dicho denvado y es demasiado general

Excepciones de Patentabllidad

E articufo 20 de ia Declsibn 488 se esiabloce “No serén peaientables a) las invenciones cuya
oxpiotacién comercial en el territono del Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariaments para
proteger el orden publico o la moral A estos efecios la explotacién comercial de una invencién no se
considerard coniraria al orden pablico o & la moral solo debido a la existencra de una disposicidn legal
o administrativa que prohiba o que reguis dicha explotacion, b) las invenciones cuya expiotacion
comercial en el Pais Miembro respectivo deba impedirse necesariamenie para profeger la selud a la
vide de las personas o de ios animeales, o para preserver los vegeiales o sl medio ambients A esfos
efectos la explotacion comercial de una invencedn no se considerard contraria a la salud o la vide de faa
persanes, de los animales, o para la preservacidn de los vegeltales o del medio amblente sdlo por
raxin de axistir una disposicién legal o admwnstrativa que prohiba o que regule dicha explotacion, ¢)
laa plantaa, jos animales y los procedimienios esenclaimente bioldgicos pera la produccion de plartas
o enimales que no ssen procedimientos no bioldgicas a micrabwolégicos, d) fos métodos terapéuicos o
Quirdrgicas para el tratamiento humano o animel, 88/ como ios métodos de diagndatico eplicados a los
seras humanos o a animeles.”

De acuerdo con lo antenor, la(s) revindicacién{es) 38 y 39 (Folios 585 y 588), que
se refiera(n) a un procedimiento de tratamiento de un mamifero, incluyendo un ser
humano, con un inhibidor o modulador de la transcriptasa inversa, no es (son)

patentable(s)
Relvindicaclones de uso

El articulo 14 de la Decisidn 488 de la Comisin de la Comunidad Andina establece “Los Pualass
Miembros otorgardn pafentes para las invencrones, sean de producto o procedimiento, en fodoe loa
campaos de la tecnologla, slempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean suscepbbles de
eplicacin ndusirial”

De acuerdo con lo anterlor, la(s) reivindicacidn (es) 36 y 37 (Folios 584 y 595), que
sa reflere(n) a el uso de un compuesto de fdrmula (1) o de una sal, solvato o derivado
famacéuticamente acepiable del mismo, no se encuentra({n) dentro del campo de la
patentabilidad nombrado an el articulo 14

En cumplimiento del articulo 45 de Ia Decisidn 486 de la Comisidn de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias
contados a partir de la facha de la notificacién de la presente comunicacién En caso
de no dar respuesta al presente requenmiento o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegard la patente

9‘me a lo dispuesto en el numeral 5 2, iiteral @), del
pfo de la Clreutar Unica N° 10 de 2001

Notiflquese el presente oficlo cqr
capftulo quinto del titu}é pri

CESPEDES DE VERGEL
Jofe de la Dvisldn de Nuevas Creaciones

El antenor uerimento fue notficado por fijacibn en lista, de
fecha ii Jh 262

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO EXAMINADOR JURIDIC
N* Cédigo N~ 202005 Cédigo N*
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Bogota, D C, 29 de mayo de 2007

Doctor

CARLOS R. OLARTE

(Apoderado)

ASUNTO Radicacién 03079617
Tramite 002
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Oficio L Y 7 3 Q 1
Folios 002

Como resultado del examen de blisqueda de antenoridades y con fundamento en el
articulo 48 de la Decisidon 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica

1 SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACION

El articulo 48 de la Decisin 466 de la Cormisiéin de la Comunided Andina esiablece que “La Oficina Nacionasl
compelents podrd requerir el informe de expertos o de arganismos dlentlficos o tecnoldgicos que se
consxieran xidneos para que emitan opinion sobre la patentsbiiided de la Invencidn Asimiamo, cuanda jo
esbme conveniente, podré requerir informes de atras oficinas de propledad industrial De ser neceserio a
efectos del examen de pateniabliidad y a requenmiento de la oficina nacional competents, el soicitante
proparcionard, en un plaza que no excederdn de 3 meses uno o méa de jas siguentes documentos refativos
8 una o mis de las soiicitudes extranjeras referidas total o parciaimente a la mizma invencién que se
examina b) copla de ios resultados de exémenes de novedad o de patentabliidad efectuados reapecio 8
osa soiiciud extraryers, Sl el solicitante no presentara los documenios requeridos denbro del plaxo
so/lajado en ol presente articulo la oficina necional competents denegard Ia patente”

Como consecuencia de la blisqueda de antenoridades de matena relaclonada conlade la
presente Invencidn, se determiné que existen en el estado de la técnica los siguientes
documentos, que eventualmente afectarian los requisitos de patentabiidad de esta
solicrtud

« SMODIS JET AL “The Synthesis and Transformations of substituted 2-hydroxy-3-
dimethylaminopropenoates The preparation of condensed 3-hydroxypyran-2-ones”
Tetrahedron Elsevier sclence Pyblishers, Amsterdam, NL Vol 54, N° 33, 13 de
agosto 1988 Pag 97998-9810, 8601

e LIPINSKI ET AL "Bronchodilator and antiulcer phenoxypynmidinones” Joumal of
Medicinal Chemistry Vol 23, 1980 Pag 1028-1031

» REGITZ, SCHAFER "Stablle encle von aplpha- ‘Aryl(alkyl)oxyldibenzoylmethanen"
LIEBIGS ANNALEN DER CHEMIE Vol 7, 1081, pag 1172-1185, 1174

» MUNCH, HAUSER "Acyiations of certain alpha-alkoxy and alpha-aryloxy ketones
and esters” JOURNAL OF THE AMERICAN CEHMICAL SOCIETY Vol 74, 1949,
pag 770-773
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o ORAZIOET AL “Reaction of some 1,2-dlaza-1,3-butadienes with activated methine
compounds® JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY Vol 83, 1988, pag 8880-
8887

Slendo que las publicaciones referenciadas hacen parte del resultado del examen de
basqueda realizado para la soliciud WO equivalente a esta solicitud colombiana aqul
estudiada, y no siendo viable la consecucién de dichos articulos por este despacho, se
requiere que el solicitante, en virtud de lo astablecido en el articulo 48 de la Dacisidn 486
de la Comision de la Comunidad Andina, proporcione las publicaciones completas, con lo
que podrd realizarse un analsis absoluto de la patentabilldad de la invencién
correspondiente a la presente solicitud

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5 2, Itteral e), del
caplitulo quinto (5), del titulo primero de la circular Gnica N° 10 de 2001

ALIX CARME SPEDES DE VERGEL
Jefe de la D|V|§| de Nuevas Creaciones

El antenor requenmiento fue notificado por flacibn en Ista, de

focha LI S-de—ong;

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO EXAMINADOR JURIDICO
N° 804 Cédigo N* 202005 Cédigo N°
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