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Sefiora

Jefe de la Division de Nuevas Creaciones
Superiniendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Comercio, Desarrollo Industria y Turismo

E. S. D.

Ref.: Expediente No. 04.016.637
Solicitud de Patente PCT entrada fase nacional para: DERIVADOS DE
DIARILCICLOALQUILO, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION Y SU
UTILIZACION COMO AGENTES ACTIVADORES DE PPAR
Solicitante: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

LUIS PATINO LEIVA, mayor de edad, identificado y domiciliado como aparece al pi¢ de
mi firma, en atencidn a su oficio No. 12157 notificado el 30 de octubre de 2009

atentamente me permito dar repuesta al mismo de la siguiente manera:
Claridad de la solicitud

Argumenta su Despacho que ‘e cap/tulo descriptivo abarca un elevado numero de
compuestos diferentes cuya utilidad para solucionar el problema técnico no se puede
determinar a partir de los resultados del ensayo de actividad (...) de los anillos A
reclamados tan solo se encuentra informacién sobre la actividad donde A es ciclohexano”.



CASTELLANOS & Co.
ABOGADOS
Calle 94 ANo. 7 A-09

Bogota, D.C., COLOMBIA

Con el fin de superar la objecidn en cuanto a la claridad de las reivindicaciones presento a
consideracidén del sefior examinador un nuevo capitulo reivindicatorio donde el anillo A en
el compuesto de formula (1) ha sido restringido a ciclohexano siguiendo [a sugerencia del

sefior examinador.

Argumenta su despacho que “las reivindicaciones 4-6 divulgan derivados de formula la y
establecen significados para R* y R®, sin embargo dicha férmula la no contiene dichos

radicales”.

En cuanto a esta objecion, los radicales R* y R® han siso eliminados en las

reivindicaciones 4-6.
En consecuencia, solicito a su Despacho conceder el privilegio de patente de invencion a

la presente solicitud toda vez que las objeciones planteadas por su Despacho han sido

superadas con la modificacion del capitulo reivindicatorio.
Anexos
=  Formulario de modificaciones

* Nuevo capitulo reivindicatorio
= Recibo de pago

De la Seiiora Jefe,

Luis Patifio Leyva _

C.C. No,2.930.616 de Bogota
T‘P.AKZSQS del C. Sup. de la Judicatura
Calle 94A # 7A-09

Teléfonos: 6107420

3
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NODENCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

REPRESENTANTE
O APODERADO

Teléfono:

E-mail: S )

Nombre:  LUIS PATINO LEYVA ' IDENTIFICACION
Direccion: Calle 94A # 7A-09 c.C. NT [
Teléfono: 7 56 07 70 Fax: 7550158 ce [ oo [ ]

E-rail: info@castelianosyco.com Cual

Niamero 2.930.616  TPA 2698

Comprobante de pago de la tasa.
DPoderes si fuere el caso, junto con la sustitucion de los mismos a mi favor.
DDocumento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean personas juridicas

Nuevo capitulo reivindicatorio
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REIVINDICACIONES

1.  Un compuesto de la férmula general |

_1 o_ R4
S
N™ ™x
R2

en la cual
Anillo A es ciclohexano
R', R? independientemente uno del otro son H, F, Cl, Br,
CF;, OCF;, OH, alquilo (C4-Cg) u O-alquilo (C4-Cs);
R® es H o alquilo (C4-Cq);
R* R® independientemente uno del otro son H, alquilo (C1-Cs)
X es CH,-O, CHx-O-CHy;
Y es O-CH,, CH,-O, CH,-O-CH,, CH,-CH,;

y sus sales fisioldgicamente aceptables.

2. Un compuesto de la formula | de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde
Anillo A es ciclohexano
R’ es H, F, Cl, Br, CF3, OCF;, OH, alquilo (C4-Ce) u
: O-alquilo (C4-Cs),
R? es H, alquilo (C4-Cq) u O-alquilo (C4-Ce);
R? es H o alquilo (C4-Ce);
R* son H, alquilo (C;-Cs);
R® es alquilo (C+-Cy);
X es CH,-0O, CH,-O-CHy;
Y es O-CH;, CH,-O, CH,-0O-CH,, CH,-CH,;

y sus sales fisioldgicamente aceptables.
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3. Un compuesto de la formula | de acuerdo con la reivindicacién 1 o 2, en donde
Anillo A es ciclohexano
R es H, F, Cl, Br, CF3, OCF3, OH, alguilo (C4-Cs) u
O-alquilo (C4-Ce);
R? es H, alquilo (C-Cs) u O-alquilo (C4-C);
R® es H o alquilo (C4-Ce);
X es CH,-O, CHx~O-CHy;
Y es O-CH,, CH,-O, CH,-O-CH,, CH»-CHa;
~ y sus sales fisiolégicamente aceptables.
4. Un compuesto de la formula | de acuerdo con una o con varias de las

reivindicaciones 1 hasta 3, que tiene la estructura la

Rr1
R2
en donde
Anilo A es 1,3-ciclohexilo;
R' R? independientemente uno del otro son H, F, Cl, Br,
OH, CF3, OCF;, alquilo (C4-Cs) u O-alquilo (C4-Ce);
R® es H o alquilo (C-Cs);
X es CHZ'O, CHZ"O"‘CHz;
Y es O-CH,, CHZ"O, CHg—O"CHg, CHZ'CHZ;

y sus sales fisioldgicamente aceptables.

5. Un compuesto de la formula | de acuerdo con una o varias de las reivindicaciones 1
hasta 3, que tiene la estructura la

R1




en la cual

Anillo A
R‘l

RZ
RS
X
Y

es 1,3-ciclohexilo;

es H, F, Cl, Br, CF; OCF;, alquilo (C4-Ce) u
O-alquilo (C4-Ce);

es H, alquilo (C4-Cg) u O-alquilo (C4-Ce);
es H;

es CH,-O, CH,-O-CHy;

es O-CH,, CH,-O-CH,, CH,-CH,;

y sus sales fisiolégicamente aceptables.

6. Un compuesto de la formula | de acuerdo con una o varias de las reivindicaciones 1

hasta 3, que tiene la estructura la

en la cual

Anillo A
R

es 1,3-ciclohexilo;

es H, F, Cl, Br, CHj;, OCHj3, CF;, OCF;,
es H, CH;, OCHj;

es H;

es CH,-O, CH,-O-CHy;

es O-CH,, CH,-O-CH,, CH,-CH,;

y sus sales fisiologicamente aceptables.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Radicaciéon No. 04-016637

Clasificacién Internacional (IPC): C07D261/00; A61K31/421; AG1K45/00;
AB1P1/04

Concepto Técnico No. 619

Patente de Invencién B ~ Patente de Modelo de Utilidad [ ]
Via Nacional [ ] | |

Via PCT (fase nacional) [JJj  Cap!| '[:1 Cap. Il u
Solicitud Internacional PCT/EP02/09221

Fecha solicitud 17-08-2002

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios: 54 a 110 como se radico inicialmente
Reivindicaciones: Folios 111 a 114 como se radicé inicialmente

Folios: 235 a 238 modificacion
Folios:250 a 253 modificacion

Prioridad: Folios: 10 a 49.
Pais: DE10142734.4: Fecha: 31-08-2001.
Pals: DE10223273.3: Fecha: 24-05-2002

Respuesta del solicitante Folios: 257 a 258

2. Analisis de la Prioridad
Se acepta la prioridad para la materia contenida en la solicitud.
3. Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: “Derivados de Diarilcicloalquilo, Procedimientos para su
Preparacion y su Utilizacion como Agentes Activadores del PPAR”

El objeto de la presente solicitud de patente de invencion consiste derivados de:

R5
R4
R1 0
S
N X Y
i OR3
0] 0

Reivindicaciones 1-6: compuestos de la férmula (l)

Exp. 2004 016637
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El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos Utiles para
disminuir el nivel de ftriglicéridos, terapéuticamente aprovechable, con una
influencia favorable sobre los lipidos e hidratos de carbono mediante una
activacion del receptor PPARo.

Para solucionar este problema tecnico la solicitud en estudio proporciona una
composiciéon que contiene un derivado de la férmula | y una o varias sustancias
activas.

Clasificacion Internacional de~ Patentes (IPC.): C07D261/00; A61K31/421:
AB1K45/00; A61P1/04

4. De la solicitud de Patente
4 1. Descripcidn (articulo 28 D. 486)

La descripcién si cumple con el requisito de claridad o comprensién de acuerdo al
art. 28 de la Decision 486.

4.2.Reivindicaciones (articulo 30 D 486)
El capitulo reivindicatorio contenido en los folios 262 a 264 si cumple con el
requisito de claridad, concision o sustento por la descripcion de acuerdo al art. 30
de la Decision 486.
5. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)
La solicitud si cumple con el requisito de unidad de invencion.

6. No es una invencion (articulo 15 D 486 literal a)-f)

Las reivindicaciones no se catalogan dentro de ninguno de los numerales del
articulo 15, por lo cual las reivindicaciones si son invenciones

7. Excepcion a la patentabilidad (articulo 20 D486 literal a)-d))

El objeto de la solicitud no se encuentra dentro del alcance de las excepciones de

patentabilidad por lo cual las reivindicaciones si son patentables.

8. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulos 14y 21
D 486)

La materia de las las reivindicaciones no se refiere a usos ni segundos usos.

9. Analisis de la(s) Oposicion(es): (articulo 43 D. 486):

l.a solicitud no presenta oposiciones. |

10. Determinacién del Estado de Ié Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:

Fecha de presentacion de la solicitud prioritaria 31-08-2001

Exp. 2004 016637
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Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes
utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontré documento
alguno relacionado con el objeto de la solicitud.

10. Respuesta a los argumentos del solicitante:

El solicitante presenta un nuevo capitulo reivindicatorio contenido en los folios
262 a 264 con un total de 6 reivindicaciones en ddnde se restringe el anillo A a
ciclohexano. Luego del estudio de este documento, este despacho establece que
el mismo no amplia la materia contenida en la solicitud original y por lo tanto es
aceptado para el estudio de Patentabilidad.

11. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)
11.1_Novedad (articulo 16 D486)

De acuerdo con el numeral 10, no se encontrd dentro del estado de la técnica,
documento alguno que evidenciara la existencia de la invencion contenida en las
reivindicaciones 1 a 8. En la presente solicitud el anillo A es ciclohexano, mientras
que las anterioridades tienen en dicha posicion anillos aromaticos, o cicloalquilos
fusionados con heterociclos. En conclusion la invencién es novedosa de acuerdo
a lo estipulado en el art. 16 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina.

11.2 Nivel inventivo (articulo18 D486)

Las reivindicaciones 1 a 6 se refieren a derivados de diaril ciclohexilo Utiles como
activadores de PPAR. No se encontré dentro del estado de la técnica, tal como lo
estipulado en el numeral 10, documento alguno que afecte el nivel inventivo de
dichas reivindicaciones, puesto que el solicitante en la tabla | (folio 76) ensena la
actividad en ECs para este tipo de compuestos, lo cual no se habia sugerido en
el estado de la técnica, por lo que los compuestos de la invencion no pueden
derivarse de las sustancias divulgadas. En consecuencia la invencién tiene nivel
inventivo de acuerdo a lo estipulado en el art. 18 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina.

12.1 Aplicacion industrial (articulo19 D 486)

La invencién contenida en las reivindicaciones 1 a 6 si tiene Aplicacion Industrial.

13 Conclusién:

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder
las reivindicaciones: 1 a 6 (folios: 262 a 264).

Se recomienda como nombre' de la \solicitud: “DERIVADOS DE
DIARILCICLOHEXANO”

Bogota, D.C.,

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
No.619 Codigo No.202073

Exp. 2004 016637
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

ResoLucion B 19658
Por la cual se otorga una patente de invenciéﬁ
CERTIFICADO
Rad. PCT/ 04-16637

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E)
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el articulo
3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDOQ:

PRIMERO: Que la solicitud de patente de invencion titulada *DERIVADOS DE
DIARILCICLOALQUILO, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION Y SU
UTILIZACION COMO AGENTES ACTIVADORES DEL PPAR’, que corresponde a la
solicitud internacional PCT/EP 02/09221 de fecha 17 de agosto del 2002, fue radicada en
esta Superintendencia el 25 de febrero del 2004 bajo el nimero 04016637 00000000, para
que se iniciara la fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes
(PCT). '

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicade en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 556 del 30 de septiembre del 2005, sin que se hubieran presentado oposiciones
por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirio6 al solicitante en los términos del
articulo 45 de Ia Decision 486 de fa Comision de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 254 a 256 del cuaderno
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decision, para la concesion de |a patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el numero 04-016637-00013-
0000 del 28 de enero del 2010, atendié oportunamente el requerimiento formulado,
presentando nuevos folios 262 a 264 con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el
examen de fondo. El nuevo capitulo reivindicatorio se acepta, como quiera que se ajusta a
las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decision 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida por la
Comisién de La Comunidad Andina se otorgaran patentes “...para Jas invenciones, seande
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial”.

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
1 Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador; 5870000
Fax: 5870284. Linea 0180000-910165

Web: www.sic.gov.co e-mail info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia

9658
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- Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION g 196 58
Por Ia cual se otorga una patente de invencion

CERTIFICADO
Rad. PCT/ 04-16637
SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las
reivindicaciones 1 a 8 contenidas en los folios 262 a 264, razén por la cual este Despacho
encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio de patente solicitado.
SEPTIMO: Que de acuerdo con €l objeto concedido se modifica el titulo de la invencion, el
cual quedara de la siguiente manera: "DERIVADOS DE DIARILCICLOHEXANO".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERQO: Otorgar el privilegio de patente de invencion a la solicitud que entré

en fase nacional en virtud del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), parala
creaciéon denominada:

" DERIVADOS DE DIARILCICLOHEXANO "
Clasificacién IPC: .C 07 D 261/00; A 61 K 31/421, 45/00.
Reivindicacion(es): 1 a6 Folio(s): 262 a 264
Titular(es): SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH.
Domicilio(s): Frankfurt am Main, Alemania.

Inventor(es): Eugen Falk, Wendelin Frick, Stefanie Keil, Hans-Ludwing Schafer,
Lothar Schwink y Wolfgang Wendler.

Prioridad N°: 10142734.4  Fecha: 31 de agosto del 2001 Pais: DE.
10223273.3 24 de mayo del 2002 DE.

Solicitud Internacional N°: PCT/EP 02/09221 Fecha: 17 de agosto del 2002.

Sedo Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
2 Sade CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador; 5870000
Fax: 5870284, Linea 0180000-910165

Web: www.sic.gov,co e-mail: infol@sic.qov.co
Bogota D.C. - Colombia



Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

resoucion £ 19658
Por la cual se otorga una patente de invencién

CERTIFICADO
Rad. PCT/ 04-16637

Vigente desde: 17 de agosto del 2002  Hasta: 17 de agosto del 2022

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andinay demas disposiciones legales
vigentes sobre propiedad industrial, precisando que para mantener vigente la patente se
debera cancelar la tasa anual de mantenimiento conforme lo dispone el articulo 80 de la
referida norma comunitaria.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resclucion y el certificado
de patente, previas las anotaciones en l0s libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presente resolucion al doctor Luis Patifio
Leyva, en su calidad de apoderado de Sanofi-Aventis Deutschland Gmbh., o a quien haga
sus veces, entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el recurso
de reposicion ante la Superintendente de Industria y Comercio, del cual podréa hacer uso al
momento de la notificacién personal o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota, D.C.,alos {6 ABR 2010

LA SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO (E

- cmsz\ \uQos
MARIJA TERESA PINEDABUENAVENTURA
Doctor -
LUIS PATINO LEYVA
Calle 94 AN°7 A-09.
Bogota D.C.

02021

V%

Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2,5, 7y 10
3 Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 5870000
Fax: 5870284. Linea 0180000-910165
Web: www sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogota D.C. - Colombia
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DETALLE DE NOTIFICACION DE PROVIDENCIA

RESOLUCION 19658 de fecha 16/04/2010
Establece Notificar a: PATINO LEYVA LUIS
Con notificacién directamente a: PATINO LEYVA LUIS
Vinculacion del Notificado al Asunto . OPQSITOR

Presentd Recyrso: Sl en Fecha 11/05/2010

Notificacion : : POR LISTADO = Listado No. : 66, Consecutivo No. 7974 del Afio 2010 « NOTIFICAR
Fechas del Edicto (dd/mm/aaaa) : FIJADO el: 27/04/2010 y DESFIJADO el 10/05/2010

Fecha de Notificacion : 10/05/2010 (dd/mm/aaaa)

Forma de Comunicar la Notificacion :  LOCAL
Fecha V/miento Notificacion Personal: 26/04/2010 (dd/mm/aaaa)
Fecha de Ejecutoria Individual :
Despacho Comisorio;
Renuncia a Término:
Estado General de la providencia * RESOLUCION 19658 de fecha 16/04/2010 « ( en fecha:2010-06-15 10:49:39.000 )
Povidencia Recurrida S
Fecha de Notificacion 10/05/2010 (dd/mm/aaaa) con base a datos del sistema
q Fecha de Ejecutoria
Correspondencia Remitida a la(s) siguiente(s) direccion(es)
CALLE 94 ANO. 7A - 09 de la ciudad de BOGOTAD.C.,  Procesada en fecha 16/04/2010
Estado de Correspondencia: ENVIADO , de fecha 2010-04-19 10:01:51




