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

1. Documentos estudiados

1.1. Descripcién: Folios: 83 a 247

1.2 Reivindicaciones: 1 a 16 Folios 248 a 258

1.3.  Prioridad: Fecha: 17/08/2001, pais: SE y numero: 0102764-8

2. Objeto de la invencion
e Titulo de la solicitud: COMPUESTOS QUE AFECTAN LA GLUCOCINASA.

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en: Un
grupo y un subgrupo de compuestos de benzamida en la preparacion de un
medicamento para el uso en el tratamiento o prevencidén de una enfermedad o
condicion médica mediada por glucocinasa (GLK) que lleva a un umbral
disminuido de glucosa para secrecion de insulina con utilidad en el tratamiento de
la diabetes tipo 2 y la obesidad.

Reivindicacion 1: El uso de un compuesto de Formula (1) en la preparacion de un
medicamento. !
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Reivindicacion 2: Una composicién segun la reivindicacién 1 que comprende un
compuesto de Férmula (1) junto con un diluyente o transportador.

Reivindicacién 3 -12: Un compuesto de féormula (Ib) con sus respectivos
sustituyentes y diferentes posibilidades estructurales.
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Reivindicaciéon 13: Una composicion farmacéutica de acuerdo a las
reivindicaciones 3 - 12 junto con un diluyente o transportador. '

Reivindicacién 14, 15: El uso de un compuesto de Formula (I} y (Ib) en la
preparacién de un medicamento.

Reivindicacién 16. Un proceso para la preparacion de un compuesto de Férmula

() segun la reivindicacion 1.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos utiles
para tratar la obesidad y diabetes sin los episodios hipoglicémicos severos
causados por una estimulacién directa de la GLK o indirecta por inhibicion de la
interaccion de GLKRP con GLK, lo cual es ventajoso ya que no causara
hipoglicemia.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona
compuestos de benzamida de formula (l). '

¢ Clasificacion Internacional de Patentes (IPC.): A61K 31/425

De la solicitud de Patente (segun el caso)

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

Una vez revisado el capitulo reivindicatorio esta dependencia encuentra:

e La caracteristica esencial de las moléculas que corresponden a las

estructuras de las férmula (1) y (Ib) no son representativas, ni definen todas
las posibilidades de compuestos que se pueden obtener ya que en la practica
no es posible realizar las sustituciones respectivas en dichas estructuras
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denominadas R', R, R® R® R® R’ R®  m, n, Y, X, Z, a, q, y otros més. Los
compuestos resultantes son inmensos y tienen tantas posibilidades que no
permiten identificar una estructura basica, un concepto comun inventivo y
realizar una busqueda razonable de la materia tan amplia que se pretende
reivindicar. Por lo tanto se requiere al solicitante delimitar y concretar su
materia y proceder a realizar dividisionales del caso si es necesario.

El solicitante no es claro cuando incluye en sus reivindicaciones los
compuestos: “profarmaco” o “sal” o “solvato”. Al realizar la lectura del
capitulo reivindicatorio, se encuentra que las frases resultan imprecisas, dado
que no especifican con exactitud el compuesto a los cuales que se refiere con
dichos términos por lo tanto no se aceptan tal como estan.

Reivindicacién 1y 3: Se sugiere al solicitante presentar las estructuras para
los diferentes compuestos en las posibilidades que se desean proteger una
vez definidas y delimitadas. igualmente se sugiere definir cada uno de los
sustituyentes de forma inequivoca de tal manera que no sea necesario
realizarle mas sustituciones a sus diferentes variantes o posibilidades
estructurales para poder definir moléculas concretas por si mismas y realizar
los diferentes reemplazos para proceder al analisis de patentabilidad .

Reivindicaciones 2, 13. Se requiere al solicitante seleccionar
inequivocamente cual es el compuesto que desea reivindicar para la
preparacion del medicamento con respecto a las estructuras presentadas
después de determinar con precision y aclarar el alcance de su invencion.

Se encuentran algunas palabras sin traducir del inglés al espariol dentro del
capitulo.

La Superintendencia de industria y Comercio en virtud del articulo 28 y 30 de
la Decision 486, se permite sefalar que el objeto de la solicitud no es claro e
incumple asi mismo con el requisito de concision, dadas las observaciones
esbozadas en los numerales precedentes. En este sentido se requiere al
interesado para que realice las modificaciones correspondientes a fin de
subsanar las no conformidades encontradas por este Despacho.

4. Unidad de invencién (articulo 25 D 486)

Al tratar de realizar los reemplazos de los diferentes sustituyentes en la
estructura basica de las formulas (1) y (Ib) para cada reivindicacion, se puede
deducir que se obtienen multiples compuestos que estructural, quimica y
funcionalmente no se encuentran completamente definidos bajo el concepto
comun inventivo de dichas férmulas siendo claro de esta forma que existira
mas de una caracteristica esencial que ampara los compuestos de la
invencién faltando asi al requisito de unidad de invencion. Por lo tanto se
requiere al solicitante precisar el alcance de la invencion que se desea
proteger dada la amplitud de la materia que se pretende reivindicar.

En consecuencia, se requiere al interesado para que sefale con
determinacién un Unico concepto inventivo de caracter comun a todas las
modalidades de la invencion o realizar las divisionales del caso.
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5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un uso distinto (articulos 14y 21 D
486)
¢ Reivindicaciones 1, 14, 15: Se refiere al uso de un compuesto en la
preparacion de un medicamento por lo tanto no se acepta segun la legislacion
vigente.

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 término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de notificaciéon de la presente comunicacion. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la patente.

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

ALIX CARMEN CESP'EDES DE VERGEL
Jefe de D_ivisi' de Nuevas Creaciones

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