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Qe’-’ra ThC 1 Ira. 11 ATENTEIYH Eve: 379 FASENACIONALI! 
Act. 444 RESPUESThEEQUE oHos: 9 

DIVISION DE 4,tJEVAS CREACIONES 
Superintendeacia de Industria y Comerio 
E. S. D. 

TrÆmite : 011 Evento 379 Actuacióri. 444 

Referencia : Expediente No. 04085344 
Asunto : "Tripptidos qu po$en.un 6ter de 

hidroxiprolina e un quiriolina 
sustituida para la ithftici6n de NS3 
(Hepatitis C)" 

Solicitante BOEHRINGER INGE HElM INTERNATIONAL GMBH 

Clase : A61K 031/047, SiP 031/014., C07K 005/008 

1. Yo, Emilio FERRERO, obrand com apoderado del solicitanto 

en el asunt :� antes identif–cad , me ref iero al Oficio No. 745 

notificado por fijacióri en list del 18 de Enero de 2008. 

2. Medianto el Oficlo No. 7 5 se puso en conocimiento del 

solicitante el informe del ox men 4e fondo quo coritiene las 

observacione6 hechas por su Desacho sobre la presente 

sol–citud 4o patente. Atien o a las observaciones de la 

siguiente 4lera: 

3. Excepci6w,a la patentabilida y rivndicacioues de uso 

3.1 Con . specto a las ex epcidnes a la patentabilidad 

enunciadas ep 0]. articulo 20 d la ]pecjsi6n 486 literal d, su 

Despacho en p.cia quo: "El conte ido 4e las reivindicaciones 24-

29 y 31-32, que trata do "Un me odo pare el tratamiento...", no 

es patenta Le, debido a que so e1ciona con mØtodos do 

tratamiento plicados a un ser uman o animal". 

NIT 860.W.367-3 



CAVELIER 
ABOGADOS 

Por otTo lado, se dice por su Des 

trata de un uso, lo cual ta 

legislación vigente, pues 

productos y procedimientos como 

3.2 Con el fin de atender 

anteriormente y de acuerdo al 

Be presenta un nuevo capitulo 

reivindicaciones, como sust 

anteriormente. 

acho que la reivindicación 30 

poco es patentable por la 

camente Be contemplan los 

jeto de patente. 

las observaciones realizadas 

aticulo 34 de la Decisión 486, 

rivindicatorio compuesto por 24 

iuto del que se present6 

En este nuevo capItulo re’  

reivindicaciones 24 a 30 y 3. 

capitulo reivindicatorio esta cPI 

reivindicaciones. La reivindicc 

que no Be ref iere a un mtc1 

cornposici6n. 

4. Eva:Luaci6n del nive]. inven 

Su Despacho concluye que 

reivindicaciones 1 a 23 de la 

yen afectadas por el document 

Su Despacho enuricia lo siguie 

"Teniendo en cuenta el obj 

proporcionar compuestos tripi 

hepatitis C1 es una cierivacic 

que una persona versada en 1 

tomar .105 compuestos reveL 

usuales de sintesis, liegar 

Lndicatorio Be cancelan las 

De tal manera que el nuevo 

stituido por veinticuatro (24) 

–6n 31 no Be elimina debido a 

o de tratamiento sino a una 

vo 

el nivel inventivo de las 

resezite solicitud de patente, Be 

WO 0009543 (Dl) 

te: 

:0 de .la solicitud, el cual es 

)tidos que son injibidores de la 

evidente del estado tcnica, ya 

materia estar.a en capacidad de 

los en Dl y, mediante nitodos 

los compuestos que se reivindican 

F" 
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con la certea do que 6stos sean 

de hepatitis C". 

eambiØn iithibidores del virus 

"Pinalmente no so demuestrai2 prapiedades mejoradas a 

sorprendentes de los compuestos que se reivindican en 

comparacióu con los del estado do la, tØcnica, debido a que 

solamente se miden las actividdes de los compuestos de la 

presente solicitud y par ningria parte se comparan tales 

actividades con la de los compuesos conocidos en Dl" 

Con respecto a lo seflalado por su Despacho mi i-epresentada 

desea sefialar su desacuerdo con lo dicho porque los compuestos 

que se enuncian en Dl y en la presente invenci6n son 

estructuralmente diferentes. Un de las caracteristicas ms 

significativas, por ejemplo, e que R22a del compuesto mÆs 

cercano de Dl representa -NH-.--(, alquil, mientras que el 

correspondiente compuesto en la r ivindicación 1 de la presente 

invenci6n es -NH-R2, en donde R2 s (C4.6) cicloalquil. 

En Dl no hay ninguna sugerenci 

compuestos de Dl para obtener la 

presente invenci6n. 

en cuanto a modificar los 

structura del compuesto de la 

Adicionalmente, los compuestos de la presente invenci6n 

muestran propiedades inesperadas de absorciOn oral in vivo 

comparadas con la baja absorci6n oral generalmente atribuida a 

esta clase de pØptidos (ver penüLt–mo p.rrafo de la pgina 59 

de la presente solicitud). 

Par las anteriores razones, no 

compuestos de formula (I) de la 

obvios para una persona versada e 

justificado alegar que los 

esente invenci6n podrian ser 

el .tema. 

P1 
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Esta conclusl6n, solamente resu ta pcsib1e thi el anÆl–sis de 

patentabilidad de la presente in enc–n ?arte de la base de un 

estudio expo :t facto de la m’sma, ies#o Os, a partir del 

conocimiento 1e la soluci6ri dada po Ia msma invenci6n al 

problema tØc ico. Lo anterior, p r euaito no existe ense–anza o 

sugerencia a una en Dl. que permita 

1

1ga a esa conclusi6n. 

Sin embargo, este tipo de anli is s encuentra proscrito de 

acuerdo con s lineamientos del mØtodD probiema-soluci6n y por 

ende, no re1ta aceptable en el presete caso. 

AsI entonces, 10 se considera qu 

materia correopondiente, esta in 

se derive de manera evidente d 

estado de I tØcnica, debido 

enseiia a sugere la obtenci6n d 

las propieda es obtenidas en la 

par una persona versada en la 

encic$n pudiera resultar obvia o 

1 doumento referenciado en el 

que no se especifica cómo Dl 

los conpuestos reivindicados y 

eseiite solicitud. 

S. Concesi6ne una solicitud foÆxiea 

Por ültimo, 6unque cornpartimos la opini6n de su Despacho, en 

cuanto a que la concesión de una soliitud de patente en otros 

palses, equi alente a la solicitud C61ombiana, no obliga a su 

Despacho a qtorgar el privile –0 d�-� patente para la misma 

invención, 1 constituye un a tecec3.ente favorable para el 

estudio de ptentabil–dad que re petucsamente solicitamos tener. 

en cuenta. efecto, respetuos rnent poxiemos de presente a su 

Despacho cju la presente mv nci6i fue otorgada par las 

siguientes 0 Icinas de Patentes: 

Oficina Europea de Patent es coi ni:imero de patente EP 

1474441 1. 
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� Oficia Americana de Marcas y Pdtentes con nürnero de 

patente U.S 6,642,204. 

En concluSi. , el objeto de mv ncin no reproduce los 

resultados d 1 documeifto Dl y e] efecto obteiido sabre la base 

de procedirn ntos conocid.os ftLe iiesperad. Par tanto las 

caracterIsti as tØcnicas de la presen e A.nvenci6n no se habriari 

podido deny del estado de la t6cnica referenciado.

De modo crue con los argumento mencioadoS anteniormente se 

debe tener Hpor superada la Dbjec6n formulada por nivel 

inventivo a as reivindicaciones 1 a 23 

Puesto que se han atendido a c baliad ilas observaciones hechas 

par su Despacho sabre la preserte solicitud de patente, 

respetuosame te solicito se continue eon, su tramitaci6n. 

6. An : 

� Nuevo lego reivindicato io conormado par veinticuatro 

(24) reivindicaciones. 

� Formulario para modificaci es. 

� Recibo par concepto dE moiflcaciories en solicitud 

pendieO. 

Sef *a Jefe, 

C7 
. EMZLIO FERRERO 

T.P.A. No. 31.929 

COLO-09255-841- G7-9 
Uv11\LM\I1D-1225 9\W?CL9255 

No. M-2008-1225 \LM2 
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IndustriaComercio 
S [sao reseado ara el adheivo de radicación 

SUPERINTENDENCIA S 

� FORMULARIO UNICO DE CORR!CCONES Y MOD WICACIONES 

0 SOLICITUD DE: 

Corrección de Error Material X Modficación a ura solicitud 

Nombre: BOEKRINGER INGELFTEIM INTERNATIO 
NAL CNI3H 

2 Sociedad constituida y existonte bajo Is byes do 

SOLIITANTE 
Alp-mania. 

IDENTIFICACION 

DirecciOn: Binger Stasse, 
55216 Ingeiheim am Rein, cc.. 11 NIT El 
Alemania 

Otro C.E 

Domicilio: Ingellieim am Rhein, Næniero.  
Alemania 

TelØfono: 546 0970 Fax: 249 40 70 
e-mail: clentescaveIier. om  

S 

S DEN11RCACION. 
S 

S Nombre: Emilio FERRERO S 

Direcciôn: Carrera 4 No. 72- 5 c.c. NIT 0 
REPRESENTANTE TelØfàno: 347 36 11 Fax: 21792 11 C.E. 0 Otrô 0 o APODERADO E-mail: caveaer@caveIier.com 

S S 

I Nürnero:438.019 TP3129 

0 
Nümero de expethente: 4.085.3 44 

0 Descripcón de la correccióri a modificación solicitada: 

Presento nuevo capitulo reivindicatorlo compue8to par 24 reivindicaciones 

con el fin do superar lag objeciones hechas par su Despacho a la presento 

solicitud y pido que ci examen de patentabiliclad sea realizado sabre estas 

rnievas reivindicaciones. 

0 Comprobante de pacjo No. 06,0 Fecha: 31dernzode. 2008 

0A?exos 

�L^J Comprobante de pago de la tasa po $103.000.00 por concepto de modificaciones. 

0 Poderes, Si fuere el caso � S S � 

0 Documeæto que acredita la existeric a y reprsentaciOn legal de las partes, cuando sean 

� personas juridicas. S S � 

0 FIRMA  

C.C. 438.019 de Usaqudri T.P.A. 3 )20 

S S S 

5_ 



1. Un c de formula (I): 

I 

S 

RL0JL 
0 H 

0 
ISO; 

en la que es hidroxi a NHS02 en doxde R es aiquilo (C18), 

cicloalquil (C3.,) a {alquilo (C ) -cicloalquilo (C37)), que estÆn 

todos opci almente sustituidos de 1 a 3 veces con halo, ciano, 

5 nitro, 0-al ilo (C1.6), amido, a mo a fenilo, o R es arilo de C6 

o CIO que e ta opcionalmente 10 s stituido de 1 a 3 veces con halo, 

dana, nit , alquilo (C16) , 0- lqui10 (C6) , amido, amino a 

fenilo; R2 es cicloalquilo (C4.6) i es t-butilo a cicloalquilo (C5. 

6) y R4 s cicloalquilo (C4.), una sal farmaceuticamente 

20 
aceptabl:?esto

 

el mismo. 

2. El co  de formula I se ün la reivindicación 1, en el que 

es hidrxi, NHS03Me, NHS02-ciclopropi10 o NHS02-Ph. 

3. El Co jesto de formula I s gun la reivindicación 2, en e]. que 

R1 es NI3SQ -ciclopropilo a NHS02 Ph. 

25 4. El Co uesto de formula I s gthi 1 reivindicación 2, en el que 

es hid c’xi. / 
5. El c uesto de formula I segn una cualquiera de las 

reivindic oiones 1 a 4, en el e R 2es ciclopentilo a ciclohexilo. 

6. El Co uesto de formula I segn la reivindicación 5, en el que 

30 R2 es cic ppentilo. 

7. El c*ipuesto de formula I seglin una cualquiera de las 

reivindi*ciones 1 a 6, en el e R3 es t-butilo a ciclohexilo. 

8. El co uesto de formula I egOn la reivindicación 7, en el que 

P.3 es t -tilo. 

35 9. El cimpuesto de formul I seglin una cualquiera de las 

reivindi aciones 1 a 8, en el que R4 es ciclobutilo a ciclopentilo. 

10. El ompuesto de formula I segiin la reivindicaciOn 9, en el que 

P.4 es ci opentilo. 

11. 81 çmpuesto de formula I segtn la reivindicaciOn 1, en el que 

40 P.1 es h roxi, P.2 y i es eada uno ciclopentilo y P.3 es t-but.lo 

1U I 
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12. El compuaja to de formula I segfiTi la xeivtndicciOn 1, en el que 

es hidr i, R es ciclobutlo, es t-butilo y R4 es 

ciclopentilo. 

13. El compuSto de formula I seg1 la eivindicaeiOn 1, en el que 

es hidr ti, R2 es ciclohex’lo, es t-butilo y R4 es 

ciclopentilo j 

14. El compu sto de formula I segn la eiiindicación 1, en el que 

es NHS02Ph, R2 y R es cada uno iclopntilo y R3 es t-butilo. 

15. El cornpu sto de formula I se n la teivindicaci6n 1, en el que 

es hidr xi, R2 es ciclopen ilo, R3 es t-butilo y R4 es 

ciclobutilo. 

16. El comp esto de formula I se n la reivindicaci6n 1, en el que 

es hidr i, R2 es ciclopen ilo, R3 es t-butilo y R 4es 

ciclohexilo. 1 

17. El comp ºsto de formula I seg n lareivindicaci6n 1, en el que 

es bidro i, R2 y R4 es cada uno ciclo’entilo y R es ciclohexilo. 

18. El comp esto de formula I se 1in la reivindicaci6n 1, en el que 

es hidro i, R2, r 3 y R4 es cada uno cLcicpentilo. 

19. Una c osici6n farmacØutica, quie comprende una cantidad 

viralmente eficaz anti -hepatitis C d un cotnpuesto de formula 1 

segün una ualquiera de las re vindi aciones 1 a 18, o una sal 

farmaceuti, amente aceptable de mis o, mezclado con un medio 

excipiente 
o 

agente auxiliar fa aceut cantente aceptable. 

20. La co osici6n farmacØutica segd 10L reivindicaci6n 19, que 

comprende dicioalmente una c ntida trapØuticamente eficaz de 

uno o rnÆs 
e 

otro agente anti -H 

21. La co osici6n farmacØutica segttn la reivindicaci6n 20, en el 

que dicho tro agente anti-HcV e selcciona entre: a-iriterfer6n o 

c-interfer.n pegilado. 

22. La c osici6n farmacØutic segi la reivindicaci6n 20 6 21, 

en la que. icho otro agente ant -HCV s ribavirina. 

3. La co osici6n farmacØutic segri ig reivindicaci6n 20, 21 6 

22, en I que dicho otro ag nte nti-HV se selecciona entre 

inhibidor 
s 

de: helicasa, N82 3-proeesa y sitio de entrada de 

ribosomas internos (IRES). 

24. La c mposici6n farmacØutic segtn la reivindicaci6n 20, 21 6 

22, en a que dicho otro a ente :t es un inhibidor de 

polimeras de HV. 

L\IA\ZD-1112.\WPCL9255 
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� 

Oficlo if 

Folios 01)2 

Patente de InvenciOn Ptente de Modelo de Utilidad El 
Via Nacional El 
Via PCT (fase naciona)) El Cpi EJ Cap. II El 
No. Sol. Internacional PbT/CA03/00090 
Fecha de Presentación Internal. 24/01/2003 

S 

Como resultado del examen de fondØ, realizado con fundamento en el artIculo 45 de 
la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

1.1. Descripciôn: Folios 103-162 

1.2. Reivindicaciones: Folios 03 204 

1.3. Rta. Solicitante: Folios 197 - 201 

1.4. Prioridad: Presertada en Canada el 01.02.02, bajo el nCimero 
2370396 

2. Objeto de la invención 

� Tftulo de la soticitud: "TripØpidos que poseen u  Øter de hidroxiprotina de una 
quinolina sustituida para la iphibiciOn de N83 (Hepatitis C)". 
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Segin las reivindicaciones 1-24 se rfiere a un compuesto de formula (I) 0 una 
sal farmacØuticamente aceptable del mismo, asi como composiciones 
farmacØuticas que Ic contienen, que tienen actividad sobre el virus de la hepatitis 
C. 

El problema planteado en esta scpllcitud : es (a necesidad de compuestos 
antivirales eficaces para el tratamieno de una infecciOn por virus de hepatitis C 
que superen las limitaciones de las trapias terapØuticas existentes. 

Para solucionar este problema tØcrico (a solicitud en estudlo proporciona los 
compuestos de fOrmula (I) que son eectivos para el tratamiento de (a hepatitis C. 

Clasificaciôn Internacional de Paentes A 61 K 31/47 

3. De la solicitud de Patente (segün Ol case) 

3.1. Reivindicacignes (ärtIculo 30 Di 466) 

� La fOrmula (I) dentro de (a reivinicación I se encuentra incompleta, debido a 
que se encuentra cortada y no se ye ddnde estÆ el sustituyente R2 y, per lo 
tanto, no permite saber cuÆl es Ia materia tØcnica que se pretende proteger. 

En cumplimiento del articulo 45 de la [ 
Andina, se le indica que debe dar re 
contados a partir de la fecha de notific 
de no dar respuesta al presente re 
subsistieran los impedimentos para la 

cisiOn 486 de Ia ComisiOn de (a Comunidad 
puesta dentro del tØrmino de sesenta dias 
rciOn de la presente comunicaciOn. En case 
uerimiento, o si a pesar de la respuesta 
oncesiOn, se denegarÆ la patente. 

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
capitulo 5 del titulo prnirtm, de (a Circular Unica N° 10 de 2001 

Alix Carm o’nZa CØspedes de Vergel 
Jefe de Division de Nuevas Creacions 

El anterior requerimiento fue notificadó  por fijación en lista, de fecha 6 M4yp gpg 

CONCEPTO TECNICO No. EXAMINADOR TECNICO 

1186 C6digoNo.202024 


