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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E_ S. D.

Ref.: Expediente No. 04-068.146

Solicitud de Patente de Invencion titulada: “NUEVOS PEPTIDOS COMO INHIBIDORES
DY LA PROTEASA SERINA NS3 DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C.”.

Solicitante: SCHERING CORPORATION y DENDREON CORPORATION.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGUN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 565

J. JAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de Bogota, D.C., identificado tal como aparece al
pic de mi firma, en mi condicién de apoderado sustituto tal como consta en la sustitucidn adjunta,
respetuosamente me permito solicitar que se cxamine si la invencion refine los requisitos de
patentabilidad previstos en la misma, dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la
Decision 486 de la comision de la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto recibo por el monto

. de $194.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, segtin la Resolucion 35582 del afio 2005,

Atentamente,

(WK

T IAN RAISBECK
(.C.79.376.996 de Bogota
1P 135,799

Anexo:  Sustitucién
Recibo por $194.000 pesos
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World Trade Center - Torre A, Calle 100 No. 8A - 37, Piso 10, Bogotd D.C,, Colombia
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Ref.: fxpediente No, 04-086,146

Solicitud de Patente de Invencidn titulada: "NUEVOS PEPTIDOS COMD INHIBIDORES
DE LA PROTEASA SERINA NS3 DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C.".

Solicitante: SCHERING CORPORATION y DENDREON CORPORATION,

SUSTITUCION DE PODER

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identificado como aparece ai
pie de mi firma, en mi cardcter de apoderado de la sociedad de la referencia, respetuosamente me
permito manifestar que SUSTITUYO el poder a mi conferido por la mencionada sociedad, en el
doctor J. IAN RAISBECK LLINAS, mayor de edad, domiciliado en Bogotd D.C., identificado
con la Cédula de Ciudadania No. 79.376.996 de Bogota y portador de la Tarjeta Profesional No.
135.799 del Consejo Superior de la Judicatura, para que sea él quien en adelante asuma el tramite

de la presente accion.

El apoderado sustituto conserva las mismas facultades del principal.

Atentamente,

P

"y

'CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295 del C. S. de la J.

v
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World Trade Center - Torre A, Calle 100 No. 8A - 37, Pist. 10, Bogota D.C., Colombia
Tel + 57 1 601-7700, Fax + 57 1 601-7799, office@olarteraisieck.com, www.olarteraisbeck com
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 04-068146

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 565 DE
FECHA 30 DE JUNIO DE 2006 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2006

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacién
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Sl NO X

AT
9161
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(54)Title:

HETEROCYCLIC COMPOUNDS, INTERMEDIATES THEREQF AND ELASTASE INHIBITORS
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(57) Abstract

(I-a)

Heterocyclic gompounds represented by general formula (I-a), its esters or salts thereof; and human neutrophilic elastase inhibitors,

etc. containing the same as the active ingredient wherein A and B are the same of different and each represents lower alkylene optionally
substituted by oxo; D represents a monocyclic or dicyelic heterocyclic group optionally substituted by oxo: R! and R? are the same or
different and each represents lower alkyl; R® and R* are different from cach other and each represents hydrogen or hydroxy, ar R® and R*
form together oxo; and R’ represents 2-benzoxasolyl, trifluoromethyl, benzylaminocarbonyle, etc.
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Bogota, D.C.

Abogado
Carlos R. Olarte

ASUNTO Radicacién 04-68146
Tramite 011
Evento 379
Actuacion 430 ,
Oficio 904
Folios 005

Patente de Invencion D{] Patente de Modelo de Utilidad [::]

Via Nacional [:_’_]

Via PCT (fase nacional) [X] Cap.| ] Cap.li X]
No. Sol. Internacional PCT/US/01430

Fecha de Presentacion Internal. Enero 16 de 2003

Como resultado del examen de fondo, 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. Descripcion: Folios: 649 a 1219 (como se radico inicialmente)

1.2. Reivindicaciones:  Folios: 1220 a 1273  (como se radicé inicialmente)

1.3. Prioridad: US 10/052.386 de Enero 18 de 2002.

2. Objeto de la invencion

+ Titulo de la solicitud: “NUEVOS PEPTIDOS COMO INHIBIDORES DE LA
PROTEASA SERINA NS&3 DEL VIRUS DE LA HEPATITIS C”, folio 1, campo
54.

o Elobjeto de la presente solicitud de patente de invencidn consiste en:

Reivindicaciones 1-28, 39, 50-61: Compuestos derivados de la formula (1).
Reivindicaciones 29-34, 40-43,62 y 63: Composiciones farmacéuticas que
los contienen

Reivindicaciones 35, 36, 38, 44-49: Métodos de tratamiento.
Reivindicacion 37: Uso de los compuestos en manufactura.

1467
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3.1.

2163
El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de nuevos tratamientos y
huevas terapias para la infeccién por HCV (folio 655, segundo parrafo).

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona
compuestos de fébrmula (I), composiciones que los contienen y métodos de
tratamiento.

e Lainvencion se catalogd en la categoria A61K31/70, segun la Clasificacion
Internacional de Patentes (IPC).

De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

+ Lareivindicacion 1 no define el término pro-farmaco asi como tampoco define
los sustituyentes R8, R9 y R10, que forman parte de R5.

» Porlo tanto no se cumple con el requisito de definicidn, claridad, concisién o
sustento por la descripcion de acuerdo al art. 30 de la Decision 486.y/o art.22
Tratado PCT.

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

o Las reivindicaciones 35, 36, 38 y 44-49 presentan métodos de tratamiento.
Segun la decisién 486 los métodos de tratamiento no son patentables.

e Por lo anterior las reivindicaciones 35, 36, 38 y 44-49 no pueden ser
patentadas.

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

¢ Enlareivindicacion 37 se presenta el uso de los compuestos en manufactura.
De acuerdo con la decision 486 el uso no se considera invencion y por fo
tanto no se le puede otorgar patente.

¢ Porlotanto la reivindicacién 37 no puede obtener patente.

Determinacién del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es
la fecha de presentacion de la solicitud prioritaria Enero 18 de 2002.

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizé la busqueda en el estado de la
técnica de documentos relacionados con la solicitud encontrandose los
siguientes documentos mas relevantes:

N° Documento L Titulo Fec.:ha C!?
publicacién
Heterocyclic compounds,
D1 WO0052032 intermediates thereof and 2000-09-08
elastase inhibitors
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Reivindicaciones

N Documento N afectadas

Requisito que afecta

1y dependientes (2 a 34,

D2 WO0052032 Novedad

39 2 43 y 60 a 63)

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisidén 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 notificacién 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 concesion, se denegard la patente.

Notifiquese el presente oficio co
capitulo quinto del tifuio primero de

alo dispuesto en el numeral 5.2, literal ), del
Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA/CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Divisidn/de Nuevas Creaciones

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

BT A T A T
P . JU

CONCEPTO TECNICO " EXAMINADOR TECNICO
No.1677 Codigo No.202074




