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Modificaciones:

En la Reivindicacién 1, se adiciona la condicién de que los compuestos
reivindicados no correspondan a la formula adjunta.

La nueva Reivindicacién 2 combina el contenido de las antiguas
reivindicaciones 2 a 6.

En la Reivindicacién 3, se limita el significado de R a H.

Las Reivindicaciones 4 a 8 corresponden a las antiguas reivindicaciones 7a 11.
Las Reivindicaciones 9 y 10 corresponden e las antiguas reivindicaciones 12 y
13, pero excluyendo la posibilidad de que RS sea H.

Las nuevas Reivindicaciones 11 y 12 corresponden a las antlguas
reivindicaciones 12 y 13 ademés limitando el significado de R%a H y sin que
&ste se combine con X',

La Reivindicacion 13 reclama un compuesto especifico y encuentra soporte en el
Ejemplo 97.

Las Reivindicaciones 14 y 15 corresponden a las antiguas reivindicaciones 16 y
17.

La Reivindicacién 16 corresponde con la antigua Reivindicacién 18,
adicionando 1a excepcidn al éter del compuesto que se excluyé en la
Reivindicacién 1.

La Reivindicacién 17 combina y limita el contenido de las antiguas
reivindicaciones 19 a 21.

La Reivindicacién 18 corresponde con la antigua reivindicacién 17, excluyendo
el significado de R® que se toma como en las anteriores reivindicaciones.

La Reivindicacion 19 reclama un compuesto especifico y encuentra soporte en
96.

La Reivindicacién 20 corresponde a la antigua reivindicacién 29.

La reivindicacién 21 combina y limita las antiguas reivindicaciones 30, 31 y 33.
La Reivindicacién 22 corresponde a la antigua reivindicacién 34.

La Reivindicacién 23 corresponde a la antigua reivindicacion 36.

La Reivindicaci6n 24 reclama compuestos especificos y encuentra soporte en el
Ejemplo 94.
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
Habiéndose descrito la invencién como antecede, se
reclama como propiedad 1lo contenido en las siguientes

reivindicaciones.

1. Un compuesto de férmula I:

€L),
P
x,

RO
@
caracterizado porque:

mes 0, 16 2;

nes1l, 2, 3 6 4;

R es H o metilo, siempre que si m es 1 ¢ 2,
entonces R debe ser H y que s8i m es 0, entonces R debe ser
metilo;

R' es H, SO2(n-alquilo C,-Cs) 6 COR?;

X es O u NRY;

X! es 0, CH; u C=0;

R® es H o F o R® se combina con X! para formar una

porcién de la férmula:

en donde Y es O, S, SO u NR%;
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R’ es alquilo C;-Cs; alcoxi C;~Ce; NR°R®®; fenoxi, o
fenilo opcionalmente sustituido con halo;

R?® y R? son independientemente H o alquilo C;-Cg; y

R® y R*® son independientemente H, alquilo C;-C¢ ©
fenilo; o una sal de adicién de acido farmacéutico del mismo,

en donde dicho compuesto de férmula I no es:
o,
0
HO

2. El compuesto de conformidad con la
reivindicacién 1, caracterizado porque mes 1 6 2, R' es H o
COR?, R? es alquilo C;-C;, NHCH; o fenilo, X es O, X' es O u
CH2 y Y es O u S.

3. El compuesto de conformidad ° con la
reivindicacién 1 6 2, caracterizado porque R' es H.

4. El1 compuesto de conformidad con cualquiera de
las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque m es 1, R® es
HuF; y X' es O.

5. E1 compuesto de conformidad con cualquiera de
las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque m es 1, RS se
combina con X! y Y es O.

6. E1 compuesto de conformidad con cualgquiera de
las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque m es 1, RS se
combina con X! y Y es S.

7. El compuesto de conformidad con cualgquiera de
las reivindicaciones 1-4, caracterizado porque el numero
total de Atomos de flGor enny R es 1, 2 6 3.

8. El compuesto de conformidad con cualquiera de

las reivindicaciones 1-4, caracterizado porque el nimero

.3’,\’(,
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total de &tomos de flGor en n y RS es 1 6 2.

9. El compuesto de conformidad con cualgquiera de
las reivindicaciones 1-3, 5 6 6, caracterizado porque R® se
combina con X!, n e 2 y 1las porciones fluoro
correspondientes estan en las posiciones 3 y 5.

10. El1 compuesto de conformidad con cualquiera de
las reivindicaciones 1-3, 5 & 6, caracterizado porque R® se
combina con X!, n es 1 y las porciones fluoro
correspondientes estan en la posicién 4.

11, E1 compuesto de conformidad con cualquiera de
las reivindicaciones 1-4, 7 u 8, caracterizado porque R® es
H, n es 2 y las porciones fluoro correspondientes estan en
las posiciones 3 y 5.

12. El1 compuesto de conformidad con cualquiera de
las reivindicaciones 1-4, 7 u 8, caracterizado porque R® es
H, nes 1 y las porciones fluoro correspondientes estédn en la
posicién 4.

13. Un compuesto de la férmula:
8 O
T

0 una sal de adicidén de acide farmacéutico del

mismo.

14. Un compuestoc de conformidad con cualquiera de
las reivindicaciones 1-13, para uso en el tratamiento de uno
o mds sintomas vasomotores.

15. El compuesto de conformidad con la
reivindicacién 14, caracterizado porque se trata un sintoma y

que tal sintoma es el bochorno.
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l16. Un compuesto de férmula II:

caracterizado porque:

mes 0, 1 6 2;

nesl, 2, 3 6 4;

R es H o metilo siempre que si mes 1 6 2, entonces
R debe ser H y que si m es 0, entonces R debe ser metilo;

R es H, SO0,CHs, S0z (n-alquilo C4-Cg), COR?, alquilo
C1-C¢ o bencilo;

X' es 0, CH; u C=0;

X2 es O u NR";

R® es H o F o R® se combina con X! para formar una

porcién de la férmula:

CHy),,
(P
R ' Y
R"0

(P,

en donde Y es O, S, SO u NR';

R? es alquilo C;-Cg; alcoxi C;-Ce; NRR*®; fenoxi; o
fenilo opcionalmente sustituido con halo;

R* es H o alquilo C;-Cs;

R’ y R son independientemente H, alquilo C;-Cs o

fenilo;

R’ es H, alquilo C;-Cs 6 COz(alquilo C;-C¢); siempre
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que si R!” es H, SOa(n-alquilo C4-Cg¢), o COR?, entonces X? es

NR’ y R’ es COz({alquilo C;-C¢); o una sal de adicién de &cido

del mismo; en donde el compuesto de férmula II no es:

17. El compuesto

de

conformidad

con

la

reivindicacién 16, caracterizado porque m es 1, R!® es SO,CHa,

bencilo o metilo, R® se combina con X}, Yes Ou s, y X% es 0.

18. El compuesto

de

conformidad

con

la

reivindicacidén 16 6 17, caracterizado porque n es 2 y las

porciones fluoro correspondientes estidn en las posiciones 3 y

5.

19. El compuesto

de

conformidad

reivindicacién 16, caracterizado porque es

oy

CH 500

0 una sal de adicién de Acido del mismo.

20. Un compuesto de férmula III:

QQE)F%—#

X T

R0
i;

caracterizado porque:

(F)n

con

la
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mes 0, 16 2;

nesl, 2, 36 4;

R es H o metilo, siempre que si m es 1 6 2,
entonces R debe ser H y que si m es 0, entonces R debe ser
metilo;

R es H, SO,CH;, SOz(n-alquilo C4-Cg), COR?, alquilo
C.-C¢ o0 bencilo;

R® es OH, O{alquilo C;-Cg¢), S(alquilo C;-C¢) o
NR*(COz (alquilo C;-Cs))

X2 es O u NR;

Z es C=0 u CHOH;

R? es alquilo C;-Cg; alcoxi C1-Ce¢; NR°R®®; fenoxi; o
fenilo opcionalmente sustituide con halo;

R* es H o alquilo C;-Cg;

R’ y R’ son independientemente H, alquilo C;-Cs ©
fenilo; vy

R’ es H, alquilo C;-C¢ & COz{alquilo C;-Cg¢); o una
sal de adicién de acido del mismo.

21. El compuesto de conformidad con la
reivindicacién 20, caracterizado porque m es 1, n es 1 & 2,
R!® es H, SO.,CH;, bencilo o metilo y X? es O.

22. El compuesto de conformidad con la
reivindicacién 20 6 21, caracterizado porque n es 2 y las
porciones flior correspondientes estidn en las posiciones 3 y
5.

23. El1 compuesto de conformidad con cualguiera de
las reivindicaciones 20-22, caracterizado porque R? es OH,
O(CH3), OCH(CH3)2, S(CH3) o NR*(CO2(t-butilo)) y R' es H o

metilo.



A
22

24, El compuesto de conformidad con la
reivindicacién 20, caracterizado porque se selecciona del

grupo que consiste de

, 00,
Seo

o una sal de adicién de Acido del mismo.

CH,50,0

10
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Con al menos una sustancia que se selecciona del grupo de los inhibidores de a-
glucosidasa, inhibidores de aldosa-reductasa, una biguanida , una estatina o un
inhibldor de la sintesls de escualeno. Siendo este el alcance de la anterioridad D2
resulta evidente la identidad que existe entre la combinacién reivindicada y aquelia
revelada por\a publicaclén: pues las dos contemplan la posiblliidad de asociar
fisicamente un'‘gensibilizador de insulina como: Ploglitazona y,una biguanida como
Metformina.

Ahora, la anterioridad D3 es contundente al momento de sgnialar la posibilidad de
combinar Pioglitazona y metformina y la anterioridad D4 haCe lo proplo al afirmar la
posibilidad de combinar Rosiglitazona con Metformina. Eff consecuencia, cada una
de las anterioridades relacionadas en sl misma afecta lafiovedad de la combinacién
reclamada y al ser idénticas a la materia contemplada #n los follos 41 a 42, se hace
evidente el Incumplimientq de uno de los requisitos de patentabilldad, razén por la
cual, al tenor del articulo 45 de la Decislén 486 sefequiere al interesado para que
defina el objeto real de su invencién que cumple fon los requisitos legales.

Asl las cosas, los requisitos de
afectados asl:

atentabilidad de la presente solicitud se encuentran

ndicaclones Requisito que

Documento

w09857634

EP0749751

EP0861666

En cumplimiento ¢eél articulo 45 de la Declsion 488 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le Indica que debe dar respuesta d del término de sesenta dias
contados a partir de ia fecha de la notificacion de la\presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, @ sl a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se Jenegard la patents.

Notiflquese el presente oficio conforme a lo dispuesto e

) | numeral 5.2, literal @), del
caplitulo 5 del titulo primero de la Circular Unica N° 10 d )

01.

Allx Carmenza Céspedes de Verge!
Jefe de la Division de Nuevas Creaciones

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

\.
CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Ndmero 01382 Cadigo 202044



LISTA DE INVENTORES PCT/US2005/000020

ROBERT DEAN DALLY
9656 Loganberry Lane
Indiandpolis, Indiana 46256
Estados Unidos de América
Nacionalidad: Estadounidense

JEFFREY ALAN DODGE

7110 Lantern Road,

Indiandpolis, Indiana 46256
os Unidos de América
nalidad: Estadounidense

TIMOTHY ALAN SHEPHERD
§705 Country Woods Court
Indiandpolis, Indiana 46217
Estados Unidos de América
Nacionalidad: Estadounidense

OWEN BRENDAN WALLACE
434] Chase Circle

Zionsville, Indiana 46077

Estados Unidos de América
Nacionalidad: Estadounidense

SCOTT ALAN FRANK
5421 Cranley Circle
Indiandpolis, Indiana 46220
os Unidos de América
onalidad; Estadounidense

RONALD JAY HINKLIN
3515 Bluestem Avenue
Longmont, Colorado 80503
Estados Unidos de América
Nacionalidad: Estadounidense




Evaluacién de la aplicaclén Industrial

El art. 19 de la Decisién 488 dispone "Se consideraré que una lnwnc;'dn es susceptible de
aplicacién industrial, cuando su objeto pueda ser producido en la industria®

De acuerdo a lo anterior, la presente solichud cumple con.el requisito de aplicaclén
industrial, de acuerdo con el art. 19 de la Declsién 4886.

]
[

!

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, ;se recomienda CONCEDER el
privilegio solicitado para las reivindicaciones 1-26 (folios

207) de la presente solicitud.

CONCEPTO TECNICO
Nuamero 1151

/

Jefe de la Divisién vau
creaclones

EXAMINADOR TECNICO
Cédigo 202024
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REIVINDICACIONES
. Habiéndose descrito la invencidédn como antecede, se
reclama como propiedad 1lo contenido en 1las siguientes

reivindicaciones.

1. Un compuesto de férmula I:

),
ISLN—(CH,),- )

R'O
i

caracterizado porque:

mes 0, 16 2;

nesl, 2, 364;

R es H o metilo, siempre que si m es 1 6 2,
entonces R debe ser H y que si m es 0, entonces R debe ser
metilo;

R' es H, SO:(n-alquilo C4—Cs) & COR?%;

X es O u NRY;

X! es 0, CHz u C=0;

R® es H o F o R® se combina con X! para formar una

porcién de la férmula:

07



REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogoté,
2020

Doctor (a)

OLARTE GARCIA CARLOS REINALDO
Apoderado(a) y/o Representante de
ELI LILLY AND COMPANY

REFERENCIA RadicaciSn- No. 06 3809%
Bolicitud internaciomal U82004/080914
Pecha inicio fase nacional 24/05/2006
Trimite
Evento
Actuacién
Oficio No.

Como resultado del examen de forma, reallz
la Declsifn 486 de la Comislén de la
Cooperacién en Materia de Patentes (PCT)
Onica de la Buperintendencia de Industria

con fundamento en el articulo 38 de
dad Andina, articulo 27 del Tratado de
regla 51 bis del Reglamento y Circular
Comercio, se le comunica que:

1. La solicitud no contiene la copya del documento en que consta la cesién del
derecho a la patente del inventor/ al solicitante o a su causante. (Arxt. 26-k)
Dacisién 486.

En cumplimiento de lo dispuesto/ por el articulo 39 de la Decisifn 486, se le
requiere para que dentrc del érmino de dos mesea siguientes a la fecha de
notificacién del presente oficio,/complete los requisitos anteriormente envmciados.
En caso de no dar cumplimiehto al presente requerimiento, la solicitud se
conaiderari abandonada y perdera su prelacién.

Rotifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
a), del capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

ALIX CARMENEAR CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la divisién de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en 1lista de
fecha .

jramoa
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en donde Y es 0, S, SO u NRY;

R?® es alquilo C;-Cg; alcoxi C;-Ce; NR°R®*; fenoxi, o
fenilo opcionalmente sustituide con halo;

R® y R' son independientemente H o alquilo C;-Ce; ¥

R® y R% son independientemente H, alquilo C;-C¢ o
fenilo; o una sal de adicidn de A&cido farmacéutico del mismo.

2. El compuesto de conformidad con la
reivindicacién 1, caracterizado porque m es 1 6 2.

3. El compuesto de conformidad con la
reivindicacién 1 6 reivindicacién 2, caracterizado porque R!
es H o COR?* y R? es alquilo C;-C,, NHCH; o fenilo.

4. El1 compuesto de conformidad con cualquiera de
las relvindicaciones 1-3, caracterizado porque R! es H.

5. El compuesto de conformidad con cualquiera de
las reivindicaciones 1-4, caracterizado porque X es O.

6. El compuesto de conformidad con cualquiera de
las reivindicaciones 1-5, caracterizado porque X! es O u CHa ¥y
Y es Ou S.

7. El compuesto de conformidad con cualquiera de

las reivindicaciones 1-6, caracterizado porque m es 1, R® es

%0\

,J\

@
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Bogoth,
2020

Doctor (a)
PATIEO LEYVA LUIS

REFERENCIA Radicacisn No. 06 38074
S8olicitud internaclonal EP2004/011244
Fecha inicio fase nacional 24/05/2006

Trémite 11\
Evento 379’
Actuacién 430

Oficio No.

fundamento en el articulo 38 de
na, articulo 27 del Tratado ds
51 bis del Reglamento y Circular
clo, se le comunica que:

Como repultado del examen de forma, realizado
la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
CooperaciSn en Materia de Patentes (PCT), reg.
finica de la Superintendencia de Industria y

1. La solicitud no contiene 1la copia del to en que consta la cesidm del
derecho a la patente del inventor al sglicitante o a su causante. (Art. 26-k)
Decisidn 486.

2. La pgolicitud no contiene el poder
requisitos exigidos por loa /articulos 63 y subsiquientes del C&digo de
Procedimiento Civil. Adicionalmente, ri presentar el documento que acredita la
existencia y representacién legal de la socledad solicitante, cuando ésta fuere
persona juridica.

idamente otorgado, con el lleno de los

En cumplimiento de lo dispuestc por el articulo 39 de la Decisién 486, se le
requiare para que dentro del /término de dos meses sigulentes a la fecha de
notificacién del presente oficig, complete los requisitos anteriormente enunciados.
En caspo de no dar cumpl
considerari abandonada y pe

ALIX CARMENEA CEBPgBEB DE VERGEL
Jefe da la divis:l‘?&x de Nuevas Creaciones

El anterior . requerimiento fue notificado por fijacién en 1lista de
facha -
jramon
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BogotA4,
2020
Doctor(a)

OLARTE GARCIA CARLOS REINALDOQ
Apoderado{a) y/o Representante ds
ELTY LILLY AND COMPANY

REFERENCIA Radicaciém No. 6 68392
Solicitud internacional U82005/000020
Fecha iniclo fase nacional 22/08/2006

Trimite 11

Bvento 378
Actuacién 430

Oficlo No. 94-1U&64

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decisiémn 486 de la ComisiSn de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacién en Materia de Patentes (PCT), regla S1 bis del Reglamento y Clircular
Gnica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. La solicitud no contiene 1la copia del documento en que comsta la cesifm del
derecho a la patente del inventor al solicitante o a su causante. (Art. 26-k)
Decisifn 486.

En cumplimiento de lo dispuesto por el articulo 3% de la Decigifn 486, se le
requiere para que dentro del término de dos meses siguientes a la fecha de
notificacidn del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enuncilados.
En cago de no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se
considararf abandonasds y perderéi su prelaciém.

Notifiquese el presente oficioc conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
e), del capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No.10 de 2001.

ALIX CRSPEDES DE VERGEL
Jafe de la diviglién da NMuevas Creacicnes

El anterior, requerimiento fus notificado por fijaciém en 1lista de



