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Tra. 11 PAT{:NTEIYH Eve: 378 FASENACIONALI

Act 538 PETICION Folios 3

Re: P1.-INCYTE CORPORATION.-Solicitud de Patente de Invencién
en_Fase Nacional PCT para “COMPUESTOS DE AMIDO Y SU
us COMO FARMACEUTICOS”.-Clase _ A61K 31/495.-
Expediente nUmero 06-128.789.-

1. Me refiero a mi memorial de 19 de Septiembre de 2007.

2. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 5.2.12 de la Circular
Externa No. 03 de 28 de Abril de 2003, y estando dentro del plazo de seis
meses contados desde la fecha de la publicacidon de la solicitud en la Gaceta
de la Propiedad Industrial nimero 583 de 18 de Diciembre de 2007, solicito a
ese Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente

invencion.

3. Por otro lado, atentamente me permito manifestar a usted que en el
extracto de la solicitud arriba nombrada, publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial nimero 583 de 18 de Diciembre de 2007, pagina 41, el
titulo de la invencién aparece publicado en forma equivocada, el titulo
correcto es COMPUESTOS DE AMIDO Y SU USO COMO FARMACEUTICOS.

4., En vista de lo anterior, muy comedidamente solicito a usted que las
aclaraciones correspondientes sean incluidas en la Fe de Erratas de la

préoxima Gaceta de la Propiedad Industrial.

5. Me permito recordar a usted, que tal como se informé en el Petitorio de

la invencién, la presente solicitud corresponde a Capitulo I.
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6. Anexo me permito presentar recibo nimero 08-45.205, expedido por la
Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de la tasa

que dicho examen causa.

7. Ruego a usted tomar atenta nota de lo anterior y proceder de

conformidad.

Sefior Superintendente,

\CAE m(/(“)\

ICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

AR AN RRRRA A AR

o. 06-128789- -00005-0000
Fecha. 2008-06-16 16:22:28  Dep. 2020 NUECREACIONS

Tra. 11 PATENTEIYH Eve: 378 FASENACIONALI
Act 538 PETIGION Folios: 3

£

&




Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 06-128789

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 583 DE
FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2007 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 14 DE MARZO DE 2008

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 Decisidon 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
S| NO X
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' Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA Follos: 301

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE

23

PCT
ENTRADA EN FASE NACIONAL
® SOLICITUD DE:
X Patente de Invencion ] Patente de Modeio de Utilidad
X cepttuio . O ceptuio .
Nombre: INCYTE CORPORATION _ IDENTIFICACION
® Direccién: Experimental Station, Buliding
SOLICITANTE 338, Routs 141 & Hanry Clay Road, c.C. NIT
(71) Wiimington, DE 18880, Estacos Unidos de CE Oto
Nacionalidad o Domicillo: Wimington, Cual
Estedos Unidos de América
Lugar de Constitucion: Namero
Teléfono: 3264270 Fax: 8089701
E-mall: JilccofRlioredacamacho.com
@ Nombre: ALICIA LLOREDA RICAURTE
ce. % NIT
Direccion: Calle 72 No. 5-83 Plso 6°] C.E. Ofro
REPRESENTANTE |Bogota, Colombia .
O APODERADO Cusl
Teléfono: 3284270 Fax: 6068701 ——
Nomero 30.690.713 TP 53.215
E-mail: Jilcoo com
Nombre: YAQ, Wenging; ZHUQ, Jincong; XU, Meizhang; ZHANG, Colin;
INVENTOR(ES) METCALF, Brian; HE, Chunhong y QIAN, Ding-Quan.
(72) Direccion: 748 Meadowbrook Road, Kennett Square, PA 19348; 17 Forwood
Drive, Boothwyn, PA 19081; 8 Fritze Court, Hockessin, DE 19707; 838 Broad
Strest, Apartment E2, Lansdale, PA 19448; 207 Lakefleid Place, Moraga, CA
94556; 34 Overiook Circle, Boothwyn, PA 19081 y 10 Donald Preston Drive,
Newesrk, DE 19702. g
Naclonalidad o Domicilio: Estados Unidos de América y China.

® PCT (86)
Solicitud Internacional No. _PCTAJS2005/015550
Publicacion Intemacional No._\WQ 2005/110002 A1

Feche: Q40006
Fecha: 241105

O] Thulo (54) “COMPUESTOS AMIDO Y 8U USO COMO FARMACEUTICOS” A61PS/+
@ Clasificacién Intemacional (31) corozime , A4 1K31/16 k ﬁélKB*l/IGS/AGI
® prioridad |_(33) Peis de Origen (32) Fecha (31) Nomero de Solicitud
Us 07/08/04 = 60/580,273
siDd no | . U8 170804 g%z 051
oS Sk oy wdn Yl 221204 604838803

on— g
@ Comnrohanta d-Pann Na_ 08 . AX K71 Farha* na14.0n
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o0 sales o profarmacos famacéuticamente aceptable de los mismos, donde los
miembros constituyentes son como se definirg posteriormente.

La presente invencién provee adem#és composiciones que comprenden los
compuestos de la invenci6n y un portador farmacéuticaments aceptable.

La presents invencién provee ademés métodos para modular la 118HSD1 o el
MR que comprenden poner en contacto la 118HSD1 o ef MR con un
compuesto de la invencion.

La presents invencion provee ademés métodos para tratar enfermedades
asocladas con la actividad o la expresién de la 118HSD1 o el MR.

La presente invencion se relaclona también con el uso en terapia de ios
compuestos y las composiciones previaments menclonadas.

La presente invencién se relaciona también con el uso de los compuestos y las
composiciones previamente mencionadas para la preparacibn de un
medicamento para su uso en terapla.

DESCRIPCION DETALLADA
La presente Invencion provee, entre otros, compuestos de formula |:

2% % A
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CUPSRINTRNDENOA D INDUSTIIA ¥ DOMERDIO
Rad: 06-058288- -00000-0000

Direccién: Experimental Station, Bullding 336,
Route 141 and Henrv Clav Road, Wilmintong,

C.C NIT

Delaware 19080
§ LICITANTE Naclonalidad o Domiclilo: _ESTADQUNIDENSE
(71) Lugar de Constitudén: ___ESTADOS LINIDQS C.E. Otro J
DEAMERICA

Cual
Teléfono: Fax:
E-malil: Namero
IDENTIFICACION
@ Nombre: CARLOS R. OLARTE

celx] nr |

REPRESENTANTE | Direccidn: - World Trade Center Torre A, Caile _

199 No- M’:7 Plﬂ lg C-E. otl'ﬂ
APODERADO Teléfono: 601-7700  Fax:_601-7799
E-mall: offica@olarteraisbeckcom Cuel
Nimero _79.782.747 Bt
TP 74,295
@ Nombre: VER PAGINA ADJUNTA
Direccldn: VER PAGINA ADJUNTA
INVENTOR (ES)
g (72) Naclonalidad o Domicillo: _VER PAGINA ADJUNTA

@ PCT (86)
Solicitud Intermacionai No. PCT[USZM' 042321 Fecha _Diclembre 16, 2004

Publicacién Internaclonal No._WO 2005/060665 Fecha Jullg 7, 2005

Titulo (54)_DERIVADQS DE 3-CICLOALOUILAMINOPIRROLIDINACOMO
_MODULADORES DE RECEPTORES DE QUIMIOCINA,
O

| @ Clasificacién Internacional (51) AG1K 31/44, CO7D 401/12, 401/14

(33) Pafs de Origen | (32) Fecha | (31) Numero de Solicitud |
Prioridad us Diclembre 18, 2003 | 60/531,270

®
sa[x]n [

OLARTERAISRFCK o&xe |

| Industrla v C | ‘ . ;ﬁ;’:‘tﬁ‘ wﬁrq.mmma
SUFERINTENDENCIA AN A1l DRESRNTASN  Fear VT
FORMULARIO UNICO DE SOLIdT UD DE PATENTE
PCT .
ENTRADA EN FASE NACIONAL
@ SOLICITUD DE:
X | Patente de Invenclén. Patente de Modelo de Utilidad.
| | Capltulo I. x | Capitulo 11,
@ Nombre: INCYTECORPORATION | IDENTIFICACION

| @ Comprobante de pago No.__ 06 - 42,878 Fecha Junio 7, 2008 B
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La presents invencidon proporciona adicionalments procedimientos de
tratamiento de una enfermedad asociada a ia expresién o actividad de un
receptor de quimiocina en un pacients, que comprendsn administrar al paciente
una cantidad terapéuticaments eficaz de un compuesto de (a invencién.

La presente invencibn proporciona adicionalments un compuesto de
férmula [ y |l para uso en terapia.

La presents invencién proporciona adicionalments el uso de un
compuestio de férmula | o Il para la fabricacién de un medicamento para el

3H

tratamiento de enfermedades asociadas a la expresién o actividad de un

recaeptor de quimiocina.
DESCRIPCION DETALLADA

La presente invencién esta dirigida a un compuesto de formula I:
R? ’I" ?\‘ ix"'\z
R - .
K ®
R‘ .

incluyendo sus enantidmeros, diastsreémeros, mezcias eﬁrlquecidas
enantioméricamente, mezcias racémicas de los mismos, profirmacos, formas
cristalinas, formas no cristalinas, formas amorfas de los mismos, solvatos de
loa mismos, metabolitos de (o8 miamos y sales farmacéuticamente acaptables,

en la que

X se selecciona del grupo constituido por un enlace, arlo, arilo mono- o
polisustituido, - hetaroclclo, heterociclo mono- o polisustituido, heteroarilo,
heteroarilo mono- o polisuaﬂtmdo carbocsdo carbocicio mono- o polisustituldo
y (CR*R%),, en la que n= 0-5;
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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.,

Abogado
ALICIA LLOREDA RICAURTE

Radicacion 06-128789

Tramite 002

Evento 001

Actuacion 430 L

Oficio 4300

Folios 9
Patente de Invencién Patente de Modelo de Utilidad D
Via Nacional D
Via PCT (fase nacional) Cap. | cap.l J
No. Sol. Internacional PCT/US2005/022411

Fecha de Presentacién Internal. 23/06/2005

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

Descripcidn: Folios: 71 a 188 (como se radicé inicialmente)

Reivindicaciones: Folios 189 a 223 (como se radicé inicialmente)
Folios 207 a 231 (modificacién).

Prioridad: Fecha: 24-06-2004; pais y numero: US60/582,556.

Fecha: 22-12-2004; pais y numero: US60/639,179

2. Analisis de las modificaciones.

El solicitante presenta un nuevo capitulo reivindicatorio en los folios 207 a
231. En la reivindicacion 1 (folio 211) se agregan unas condiciones a la
reclamacion, sin embargo en la descripcién no se encuentran las razones por
las cuales el solicitante propone dichas condiciones. Si los compuesto se
excluyen por ser parte del estado de la técnica el solicitante debe divulgar en la

descripcion los documentos en donde se encuentran dichos compuestos ya que
actne corraennndan a ia taennlania antarinr tal v roamn In indica al articiids 2Q
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3. Objeto de la Invencién 7’\

Titulo de la invencion: “* COMPUESTOS DE AMIDO Y SU USO COMO
FARMACEUTICOS”

Problema Técnico Planteado: La necesidad de inhibidores 11BHSD1, utiles
para mejorar la sensibilidad a la insulina hepatica, reducir los niveles de
glucosa en la sangre y mejorar la hiperglicemia en pacientes diabéticos.

Solucién: Derivados de la formula (1):

IPC: A61K31/495; C07D295/092; C07D409/06
4. De la solicitud de Patente

a. Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

La reivindicaciéon 1 carece de concisién debido a que se reclama un numero
demasiado alto de alternativas posibles dentro de la misma. Adicionalmente, el
uso de términos como “arilo”, “heteroarilo”, “cicloalquilo”, o “heterocicloalquilo”, da
lugar a un nimero indeterminado de compuestos ya que no se delimita el tamafio

de los anillos, y el tipo, cantidad y posicion de los heteroatomos.

5. Determinacién del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es:
Fecha de presentacion de la solicitud nacional. 22-12-2006

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 Titulo Fec.:ha de .
_publicacién
COMPUESTOS AMIDO Y SU USO
COMO FARMACEUTICOS 12-06-2006
DERIVADOS DE 3.
CICLOALQUILAMINOPIRROLIDINA
COMO MODULADORES DE

RECEPTORES DE QUIMIOCINA

D1 | C02006122706

D2 | C0200659289 016-06-2006

6. Analisis de Patentabilidad (Art 14 D486)
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La reivindicacién40 dlce Una composicién que comprende un compuesto de la

reivindicacion 1,38 0 39 yun vehiculo farmacéuticamente aceptable.
D1 divulga derlvados de:
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esenciales de la
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R © = alquilo Cis
opc:onalmente Sustityi
por halo, C(O)ORz o o
C(O)NRCR¢

Folio 26 linea 7

R 1'2‘ = alquilo ¢,
opc:onalmente
Sustituido Por haiop
C(O)OR? o c(o)NRCRe

X= CR®R®
Folio 186 Iineg 22

R™ junto con atomo
de C al cua estan
unidos forma yn grupo
cicloalquilo de 4-20
miembros
opcionalmente
sustituido por 1 ¢ 2
W”'X”‘Y”-Z”

2
Q= g,

WXy zv),

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de Ia Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias
contados a partir de Ia fecha de notificacion de |a presente comunicacion. En caso

uerimiento, o si a pesar de la respuesta

de no dar respuesta al presente req . s or dela i
isti [ [ 5 ara la :
subsistieran los impedimentos para la concesién, se deneg _
Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e),
ro de la Circular Unica N° 10 de 2001.

del capitulo quinto del titulo pri

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Directora de Ngievas Creaciones (C) | L
rimiento fue notificado por fijacion en lista, de

El anteri requng 10 |

EXAMINADOR TECNICO

CONCEPTO TECNICO Codigo No. 202073

No.923




