Industria y Comercio
SUPERINTENDEMNMCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESOLUCION N0:4165
Por la cual se resuelve un recurso de reposicion

Rad. PCT/13-130660

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
En ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
numeral 34 del articulo 3 del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolucion No. 49928 del 26 de agosto de 2013, la
Superintendencia de Industria y Comercio rechazé una division de solicitud a la
creacion denominada: “INHIBIDORES DE PIRIDOPIRIMIDINONA DE PI3K-alfa”, con
fundamento en el articulo 36 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, al estimar que carecia de objeto un nuevo estudio de patentabilidad
comoquiera gue la nueva solicitud contenia la misma materia de la solicitud inicial.

SEGUNDO: Que mediante escrito radicado en esta Entidad el 08 de octubre de 2013
con el No. 13-130660-00003-0000, encontrandose dentro del término establecido para
el efecto, la sociedad EXELIXIS INC., interpuso recurso de reposicion contra la citada
Resolucién, con fundamento en los argumentos que a continuacion se sintetizan:

La sociedad recurrente manifiesta respecto al motivo del rechazo de la solicitud de
division que “...el pliego reivindicatorio no implica en modo alguno una ampliacion de la
proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud inicial, por lo que
no se infringe el citado Articulo 36 de la citada Disposicion...”

Asimismo sefala que “...se ha visto obligado a presentar la presente Solicitud
Divisional en virtud de la Resolucion denegatoria que impide la modificacion del pliego
reivindicatorio de la solicitud 09-126919 original. Por este motivo, se presento un
recurso de Reposicion de dicha Resolucion, tendiente a que la Oficina de Patentes
permita realizar enmiendas en dicho pliego reivindicatorio de la solicitud original,
primero, y luego resolver un eventual problema de superposicion con la presente
divisional...” Por lo anterior, solicita reconsiderar la resolucién denegatoria.

TERCERO: Que dentro del contexto antes descrito, esta Entidad procede a resolver el
recurso de reposicion interpuesto en los siguientes términos:

Con relacion a la motivacion que tuvo la solicitante para presentar una solicitud
divisional, conforme a lo establecido en el articulo 36 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina: “El solicitante podra, en cualquier momento del tramite, dividir
su solicitud en dos o mas fraccionarias (...) La oficina nacional competente podra, en
cualquier momento del tramite, requerir al solicitante que divida la solicitud si ella no
cumpliera con el requisito de unidad de invencion...”, es pertinente sefialar que el objeto
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de presentar una solicitud divisional consiste en subsanar la falta de unidad de
invencion de la solicitud inicial y no el de convertirse en un medio por el cual la
solicitante continte sin fin el trdmite de una solicitud que carece de los requisitos de
patentabilidad, novedad, nivel inventivo o aplicacion industrial, razén por la cual se ha
denegado la patente luego de haberse surtido el proceso administrativo
correspondiente.

Ahora bien, cabe recordar que efectuado el examen de fondo de la solicitud 09-126919
se puso en conocimiento del solicitante la falta de novedad de la materia reivindicada
frente a lo cual el solicitante presento nuevo capitulo reivindicatorio.

Por lo anterior, contrario a lo que manifiesta el recurrente, si hubo la oportunidad de
“realizar enmiendas en dicho pliego reivindicatorio de la solicitud original...”

Ahora, frente a la materia que se reclama en la solicitud divisional rechazada con la
decision recurrida, se encuentra que carece de objeto un nuevo estudio de
patentabilidad toda vez que esta Oficina ya se pronuncié respecto a su contenido. La
materia ahora reclamada, con radicado No. 13-130660-00000-0000, coincide con la
presentada en el radicado No. 09-126919-00011-0000, decidida mediante la resolucion
No. 15172 de 05 de abril de 2013, que deniega una patente de invencion por no cumplir
dicha materia con el requisito de novedad, confirmada con la Resoluciéon No. 55328 de
18 de septiembre de 2013, la cual resuelve un recurso de reposicion. Para dar mayor
claridad se presenta una tabla comparativa del capitulo reivindicatorio de la solicitud
divisional y las reivindicaciones denegadas en la resolucion No. 15172 de 05 de abril de
2013:

Solicitud inicial 09-126919
Radicado 09-126919-00011-0000
Denegado con Resolucién No. 15172 de 05
de abril de 2013, confirmada con Resoluciéon
No. 55328 de 18 de septiembre de 2013.

Solicitud divisional 13-130660
Radicado 13-130660-00000-0000
Rechazado con Resolucion No. 49928 de 26
de agosto de 2013
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R’ opcionalmente como una sal
| farmacéuticamente aceptable, de modo adicional
opcionalmente como un solvato y de modo

opcionalmente _como un solvato y de modo

adicional opcionalmente como uno de sus hidratos,

adicional opcionalmente como uno de sus hidratos
donde R! es heterocicloalquilo de 5 6 6 miembros
opcionalmente sustituido; R? es hidrégeno o alquilo;
R* es alquilo opcionalmente sustituido;

R® es heteroarilo de 5 6 6 miembros opcionalmente
sustituido con 1, 2, 3, 4 6 5 grupos R% cada R®,
cuando esta presente, es, de modo independiente,
halo, alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, ciano,
amino, alquilamino, dialquilamino, alcoxialquilo,
carboxialquilo, alcoxicarbonilo, aminoalquilo,

donde R! es heterocicloalquilo de 5 6 6 miembros;
R? es hidrégeno o (C;-Ce) alquilo; R* es (Ci-Co)
alquilo; R® es heteroarilo de 5 6 6 miembros
opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4 6 5 grupos
R®% cada R® cuando esti presente, es, de modo
independiente, halo, (C:-C¢) alquilo, halo (C:-Cs)
alquilo, (C.-Ce) alcoxi, halo(C:-Cs) alcoxi, ciano,
amino, (C;-Ce) alquilamino, (C;:-Cs) dialquilamino,
| (C1-Cs) alcoxialquilo, (C1-Cg) carboxialquilo, (C:-Ce)
|_alcoxicarbonilo, (C;-C¢) aminoalquilo, (Cs-Cio)
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cicloalquilo, arilo, arilalquilo, ariloxi,

cicloalquilo, (Ce-C14) arilo, (C1-Cse) arilalquilo, (C1-Ce)

heterocicloalquilo o heteroarilo y cuando el

cicloalquilo, arilo, heterocicloalquilo y heteroarilo,
cada uno solo o como parte de otro grupo dentro

de R® estan opcionalmente sustituidos, de modo
independiente, con 1, 2, 3 6 4 qgrupos

arifoxi, (Cs-Ci2) heterocicloalquilo o (Cs-Cia)
heteroarilo y donde el (C3-Cio) cicloalquilo, (Ce-Ci4)
arilo, (Cs-Ci2)  heterocicloalquilo 'y  (Cs-Cia)
heteroarilo, cada uno solo o como parte de otro
grupo dentro de R° estan opcionalmente

seleccionados de halo, alquilo, haloalquilo, hidroxi,
alcoxi, haloalcoxi, amino, alquilamino y

sustituidos con 1, 2, 3 6 4 grupos seleccionados de
halo, (C:-Ces) alquilo, halo (C;-Ce) alquilo, hidroxi,

dialquilamino.

(C1-Ce) alcoxi, halo(Ci- Cs) alcoxi, amino, (C:-Cs)
alquilamino y (C;-Cs) dialquilamino

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicacién 1
o uno de sus isémeros individuales, en donde R*

es un heterocicloalguilo de 5 6 6 miembros

opcionalmente sustituido, donde el

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicacién 1
caracterizado porque R* es un heterocicloalquilo de
5 0 6 miembros, donde el heterocicloalquilo

heterocicloalguilo comprende un heteroatomo vy el
heterodtomo es -0-; donde el compuesto es

opcionalmente como una sal farmacéuticamente

aceptable, de modo adicional opcionalmente como
un solvato y de modo adicional opcionalmente

como uno de sus hidratos.

comprende un heteroatomo que es -0-; donde el
compuesto esta opcionalmente como una sal
farmacéuticamente aceptable, de modo adicional
opcionalmente como un solvato y de modo
adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicaciéon 1
0 2 0 uno de sus isémeros individuales, donde R*

es un heteroarilo de 5 miembros opcionalmente
sustituido _con 1, 2 6 3 grupos R’ donde el

compuesto es opcionalmente como una sal |

farmacéuticamente aceptable, de modo adicional
opcionalmente como un solvato y de modo

adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1
6 2 caracterizado porque R® es un heteroarilo de 5
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 6 3
grupos R®% donde el compuesto esta
opcionalmente como una sal farmacéuticamente
aceptable, de modo adicional opcionalmente como
un solvato y de modo adicional opcionalmente
como uno de sus hidratos.

4. El compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1
6 2 0 uno de sus isémeros individuales, en donde

R°® _es pirazolilo, imidazolilo, tienilo, furanilo, pirrolilo
o tiazolilo, cada uno de los cuales esta

opcionalmente sustituido con 1, 2 6 3 grupos R®:
donde el compuesto es opcionalmente como una
sal farmacéuticamente aceptable, de modo

adicional opcionalmente como un solvato y de

modo adicional opcionalmente como uno de sus
hidratos.

4. El compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1
6 2, caracterizado porque R® es pirazolilo,
imidazolilo, tienilo, furanilo, pirrolilo o tiazolilo, cada
uno de los cuales esta opcionalmente sustituido
con 1, 2 6 3 grupos R® donde el compuesto esta
opcionalmente como una sal farmacéuticamente
aceptable, de modo adicional opcionalmente como
un solvato y de modo adicional opcionalmente
como uno de sus hidratos.

5. El compuesto de acuerdo con la reivindicacién 1
6 2 o uno de sus isémeros individuales, en donde
R® es pirazolilo, imidazolilo o tiazolilo, cada uno de

los cuales esta opcionalmente sustituido con 1, 2 6
3 qgrupos R°% donde el compuesto es

El compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1 6
2, caracterizado porque R°® es pirazolilo, imidazolilo
0 tiazolilo, cada uno de los cuales esta
opcionalmente sustituido con 1, 2 6 3 grupos R?;

opcionalmente como una sal farmacéuticamente

aceptable, de modo adicional opcionalmente como
un solvato y de modo adicional opcionalmente

como uno de sus hidratos.

donde el compuesto esta opcionalmente como una
sal farmacéuticamente aceptable, de modo
adicional opcionalmente como un solvato y de
modo adicional opcionalmente como uno de sus
hidratos.

6. El compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1
6 2, caracterizado porque R® es heteroarilo de 6
miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 6 3
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grupos R®% donde el compuesto esta
opcionalmente como una sal farmacéuticamente
aceptable, de modo adicional opcionalmente como
un solvato y de modo adicional opcionalmente
como uno de sus hidratos.

6. Los compuestos de acuerdo con las

reivindicaciones 1, 2, 3, 4 6 5 o uno de sus
isomeros individuales, donde R? es hidrégeno:;

7. Los compuestos de acuerdo con las
reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5 6 6, caracterizado

donde el compuesto es opcionalmente como una

sal farmacéuticamente aceptable, de modo
adicional opcionalmente como un solvato y de

modo adicional opcionalmente como uno de sus
hidratos.

porque R? es hidrégeno; donde el compuesto esta
opcionalmente como una sal farmacéuticamente
~aceptable, de modo adicional opcionalmente como
un solvato y de modo adicional opcionalmente
como uno de sus hidratos.

7. Los compuestos de acuerdo con las

reivindicaciones 1, 2, 3, 4 6 5 o uno de sus
isdmeros individuales, donde R? es etilo o metilo;

donde el compuesto es opcionalmente como una
sal farmacéuticamente aceptable, de modo

8. Los compuestos de acuerdo con las
reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5 0 6, caracterizado
porque R? es etilo o metilo; donde el compuesto
esta opcionalmente como una sal

adicional opcionalmente como un solvato y de

farmacéuticamente aceptable, de modo adicional

modo_adicional opcionalmente como uno de sus
hidratos.

opcionalmente como un solvato y de modo
adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.

8. Los compuestos de acuerdo con las

9. Los compuestos de acuerdo con las

reivindicaciones 1, 2, 3, 4,5, 6 6 7 o uno de sus
isémeros individuales, donde R* es metilo; donde
el compuesto es opcionalmente como una sal

farmacéuticamente aceptable, de modo adicional
opcionalmente como un solvato y de modo

reivindicaciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8,
caracterizado porque R* es metilo; donde el
compuesto estd opcionalmente como una sal
farmacéuticamente aceptable, de modo adicional
opcionalmente como un solvato y de modo

adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.

adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.

9. El compuesto de acuerdo con las

10. ElI compuesto de acuerdo con las

reivindicaciones 1 seleccionado de
2- ammo -4-metil-6- (1H Dlrazol 5- |I) 8—

ona;
2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-[(3S)-
tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2- ammo -4-metil- 6 (IH Dlrazol 5- |I) 8 [(SR)—

ona,

ona;

reivindicaciones 1 seleccionado de
2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-
(tetrahidrofuran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-
ona,;

2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-[(3S)-
tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-4-metil-6-(IH-pirazol-5-il)-8-[(3R)-
tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-4-metil-6-{1H-pirazol-5-il)-8-(tetrahidro-2H-
piran-4-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(H)-ona;
2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-(tetrahidro-2H-
piran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-4-metil-6-(1H-pirazol-5-il)-8-[(3S)-
tetrahidro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-
ona;

2-amino-4-metil-6-{1H-pirazol-5-il)-8-[(3R)-
tetrahidro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-
ona;

2-amino-4-metil-8-(tetrahidrofuran-3-il)-6-(1,3-
tiazol-2- il)pirido/2, 3-d]pirimidin-7(8H)-ona;

2-amino-4-metil-8- [(38) tetrah|drofuran 3-il]-6-(1,3-

2-amino-4-metil-8-[(3S)-tetrahidrofuran-3-il]-6-(1,3-
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2-amino- 4 metil-8- (tetrah|dro 2H -piran-3-il)-6-(1,3-
tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2- ammo -4- metll 8 [(39)- tetrah|dro 2H-piran-3- |I] 6-

2-amino-6(1H- |m|dazol 2-il)- 4 metil1-8- (tetrahldro—
2H-piran-4-il)pirido[2,3-d] pirimidin-7(8H)-ona;
2- ammo 6- (1H |m|dazol 2- |I) 4 met|l 8- (tetrahldro-

ona,

2-amino- 4 metil-8- [(38) tetrah|drofuran 3-il]-6-(1,3-
tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7{8H)-ona;
2- ammo -4- met |I 8- [(SR) tetrahldrofuran 3 il]-6-

donde el compuesto esté opcionalmente como una
sal farmacéuticamente aceptable, de modo

adicional opcionalmente como un solvato y de

modo adicional opcionalmente como uno de sus
hidratos.

tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-4-metil-8-[(3R)-tetrahidrofuran-3-il]-6-(1,3-
tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-4-metil-8-{tetrahidro-2H-piran-4-il)-6-(1,3-
tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-3-il)-6-(1,3-
tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-4-metil-8-[(3S)-tetrahidro-2H-piran-3-il]-6-
(1,3-tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-4-metil-8-[(3R)-tetrahidro-2H-piran-3-il]-6-
(1,3-tiazol-2-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil1-8-
tetrahidrofuran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-[(3S)-
tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-6-(1H-imidazol-2-i1)-4-metil-8-[(3R)-
tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-6(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-(tetrahidro-
2H-piran-4-il)pirido[2,3-d] pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4 -metil-8-(tetrahidro-
2H- piran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-[(3S)-
tetrahidro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-
ona;

2-amino-6-(1H-imidazol-2-il)-4-metil-8-[(3R)-
tetrahidro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-
ona;

2-amino-4-metil-8-(tetrahidrofuran-3-il)-6-(1,3-
tiazol-5- il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-4-metil-8-[(3S)-tetrahidrofuran-3-il]-6-(1,3-
tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7{8H)-ona;
2-amino-4-met.il-8- [(BR)-tetrahidrofuran-3-il]-6-
(1,3-tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-6-(1,3-
tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-4-metil-8-(tetrahidro-2H-piran-3-il)-6-(1,3-
tiazol-5-il)piridof2, 3-d]pirimidin-7(8H)-ona;
2-amino-4-metil-8-[(3S)-tetrahidro-2H-piran-3-il]-6-
(1,3- tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona; y
2-amino-4-metil-8-[(3R)-tetrahiaro-2H-piran-3-il]-6-
(1,3- tiazol-5-il)pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ona
donde el compuesto esta opcionalmente como una
sal farmacéuticamente aceptable, de modo
adicional opcionalmente como un solvato y de
modo adicional opcionalmente como uno de sus
hidratos.

10. El compuesto de acuerdo con la reivindicacion
1 seleccionado de
2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-
metil-8-(tetrahidrofuran-3-il)pirido[2,3-d]pirimidin-
7(8H)-ona,

No se menciona
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2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-
metil-8-[(3R)-tetrahidrofuran-3-il]pirido[2,3-
d]pirimidin-7(8H)-ona,
2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-
metil-8-[(3S)-tetrahidrofuran-3-il|pirido/2, 3-
d]pirimidin-7(8H)-ona,
2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil-1H-imidazol-2-il)-4-
metil-8-(tetrahidro-2H-piran-4-il)pirido[2, 3-
d]pirimidin-7(8H)-ona,
2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-
metil-8-(tetrahidro-2H-piran-3-il)pirido[2, 3-
d]pirimidin-7(8H)-ona,
2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-
metil-8-[(3S)-tetrahidro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-
d]pirimidin- 7(8H) -ona y
2-amino-6-{1-[(etiloxi)metil]-1H-imidazol-2-il}-4-
metil-8-[(3R)-tetrahidro-2H-piran-3-il]pirido[2,3-
d]pirimidin-7(8H)-ona; donde el compuesto es
opcionalmente como una sal farmacéuticamente
aceptable, de modo adicional opcionalmente como
un solvato y de modo adicional opcionalmente
como uno de sus hidratos.

11. Una composicién farmacéutica que comprende
un_compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1,
2. 3.4.5, 6,786 9 ouno de sus isbmeros

individuales y un portador, excipiente o diluyente
farmacéuticamente aceptables; donde el

11. Una composicion farmacéutica caracterizada
porque comprende un compuesto de acuerdo con
las reivindicaciones 1 a 10 y un portador,
excipiente o  diluyente  farmacéuticamente
aceptables; donde el compuesto esta

compuesto es opcionalmente como una sal

farmacéuticamente aceptable, de modo adicional
opcionalmente como un solvato y de modo

adicional opcionalmente como uno de sus hidratos.

opcionalmente como una sal farmacéuticamente
aceptable, de modo adicional opcionalmente como
un solvato y de modo adicional opcionalmente
como uno de sus hidratos.

12. Un método para tratar una enfermedad,
trastorno o sindrome que comprende la
administracion a un paciente de una cantidad
terapéuticamente efectiva de un compuesto de
acuerdo con la reivindicacion 1, 2, 3, 4,5,6, 7,86
9 o0 uno de sus isomeros individuales, donde el
compuesto es opcionalmente como una sal
farmacéuticamente aceptable, de modo adicional
opcionalmente como un solvato y de modo
adicional opcionalmente como uno de sus hidratos;
o la administracion a un paciente de una cantidad
terapéuticamente efectiva de una composicion -
farmacéutica que comprende un compuesto de
acuerdo con la reivindicacion 1, 2, 3,4, 5,6, 7,8 0
9 o0 uno de sus isomeros individuales y un
portador, excipiente o diluyente farmacéuticamente
aceptables.

No se menciona

13. El método de acuerdo con la reivindicaciéon 12,
donde la enfermedad es cancer.

No se menciona
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14. El método de acuerdo con la reivindicacién 12,
donde el cancer es cancer de mama, cancer de
colon, cancer rectal, cancer de endometrio,
carcinoma gastrico, glioblastoma, carcinoma
hepatocelular, cancer de pulmén de células
pequefias, cancer de pulmén de células no
pequefias, melanoma, cancer de ovario, cancer
cervical, cancer de péancreas, carcinoma de
prostata, leucemia mielégena aguda (AML),
leucemia mielégena crénica (CML), linfoma no
Hodgkin o carcinoma de tiroides.

No se menciona

15. El método de acuerdo con la reivindicacién 12,
donde el cancer es cancer de ovario, cancer
cervical, cancer de mama, cancer de colon, cancer
rectal o glioblastoma.

No se menciona

16. Un método de tratamiento de cancer que
comprende la administracién a un paciente de una
cantidad terapéuticamente efectiva de un
compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1, 2, 3,
4,5, 6, 7,80 90 uno de sus isdbmeros individuales.,
donde el compuesto es opcionalmente como una
sal farmacéuticamente aceptable, de modo
adicional opcionalmente como un solvato y de
modo adicional opcionalmente como uno de sus
hidratos en combinaciébn con uno o varios
tratamientos seleccionados de cirugia, uno o varios
agentes quimioterapéuticos, una o varias terapias
hormonales, uno o varios anticuerpos, una o varias
inmunoterapias, terapia con yodo radiactivo y
radiacion; o la administracién a un paciente de una
composicién farmacéutica que comprende una
cantidad terapéuticamente efectiva de un
compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1, 2, 3,
4,5,6,7,80 9 o0 uno de sus isomeros individuales
y un portador, excipiente o diluyente
farmacéuticamente aceptables en combinacién con
uno o varios tratamientos seleccionados de cirugia,
uno O varios agentes quimioterapéuticos, una o
varias terapias hormonales, uno o Vvarios
anticuerpos, una o varias inmunoterapias, terapia
con yodo radiactivo y radiacion.

No se menciona

17. Un _método de preparacién de un compuesto
de acuerdo con la reivindicacion 1, que

comprende:
(a) hacer reaccionar un intermediario de la férmula
1

12. Un método de preparacion de un compuesto
de acuerdo con la reivindicacion 1, caracterizado
porque comprende:

(a) hacer reaccionar un intermediario de la férmula
1
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|

o
RZHN)\N R* donde R!, R?> y R* son como se
definen en la reivindicacién 1, con un intermediario
de la férmula R®Sn(n-Bu); 0 R°B(OH), donde R®y
R® son como se definen
en la reivindicacién 1 para obtener un compuesto
de acuerdo con la reivindicacién 1;
(b) opcionalmente también resolver isbmeros
individuales;
(c) opcionalmente también modificar uno de los
grupos R, R2, R*Yy RS y

R'N |

N >

P

R?HN” "N” "R* donde R, R? y R* son como se
definen en la reivindicacién 1, con un intermediario
de la formula R®Sn(n-Bu); o R°B(OH), donde R®y
R°® son como se definen en la reivindicacién 1 para
obtener un compuesto de acuerdo con la
reivindicacion 1;

(b) opcionalmente también modificar uno de los
grupos R*, R, Ry R% y

(c) opcionalmente formar una de sus sales,

d) opcionalmente formar una de sus sales

solvatos ylo hidratos farmacéuticamente
aceptables.

solvatos ylo hidratos farmacéuticamente

| aceptables

En la tabla anterior se evidencia que la materia del capitulo reivindicatorio de la solicitud
divisional ha sido estudiada y decidida en su totalidad por esta Oficina y su estado
actual corresponde a una patente de invencion denegada. Si bien es cierto, el contenido
de las reivindicaciones 12 a 16 del expediente 13-130660 no se encuentra comprendido
en el del capitulo denegado del expediente 09-126919, se encuentra que corresponde a
un método de tratamiento el cual no es patentable de acuerdo con el articulo 20 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina. Ademas, se aclara que el hecho
de que en el pliego reivindicatorio rechazado aparezca la expresién “uno de sus
isomeros individuales” no lo hace diferente del capitulo denegado toda vez que no es
una caracteristica técnica esencial de la invencion.

Finalmente, en lo que tiene que ver con el contenido de la reivindicacion 10 del capitulo
reivindicatorio rechazado, este habia sido objeto de estudio por esta Oficina mediante el
Oficio No. 16528 de 14 de septiembre de 2014, en el que se sefiala que todas las
reivindicaciones dependientes de la reivindicacion 1 no cumplen con los requisitos de
novedad y nivel inventivo, dentro de las cuales se encuentra la reivindicacién 10, cuyo
contenido es idéntico al ahora reclamado.

Por lo anteriormente sefalado, se reitera que la materia de la solicitud (division) al igual
gue la de la solicitud inicial carece de novedad, por tanto no tiene objeto efectuar nuevo
examen de patentabilidad y, en consecuencia, no se halla mérito para revocar la
decision impugnada.

En virtud de lo expuesto, se
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RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar la decision contenida en la Resolucién No. 49928 del
26 de agosto de 2013, por medio de la cual se rechaz6 una division de solicitud.

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucién a la sociedad
EXELIXIS INC., entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella no
procede recurso alguno, por encontrarse agotada la via gubernativa.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., el 31 Ene 2014

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TIl__qLO
Doctor(a)

CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ
patent@tmtamayo.net

Elaboré: Rubiela Pacanchique Vargas
Reviso: Jesus Fernel Garcia Garcia
Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez
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