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Fecha: 2008-04-25 17:04:35  Dep. 2020 NUECREACIONI
Tra 11 PATENTEIYI Eve: 378 FASENACIONALI
Act. 538 PETICION Folios: 2

Sefores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF.. Expediente No. 07 081.262 - Solicitud de Patente FASE NACIONAL
Corresp. a la Solicitud Internacional PCT/SE2006/000029

a nombre de ASTRAZENECA AB

Titulada: DERIVADOS NO ANILICOS DE 1,1-DIOXIDOS DE ISOTIAZOL-3(2H)-
ONA COMO MODULADORES DE RECEPTOR X HEPATICO

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO, vecino de Bogota, portador de la tarjeta
profesional No. 57492 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como
apoderado de la sociedad ASTRAZENECA AB, segun lo acredita el documento de
poder presentado en esa Division, de acuerdo con el Articulo 44 de la Decision 486
de la Comision de la Comunidad Andina, me permito solicitar que se examine si la
invencion contenida en la solicitud en referencia es patentable.

De acuerdo con lo anterior, me permito anexar el recibo oficial de caja No. 08-
26.565 por valor de $420.000.

De la Sefora Jefe atentamente,

e, /// ///%

AN PABLO CADENA SARMIENTO
C.C. No. 80.410.337 de Usaquén
T.P. No. 57492 del C.S.J.
Cra 7 No. 71-21 Torre B, Piso 4

Bogota, 24 de abril de 2008
MEV/JCN/aac

BRIGARD & CASTRO ABOGADOS S.A. - NIT. 860.047.372-8
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CANT. RENTISTICO

CONCEPTO

V1 50005-01-01 SOLICITUDES

, SON:  CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS

RESPONSABL:

TOTAL CONCEPTO
85 EXANEN DE PATENTABILIDAD DE INVEN 420,000.00
TOTAL : $ 420,000.00

RECIBO DE (AJA APLICADD AL EXPEDIENTE No.




Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-81262

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 publicacion
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
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotéa, D.C.,
Abogado
JUAN PABLO CADENA SARMIENTO
ASUNTO Radicacion 07-081262
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 4
Acta 911067
Folios 05
Patente de Invencidén Patente de Modelo de Utilidad D
Via Nacional ]
Via PCT (Fase Nacional) il cap. 1R Cap. Il [ ]

No. Solicitud Internacional PCT/SE2006/000029
Fecha de Presentacion Internacional 09/Enero/2006

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 473 a 636y 676 como se radico inicialmente.
Reivindicaciones: Folios 637 a 675 como se radico iniciaimente
Prioridad: SE 0500055-9, 10 de enero de 2005

2. Analisis de la Prioridad
Se acepta la reivindicacién de Prioridad porque:

Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su
contenido técnico corresponde con el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: “Derivados no anilicos de 1,1-diéxidos de isotiazol-3(2H)-ona
como moduladores del receptor X hepatico”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de obtener compuestos
utiles en la modulacion del receptor X hepatico.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
compuesto de la formula () y composiciones que lo contienen.

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP): CO7D 275/03, A61K 31/5377

Expediente 07-081262-1er Art 45
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4. Excepcion a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) — (d))

El objeto de la reivindicacién 25 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o0 a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)
El uso de la reivindicacién 24 no es patentable de acuerdo con los Art citados.

6. De la Solicitud de Patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

.Se sugiere restringir los compuestos de la solicitud presentada a aquellos que se
encuentren sustentados en la descripcidn.

7. Determinacion del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determind con base en la
Fecha de Presentacion de la Solicitud de Prioridad: 10 de Enero de 2005

y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacion*
4-hidroxy-2-methyl-3(2H)-
Tetrahedron isotiazolona-1,1-dioxide as
D1 Letters, Vol. 36, protecting group of 4-(N- 1995
No 35, pp 6227- | methylaminosulfonyl)methylphenyi
6230, 1995 hydrazine during Fisher Indole
Synthesis
Diamino isotiazol-1-oxides y -1,1-
D2 EP 0067436 dioxides as gastric secretion 14/06/82
inhibitors

D1 divulga (Ver resumen) un procedimiento para preparar indoles a partir de
isotiazolonas.

D2 divulga (Ver resumen) un compuesto de la férmula I, util como inhibidor de la
secrecion gastrica.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacién 20 consiste en un compuesto de formula general (V), (VI), (1X), (X),
(XI1) o (XI):

N 07 N7 o o7 ™ To
| 1, }
A R H
[A4] (\2)] IX)
t4 ’|‘ ¢
RN
// ’d
N TS
>l4 n‘ &‘
o) oan (xun

Expediente 07-081262-1er Art 45
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1
HO ®? 9
f( o N80
S Y
0”7 o °
Fli' OH NO;
) e
R es alquilo Es metilo
R’ es fenilo sustituido por NO, Es fenilo sustituido con NO,

Las caracteristicas esenciales del compuesto (V) de la reivindicacion 20 habian sido
divulgadas previamente en D1 el cual ensena un compuesto isotiazolona (9), gue
contiene las caracteristicas; R' es alquiloy R? es fenilo sustituido con un grupo nitro.

(Pagina 6229)

En consecuencia, la reivindicaciéon 20 carece de novedad, segun lo divulgado en el

documento D1.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un compuesto de férmula general (l):

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales. con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales

D2

(?) P )

R
a
RBF (Cly) % (CH,) -HN .

R

2 /‘{T)D
r?
~N\ @3
¥ ) fol} N ' /
R (CH,Y | X (\_h7)m-.._[___’] r\ .
R

{ib]

(1a}

R’ representa X

-X es un grupo alquilo saturado o insaturado, recto o
ramificado, con 1 a 6 atomos de carbono

que se 5ustltuye opcionalmente por: F, OH, CN,
NR°R? OR® SR° entre otros.

No tiene sustitucion sobre el nitrébgeno

R'es mcloalquulo o heterociclilo opcionalmente

sustituido por F, OH, CN, NR?R? OR”®, SR® entre otros.

No tiene sustitucién sobre el nitrégeno

R' es fenilo o heteroarilo sustituido por halégeno, OH,
CN, NO,, entre otros

No tiene sustitucion sobre el nitrégeno

R’ es feniloY o heteroariloY

No tiene sustitucion sobre el nitrégeno

Carbono sustituido con un grupo carbonilo

No tiene un grupo carbomlo
tiene en vez un grupo N-R°R*

R* es fenilo el cual se sustituye opcionalmente por

R es un arilo sustituido con

halégeno halégeno
CN CN
OR? Alcoxilo inferior

Alguilo de 1 a 4 4tomos de carbono, entre otros.

Alquilo inferior

R’ representa X que se sustituye opcionalmente por: F,

Tiene una sustitucion R-A-(CH2),X(CH2)m-HN.

Expediente 07-081262-1er 45
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OH, CN, NR’R? OR®, SR"® entre otros.
X es un grupo alquilo saturado o insaturado, recto o
ramificado, con 1 a 6 atomos de carbono

donde A es feniio 0 heterociclo sustituido, R es
hidrégeno
X es metileno, mes2ad4ynes0

R®es MP o Het’P, M es un anillo monocarbociclico, P es
un grupo alquileno

R® es AP o Het®P, A es un anillo monociclico aromatico
compuesto de 6 atomos de carbono 0 un sistema de
anillo biciclico aromatico compuesto de 10 atomos de
carbono.

R® es E o Het®, E es un anillo monocarbociclico no
aromatico saturado o insaturado compuesto de 3-8
atomos de carbono.

No tiene estas sustituciones

El documento D2, es considerado el estado de la técnica mas cercano a la invencién
definida en la reivindicaciéon 1, pues divulga compuesto de isotiazolona para ser
usados como medicamentos para ser utilizados en enfermedades gastricas. (Ver
resumen y reivindicacién 1).

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacion 1, y el compuesto de D2
consiste en la presencia de un grupo isotiazolona, el cual incluye una sustitu10i()n
carbonilo sobre el carbono y donde se encuentra sustituido el grupo amino (R").

El efecto que logra el incluir el grupo isotiazolona el cual incluye una sustitucién
carbonilo sobre el carbono y donde se encuentra sustituido el grupo amino, es que
se obtienen compuestos Utiles en la modulacién del receptor X hepatico, con un ECsg
de menos de 50 umol/l para LXRa y/o B.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencién se
puede formular asi: “como modificar el compuesto conocido en D2 para obtener
compuestos utiles en la modulacion del receptor X hepatico, con un ECsqde menos
de 50 umol/tpara LXRa y/o B”

D1 ensefa compuestos que tienen el anillo de isotiazolona (Ver pagina 6229), el
cual para el experto en la materia es un analogo del isotiazol.

La reivindicacién es obvia, porque el Experto en la Materia enfrentado al problema
de “obtener compuestos Utiles en la modulacion del receptor X hepatico con un ECsg
de menos de 50 ymol/l para LXRa y/o B, incluiria “un anillo analogo de isotiazol, tal
como es una isotiazolona con sustituciones diferentes” que se revela en D1, dentro
de los compuestos que se ensefian en D2, logrando de esta forma el compuesto
objeto de esta solicitud.

Por lo cual el compuesto de formula | de la reivindicacion 1, carece de Nivel
Inventivo.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2-19, 21-23 no mencionan
caracteristicas inventivas adicionales, tampoco pueden ser consideradas inventivas.

Conclusién:

La reivindicacién 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el
requisito de nivel inventivo (Art. 18).
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9. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
Tetrahedron
Letters, Vol. 36, No

D 35, pp 6227-6230, 20 Novedad
1995
D2 EP 0067436 1-19,21-23 Nivel Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente notificacion. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio 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.

CARLOS [PANIEL LEMUS GIRALDO
Profesiongl Universitario 2044-09 (P)
Con asignacion de funciones de la Direccién de Nuevas Creaciones

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

5k, 2010

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
No. 01577 Codigo No. 202070
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota, D.C.,

Abogado

JUAN PABLO CADENA SARMIENTO

ASUNTO Radicacion 07-081262
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio 01106 8
Folios 01

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo
46 de la Decisidon 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se comunica:

Solicitud de Suministro de Informacion

De acuerdo con el Art 46 de la D486, segun el cual: "La Oficina Nacional competente
podra requerir el informe de expertos o de organismos cientificos o tecnolégicos que se
consideren idéneos para que emitan opinién sobre la patentabilidad de la invencién. Asimismo,
cuando lo estime conveniente, podra requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial.
De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional
competente, el solicitante proporcionard, en un plazo que no excederad de 3 meses, uno o mas
documentos relativos a una o mas solicitudes extranjeras referidas total o parcialmente a la misma
invencién que se examina. ..b) copia de los resultados de exdmenes de novedad o de
patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera...Si el solicitante no presentara los
documentos requeridos dentro del plazo sefialado en el presente articulo la oficina nacional
competente denegaré la patente”, y considerando que no ha sido posible para esta
Oficina encontrar los documentos, siguientes, atentamente se requiere su

presentacion:

e C. S. ROONEY ET AL. "5-Aryl-4-hydroxy-3(2H)-isothiazolone 1,1-dioxide derivatives.
Synthesis and carbon-13 NMR characterization” JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY .,
vol. 49, no. 12, 1984, pages 2212-2217, XP002603699 AMERICAN CHEMICAL
SOCIETY. ISSN: 0022-3263

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

CARLOS DANIEL LEMUS GIRALDO
Profesional Universitario 2044-09 (P)
Con asignacién de funciones de la Direccion de Nuevas Creaciones

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

ax.!
UL 2058
CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
No. 01577 Cdédigo No. 202070
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