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REF. SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

Invencion: FORMAS  SOLIDAS CRISTALINAS Y AMORFAS DE
HALOFENATO (-) Y METODOS RELACIONADOS A LAS MISMAS

Expediente: 07 121938 '

Solicitante: METABOLEX, INC. :

Asunto: SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD

MAURICIO PATINO BONNET, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Bogot4
D.C., identificado como aparece al pie de mi firma, portador de la tarjeta profesional
nimero 73.583 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderado de
METABOLEX, INC y en cumplimiento de la exigencia del Articulo 44 de la Decision 486
de 2000 de la Comunidad Andina, comedidamente y estando dentro del término de seis (6)
meses previsto para el efecto, por medio del presente memorial acudo a la Divisiéon de
Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio con el fin de
SOLICITAR SE PROCEDA A LA REALIZACION DEL EXAMEN DE
PATENTABILIDAD correspondiente a la solicitud de patente de invencioén que se tramita
bajo el expediente No. 07121938 y cuyo objeto se denomina “FORMAS SOLIDAS
CRISTALINAS Y AMORFAS DE HALOFENATO () Y METODOS
RELACIONADOS A LAS MISMAS?”, la cual fue publicada en la Gaceta de la Propiedad
Industrial No. 606 del 31 de julio de 2009.

De conformidad con la Resolucion No. 69699 del 30 de diciembre de 2009 de la
Superintendencia de Industria y Comercio, adjunto al p_'rejéente memorial el Recibo Oficial

de fecha , por valor de

/:@@00 O rociontoy - - ;e%%&q M\
) PREs /™ /I -

De la sefiora Jefe de la Divisidon de Nuevas Creacmnes,

("D

MAUR|CIO PATINO BONNET o
C.C. 11342.699 de Zipaquira
T.P. 73583 del C.S. de la J.

N/Ref: 58615 -
DME: 363118
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SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-121938

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 606 DE
FECHA 31 DE JULIO DE 2009 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 28 DE OCTUBRE DE 2009 | '

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 Decisiéon 486/2000.

_ SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
~ Si NO : X




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO |
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.,
Abogado: )
MAURICIO PATINO BONNET
ASUNTO: Radicacién No. 07 121 938
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 430 RO 1800
Oficio ‘
Folios
Patente de Invencién > Patente de Modelo de Utilidad ]
Via Nacional ]
Via PCT (Fase Nacional) [ Cap.| < Cap. Il L]

No. Solicitud Internacional PCT/US2006/015163
Fecha de Presentacion Internacional 20/abril/2006

Como resultado del Examen de Fondo, realizado con fundamento en el articulo
45 de la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcioén: Folios 589 a 721 como fue presentada el 2008.10.21

" Reivindicaciones: Folios 722 a 751 como fue presentada el 2008.10.21

Prioridad: US 60/673,655 (Abril 20, 2005)
2. Objeto de la Invencion

Titulo de la invencion: “Formas sélidas cristalinas y amorfas de halofenato (-) y
métodos relacionados a las mismas” (f.1)

Problema Técnico Planteado: “Necesidad de formas sdlidas cristalinas y amorfas
de halofenato (-) y de un proceso eficiente para la produccién de formas soélidas
cristalinas”

Solucién: “Proporcionar el compuesto halofenato (-) en una forma soélida
cristalina A de acuerdo a los espectros infrarrojos de la figura 3, el espectro
Raman de acuerdo a la figura 5, y un patrdén de difraccién de polvo de rayos X de
acuerdo a la figura 1.”

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional
de Patentes (CIP): A61K 9/20, A61P 25/00

3. Excepcion a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal d)

Las reivindicaciones 106 a 112 estan relacionadas con métodos de tratamiento
los cuales no son patentables. Se deben retirar del capitulo reivindicatorio.

?:§- Primer Art. 45




4. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)
Concision:

Las reivindicaciones 7 a 12 presentan el compuesto de halofenato (-) en forma
sélida cristalina A sustancialmente pura. De hecho, se observa que el compuesto
objeto de las reivindicaciones 7 a 12 ha sido caracterizado por los mismos
parametros presentados por la reivindicacion 1. Y por otro lado, se anota que el
término “sustancialmente pura” no hace que el compuesto reclamado sea
diferente, solo es una condicion de pureza particular, la cual no es sefialada en
estas reivindicaciones.

Las reivindicaciones 14 a 20 reclaman los mismos parametros de la
reivindicacién 13 los cuales estan relacionados con la forma sélida cristalina B.

LLas reivindicaciones 22 a 24 reclaman materia que ya habia sido revelada por la
reivindicacién 21.

LLas reivindicaciones 26 a 36 reclaman la misma materia presentada en la
reivindicacién 25.

Las reivindicaciones 38 a 46 tampoco adicionan materia a la definicion dada por
la reivindicacién 37.

Las reivindicaciones 57 a 63 reclaman los sélidos que ya habian sido
reclamados en las reivindicaciones 1, 6, 13, 21, 25, 38 y 47.

Las reivindicaciones 64 a 81 reclaman los sélidos teniendo en cuenta su pureza.
Se anota que este tipo de definicidon no aporta caracteristicas técnicas relevantes
gue le otorguen concisién a esta solicitud.

Se sugiere que se reclame cada forma cristalina en una reivindicaciéon en la que
presenten los parametros que la caracterizan como lo son el espectro infrarrojo,
Raman y difraccién de rayos X.

Las reivindicaciones 116 a 124 presentan una composicion que contiene los
sélidos de formas a, b, ¢, d, e, y amorfa y presentan datos que ya habian sido
presentados para la definicibn de cada una de estas formas en las
reivindicaciones 1, 6, 13, 21, 25, 38 y 47. Se observa que no hay nada en las
reivindicaciones 116 a 124 que hagan una definicién concisa de la composicién
reclamada en las reivindicaciéon 115.

Se considera que la repeticién en las reivindicaciones dependientes de los
parametros reclamados en las reivindicaciones independientes hace que el
capitulo reivindicatorio no sea conciso.

Se sugiere retirar aquellas reivindicaciones que no adicionen elementos que
ayuden a la mejor comprension de la solicitud de patente.

Exp.07 121 938 - Primer Art. 45
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Por otro lado, las reivindicaciones 1, 2, 3, 7, 8, 9, 13, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 31,
33, 37, 38, 39, 42, 43, 44 y 49 hacen referencia a otras partes de la solicitud de
patente. Se tiene que segun el manual para el examen de solicitudes de patentes
de invencion:

“4.6.9 Referencias a la descripcion o dibujos: Las reivindicaciones no
deben hacer referencia a la descripcion o a los dibujos si no es
estrictamente necesario. No se admiten expresiones del tipo “como
descrito en la pagina 3”... “tal como se indica en la Fig. 77...”

Se considera que los parametros que identifican el objeto de la solicitud de
patente pueden ser mencionados en la reivindicacion sin la necesidad de
referenciarse en otras partes de la solicitud de patente.

5. Determinacién del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determiné con base en la fecha de presentacion Abril

20, 2005 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de
esta solicitud:

. Fecha de
Item Documento Titulo , Publicacién
Use of (-)-trihalomethyiphenoxy) (4-halopheyl)
acetic acid derivatives for treatment of insulin
D1 US6262118 resistance, type 2 diabetes and 17.07.2001
hyperlipidemia

D1 presenta el uso de los compuestos derivados del acido (-) (3-
trihalometilfenoxi) (4-halofenil) acético (portada). Ensefia la preparacién del
compuesto 12-acetamidoetil-4-clorofenil-(3-trifluorometilfenoxi)- acetato y revela
la resolucion de los enantidmeros (+) y (-) del compuesto mencionado (col. 31y
32).

http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=6262118B1&K
C=B1&FT=D&date=20010717&DB=&locale=en EP

6. Analisis de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en: “El compuesto de halofenato (-) en una forma
sélida cristalina A..."”

El documento D1, considerado el estado de la técnica mas cercano a la
invencion definida en la reivindicacién 1, divulga la preparacion del compuesto
12-acetamidoetil-4-clorofenil-(3-trifluorometilfenoxi)- acetato y revela la resoluciéon
de-los enantiomeros (+) y (-) del compuesto mencionado.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 1, y el compuesto
de D1 consiste en la forma cristalina A del compuesto.

El efecto que logra dicha forma cristalina de halofenato (-) no es evidente en la

solicitud. No hay datos que respalden ventajas técnicas que puedan exhibir
poseen las formas cristalinas aca reclamadas.
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Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion

se puede formular asi: “como modificar los compuestos de D1 para es producir la
forma cristalina A de (-) halofenato”.

Sin embargo, D1 ya revelaba el compuésto reclamado y dado que no hay ningun
efecto técnico inesperado en lo presentado por el solicitante, se considera obvia
la presente solicitud.

Conclusién:

La reivindicacion 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con
el requisito-de nivel inventivo (Art. 18).

Se observa que para las formas cristalinas B, ¢, D, E y amorfa no hay evidencia
de algun efecto inesperado en los presentado por el solicitante. Por lo cual las
formas B, C, D, E y amorfa no se consideran inventivas.

7. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud se encuentran afectados
- asi:

Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que
afecta
D1 UsS6262118 1-105 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 60
dias contados a partir de la fecha de notificacion 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 concesién, 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.

) i

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijaciéon en lista, de fecha
.3 1D 2

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
NUMERO: 1093 Codigo: 202092
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