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SUPERINTENDENCIA DE INGLSTRIA ¥ COMERCIO
Divisién de Nuevas Creaciohes
. B T |c
b Ref: Expediente No. 08.046.018
| Patente de Invenclén PCT RERIVADO E 8] -5U D
Capliulo I
| Solicitante: BANYU PHARMACEUTICAL CO. LTD.
| . JAIME EDUARDO DELGADO VILLEGAS, abogado, mayor ¥ vecino de Bogota D.C., identificade

con la Céduta de Ciugdadania No. 19,270.955 de Bogota D.C. v Tarjeta Profesional ge Abogado No.
| 43.308 del Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de dar cumplimiente a lo ordenado por el
Articulo 44 de la Decision 486 del Acuerds de Cartagena, por medio del presente memorial adjunto
| el reciho No.10-9.615, en la suma de $470,000.00, con el fin de que su Digno Despacho examing si
esta Invenclon es Patentable,

Lo anterior, debido & gue la solicitud de esta Patente de Tnwencldn fue publicada en la Gateta de
. Propiedad Industrial No. 611 de Diciembre 31 de 2009.

Natlficaciones
Las eccuchard en fa Sevretaria de su Despacho o en i Oficing de Abogado ubicada en la Avenida
Carrera 24 No, 37 — 31 Cficina 202. Teléfonos 2444096 - 3690624

Atentamante,
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SUFERINTEMDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 08-46018

EL EXTRACTC DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 611 DE
FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 086 DE ABRIL DE 2010

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacion
en la gaceta de Propiedad Industral, deberd solicitar ¥ cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que 'a solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Ariculc®d4 de la Decisidn 486/2000. -

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Sl NO X
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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Begota, D.C.,
Abogadoc
JAIME EDUARDO DELGADQ VILLEGAS
ASUNTO Radicacion 08-046018
Tramite 011
Evento 378 .
Actuacion 518 i ; .
; Oficic E G 4 11 4
‘ Folios , 04
‘ Patenie de Invencidn v Fatente de Modelo de Utiidad
. Via Naclohal 5_ ¥
Wia PCT (Fase Macional) 4 Capitulo | ! Capitulo 11
No. Sclicitud intermacional ' PCTAP2006/322911

Fegha de Presentacion Internacional 10Moviembraf2006

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

1. Documentos estudiados

Descripcidn: Folics 335a468 07Mayof2008

Reivindicaciones: Folios 468 a 479 - 07 Mayo/2008
Prioridad: _ JP 325808 10{Noviembre/2005
‘ . JP 080814 07 Marzof2006

2. Analisis de |a Prioridad

Se acepta la reivindicacian dé Prioridad porque: gsta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido (Art. & D 486). Y su contenido técnico corresponde con el de la
pricridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién

Titulo de ta solicitud; “Derivades de Espircaza-sustituidos”

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar una sustancia
novedosa que actia como un antagonista o agonista inverso del receptor de
histamina-H3 &n cuerpos vivientes '

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
compuasto de la formula (1)

Expadiente 08-48018 1er Art 45



m

£l objeto de la presente Solicitud se relaciona con |a Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): CO7 491/107; AS1P9/04; AB1K/4355

4. Da la Solicitud de Patente
Titulo

E! titulo es muy generai y no permite relacionarlo con el objete de la invencion, se
sugiere al solicitante ser mas conciso y proporcionar un titulo que permita
relacicnarlo estrechamente con el compuesto que desea reivindicar.

Reivindicaciones {(Art 30 D' 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones 20, 21 y 22 no son claras porque definen los compuestos
empleando el término antagonista o agonista de los receptor de Histamina, esto es
un efecto bioldgico conferido por las caracteristicas estructurales de las moléculas,
debido a que no existe sustento en ¢l capitulo descriptivo para realizar una
refvindicacion en términos de la actividad biolbgica se sugiere al sclicitante ebminar
tales reivindicaciones.

Las definiciones dadas a los,radicales R, de la reivindicacidén 1 no son cencisas y no
cuentan con sustento en el capitulo descriptivo coma por ejemplo la definicién como
grupo alquilo, aralquilo. Se sugiere al solicitante delimitar tales reivindicaciones a una
ganeralizacidn racional de los mismos.

La reivindicacion 22 incluye definiciones como: “sirve para el enfermedades dei
sistema metabdlico, chesidad, diabetes, etc.” Estas definiciones no son aceptables
porque hacen referencia al fratamiento de enfermedades.

5. Determinacion del Esta"dn de la Técnica

El Estado de la Técnica se determiné con base en la fecha de presentacion de |a
soliciiud de prioridad: 07 de Marzo de 2006, y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.
Itam Documanio Titulo : Fecha de Publicaclén®
D1 WO2003014083 SPIRQ COMPOUNDS Z0/Febrero/2003

L1

hitp:itworldwide.espacenet.com/publication Details/biblio PDB=EPODOC &lI=0&ND=3&adjacent=true&loc

ale=en_EP&FT=D&date=200302208CC=WOENR=03014083A1&KC=A1
Divulga un compuesto de formulz:
an,L‘,HlH.
::1 | in

bl Abstract

Expediente 0346018 ler Art43
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Nivel Inventivo (Art18 D486}

La reivindicacion 1 consiste un compuesto de la férmula

Comparacidn de las caracteristicas tcnhicas esenciales, con las det Estado de la Técnica:

Caracteristicas esanciales D1
B ;
~ ‘E"‘“"‘K R G Ny ":H'
A0 Y
w“'-.
I
D A =F 1"
KB/ Lw | :GHJF.I ’
(1)
. El documento D1 se considera el estado de la téénica mé&s cercane por que divulga

moléculas que comparten caracteristicas esenciales estructurales con el compuesto
reclamado por el solicitante en su reivindicacion 1.

La diferencia entre D1 y la sélicitud consiste en Isf_definici-:fm que hacen de R para el
| o
compuesto de la reivindicacion 1. Que consiste en & {abstract) ¥y que es

H
| 1

. WM -
definido para la molécula de D1 como ™ ™" "R

H
| .

Fl efecto de lograr modificar el radical Mg Mo , da como resultado una molécula
nueva que puede ser empleada en el tratamiento de enfermedades como obesidad,
enfermedades circulatorias, enfermedades metabolica y enfermedades del sistema
nervicsos central (abstract) .

Por o tanto considerando que el problema técnico objetivo puede plantearse como:
"modificar los compuestos ya conccidos y divulgados por D1, con el fin de cbtener
nuevas moléculas para el tratamiento de enfermedades como obesidad o
enfermedades metabélicas, entre otras”. Conociendo los compuestos divulgados en

9%1’3 a "ln‘

IIIJFT L
w, "Il;!

y que poseen las misma actividad biclégica que la planteada en

D1 w =

la presente solicitud, es posible obtener nyevas moléculas modificando el radical
1

fﬂ"\uﬁf ann

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, tomando
como tnico documento el documento D1, podria llegar faciimente al objets de lade
la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se Icunsidera chvia.

Expediente 08-48018 ler Ar 4:!:':
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Conclusion: S:?-I

La reivindicacion 1 cumple el requisito de novedad (Art, 16), pere no cumple con el
requisito de hivel inventivo (Art. 18).

Tampoco cumplen con el requisita de nivel inventivo, Jas reivindicaciones 2-1%
6. Conclusion

Log requisitos de Patentabilidad de Ja presente Solicitud estan afectados asi:

Itermy —],' Documento | Reivindical:lones'afet:tadas { Requisite que afecta

D1 | W02003014083 | 119 Nivel nventive |

En cumplimiento de! articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, s¢ le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de 1a fecha de notificacion de la presente comunicacion. En ¢aso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesidn, se denegara la patente.

| . Notifiguese el presenta oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal ¢), del
| capitule quinto del titulo primero de la Circular Unma No. 10 de 2001.

JOSE LUIS SAER Loz

Director de Nuevas Creaciones (C}

El anterior requgnpuentukfue notificado  por fijacion en lista, de fecha
||Ll-|'£ L”{:

Elaborado por Glorda Angélica Sandoval P,
Revisade por: Gloria Jacqueline Alfonse. o | A4
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