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REF.: Expediente No. 00 024.081 solicitud de Patente a nombre de
BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY

RAMIRO CASTRO DUQUE, vecino de Bogotd, portador de la tarjeta
profesional No. 1003 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como
apoderado de |la Sociedad BRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY, segun lo
acredita el documento de poder presentado en la Secretarla General, de
acuerdo con @l 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 referancia es patentable.

De acuerdo con o anterior, me permitc anaxar e} recibo oficial de caja No.
02-77,421 por valor de $318.000.

Seftor Superintendente,

Q <
RAMIRO CASTRO DUQUE

C.C. No. 170.322 de Bogot4
Codigo 340

T.P. No.1003 dal C.S.J.

Cra 7 No. 16-56 Piso 9

Noviembre 27, 2002
CPB/hsr
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Como resultado del examen de blsqueda de anterioridades y con fundamento en el
articulo 46 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACION

E! articulo 46 de la Decisidn 486 de la Comisién de Ja Comunidad Andina establece que:
"La Oficina Nacional competente podra requerir ol informe de expertos 0 de organismos
cientificos o tecnolégicos que se consideren idoneos, para que emitan opinién sobre la
patentabilidad de la invencién. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podré requerir
informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesario, a efectos del examen
de patentabiiidad y a requerimienio de la oficina nacional competents, el solicitante
proporcionaré, en un plazo que no excederan de 3 meses, unc o mas de los siguientes
documentos relativos a una 0 mas deo las solicitudes extranjeras referidas total o
parciaimente a la misma invencidn que se examina: ... b} copia de los resultados de
exdmenes de novedad 0 de patentabilidad efectuados respecto a esa solicltud extranjera;
... Si 6f solicitante no presentara los documentos requeridos dentro del plazo serialado en
e presente articulo ia oficina nacional competente denegara la patente”.

Como consecuencia de [a busqueda de anterioridades de materia relacionada conlade la
presente invencion, se determind que existen en el estado de la técnica (0s siguientes
documentos, que eventualmente afectarian los requisitos de patentabilidad de esta
solicitud:

1. Llebigs Annelen der Chemie, 1980,(11),1877-88
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o Khimiya Gateroteiklicheskikh Soedinenii, 1885.(2).184-8

Siendo que las publicaciones referenciadas hacen parie del resultado del examen de
busqueda realizado para la solicitud EP 1181017 equivalente a esta solicitud colombiana
aqui estudiada, y no siendo viable la consecucién de dichos articulos por este despacho,
$0© requiere que et solicitante, en virtud de io establecido en el articulo 46 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, proporcione las publicaciones completas,
con lo que podra realizarse un andlisis absoluto de la patentabilidad de la invencion

correspondiente a !a prasente solicitud.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto (5), del titulo primero de la circular tinica N° 10 de 2001.

CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Divisién de Nuevas Creaciones

El anterior reguerimien fue notificado

por fijacion en lista, de

fecha o[ ,,‘ .ﬁm!
EXAMINADOR TECNICO
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Como resuitado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de
invencion N° 00 24081, realizado segun el articulo 45 de la decision 486 de la
comision de la Comunidad Andina, se natifica:

Documentos estudiados_:

. Descripcion: folios 6-78
. Ejemplos: folios 79-290

. Capitulo reivindicatorio estudiado: folios 291-317, con correcciones en folios
794-797

. Oposicién presentada por parte de José Luis Reyes: folios 800-960, a la cual
el solicitante no presents respuesta.

. Se reivindica prioridad presentada en Estados Unidos, el 05.01.99, bajo el
namero 60/127745

Objeto de la invencion

Segun las reivindicaciones 1 a 34 de la presente solicitud, se refiere a
compuestos heterociclicos que contienen bifenilo de férmula (), cuyos
sustituyentes se revelan en la descripcidn, que son inhibidores de aP2 , se
proveen ademas combinaciones de los compuestos de formula (1) y otro agente
antidiabético.

Clasificacidn internacional de patentes A 61 K 31/41
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se observan con detalle los ejemplos y los métodos sintéticos, es claro que
apenas un pequeno subgrupo de la reivindicacién 1 se encuentra sustentada y
revelada por la descripcion (Het es siempre de 5 miembros, R1 y R2 son casi
siempre fenilo) de tal manera que, a pesar de ser formulada por férmula
Markush, Ia real invencién es una férmula Markush mucho més limitada en
donde las caracteristicas técnlcas no son faciimente reconocibles a partir de la
férmula (1).

En cuanto al término profdrmaco, si bien la persona versada en la materia
entiende el tdrmino, en lo que no esta en capacidad de saber, a menos que
realice una fuerte experimentacién, es cuél debe ser punto 6ptimo para la
conversion profarmaco-fArmaco. De esta manera no es creible que la mera
presencia de grupos funcionales que pueden ser modificados a la forma de
proférmacos adecuados es suficiente para la extension del alcance de
proteccién que se soliclta a todos los profdrmacos, tal y como sucede en la
reivindicaclion 1.

Todas las combinaciones propuestas en las reivindicaciones 18-31 no se
encuentran sustentadas en la descripcién, debido a que en la misma solamente
se proponen dichas combinaciones sin presentar resultados sobre los efectos
que se reclaman, ademés la forma como se encuentra redactada la
reivindicacién 18 da & entender que los compuestos son administrados de
manera secuencial, o que puede confundirse facilmente con un método de
tratamiento, que como se sabe no es patentable a la luz de la legislacién
vigente.

Favor hacer las aclaraciones y correcclones del caso

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisidén 486 de la Comisién de Ia
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dfas contados a partir de la facha de la notificacién de |a presente
comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, se
denegari la patente. .

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2 literal
e), del capltulo 5 del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001

Jefe de la Dilvj ién de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de

facha 21 AR Jpec ¥
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RADICACION: 0-24081 ‘EDICTO Na. 10191
I
LA SBECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que ssie Superintandencia profiié Rasolucidn No. 18473 de 20-JUL-2008. Qus a! contenido de is parie resolutive es como sigus: El
Superintandents de indusira y Comencio.

’ REBUELVE

ARTICULD PRIMERO: Negar ol priviegio ds patente de invencidn para la solicihel
comespondients 2 "COMPUESTOS DERIVADOS DE HETERQCICLO BIFENILO
{NHIBIDORES DE AP 2 Y METODOS DE TRATAMIENTO",

ARTICULD SEGLUMDO: Nolificss parscngimanie o contanido g» la prasenie resclucién
ol docior Remiro Casiro Duqus, o a quian haga sus vaces, an su calkiad de spoderado de

Bristol Mysrs Squibb Company., enbragéndola copla de la misma, advirtiindols que contra
¢liis procade el recurso de reposiclon interpugsio snis ol Supsrintandante de Industria y

Comercio, al momanto de ia notificacidn o dentro de ios 5 diss hibiles siguiening a ella.

NOTIFIQUESE Y CUBIPLASE
M.‘IM.D-&.I“ 2,; m

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, ’

Para notificer a los Interesados, se fja rassnta EDICTO en luger visbia al/ pabiico en EISUPERIM'EDIEN;-: DE INDUSTRIA Y
mm.wdmh(1mdhm|£MIpﬂﬂrdu-l:aol.m.d.huy. )

Secretaria General Ad-Hoc adicto sa desfja hoy 02-8EP-2008 a las cinco (5:00 p.m.
Secretaria General Ad-Hoo

EDICTO No. 10161



