< Industria y Comercio TODOS PORUN
rJSUPERINTENDENCIA NUEVO PAIS
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Oficio N° 8537

Ref. Expediente N° 16172430

Sefior(a)
TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
patentessic@castellanosyco.com.co

Asunto: Patente PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular
Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Titulo

El titulo de la solicitud se considera general, porque al hacer mencion de "
moduladores de dihidropiridopirazina”, se incluyen muchos compuestos que cumplen
con esta caracteristica estructural, pero que no se encuentran comprendidos dentro
del objeto de la solicitud. En el caso particular, la solicitud revela compuestos
derivados de 4-(4-difluorofenoxi)piperidin-1-il)-2-(alquilamino)-7,8-dihidropirido[3,4-
b]pirazina. Se sugiere modificar el titulo, de tal manera que ilustre especificamente el
objeto de la solicitud.

2. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la(s) reivindicacion(es) 12 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicacién 1 no es clara, porque el término: "opcionalmente sustituido”, es
impreciso, por lo cual no permite distinguir la invencién del estado de la técnica. Se
sugiere mencionar si hay o no sustituyentes y mencionarlos de manera especifica.

La reivindicacion 1 no es concisa porque las definiciones de los sustituyentes como
"cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heteroarilo C1-10, alquileno C1-6, haloalquileno C1-6,
entre otros" se consideran generales, dado que se incluyen posibles sustituyentes
que cumplen con dichas caracteristicas, pero que no se encuentran comprendidos
dentro de la solicitud. Por lo se sugiere restringir la solicitud a una razonable
generalizacién del tipo de compuestos que han sido sintetizados 6 probados, es
decir, que se encuentran debidamente sustentados. También se sugiere que se
tenga en cuenta lo ilustrado en la siguiente tabla:
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En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decision 486, se le requiere
para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificacion del
presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar
cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerara abandonada y
perdera su prelacion.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento
llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contiene mas de diez (10)
reivindicaciones, no pagara la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente al pago por reivindicacién adicional. Es claro, que en todo caso
debera pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en
cuenta en el examen de fondo.
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Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo |, Actuaciones ante
la Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacion,
comunicacion, notificacién y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de
Industria y Comercio, informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la
via gubernativa.

El anterior requerimiento fue elaborado el 18 de agosto de 2016.

Atentamente,

Elaborado:DAYRON ALEXANDER RAMIREZ REYES
Revisado: DAYRON ALEXANDER RAMIREZ REYES
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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