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

Oficio N° 12012

Ref. Expediente N° NC2016/0002770

Sefior(a)

HELSINN HEALTHCARE SA

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de
la Decision 486 de la Comisidon de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de
Cooperacién 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 no corresponde con el objeto de la solicitud porque la solicitud hace
referencia a moduladores de la actividad del receptor de ghrelina derivados de la N-
(2,3-dihalofenil)metil-N"-(cicloalquil o heterocicloalquil)urea, composiciones que los
comprenden y sus procedimientos de elaboracion por lo cual se sugiere al solicitante
hacer la correccion necesaria.

2. Pago por Excedentes de Reivindicaciones

De acuerdo a la tasa pagada por el solicitante el examen de patenteabilidad se
realizara unicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La expresion: "opcionalmente" precediendo una caracteristica no es limitativo, porque
hace opcional a la caracteristica y no limita el alcance de la reivindicacion. Se sugiere
incluir las caracteristicas opcionales o preferentes en una reivindicacion dependiente.

Las reivindicaciones 1 a 5 no estan debidamente sustentadas en la descripcidn
porque de la definiciones de r, s, n, X, Z, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 R8, R9, R10,
R11, R12, R13, R14 y R15 se obtiene un gran numero de compuestos, muchos de
los cuales no estan divulgados en la forma de ejemplos de la invencion dentro del
capitulo descriptivo, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalizacion
del tipo de las composiciones que han sido elaboradas o probados, es decir, que se
encuentran debidamente sustentados. El siguiente cuadro ejemplifica la afirmacién
anterior y presenta los sustituyentes que se encuentran soportados en la descripcion.
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?:?J;::ﬁﬁ:;?::f Ti(;ulzr(s’gli(:i,tr:j La Sustituyentes soportados en la descripcion
r es 102 2 (ej. HO494)
1 (ej. HO526)
X CHoN CH (ej. HO494)
NRS® (ej. HO494)
V4 NR?9, CR™R", u O; CR'"R" (gj. HO584)
Oxigeno (ej. HO586)
R? H, C,¢alquilo, bencilo, OH, o0 Cy4
alcoxi, en donde dicho C1-6 alquilo,
bencilo, o Cy¢alcoxi estan Ciealquilo (ej. HO494)
opcionalmente sustituidos con 1-3 OH (ej. HO621)
sustituyentes seleccionados de halo, bencilo (ej. HO617)
OH, C,¢alquilo, Cy¢alcoxi, Cq4 Cigalcoxi (ej. HO741)
hidroxialquilo, CO(C4 alquilo), CHO,
COQH, COZ(C']_G aquilO), Yy C1_6
haloalquilo
R? H o Cyalquilo hidrogeno (ej. HO494)
R3y H, CN, halo, CHO 0 CO,;H; 0 Cy5 Ciealquilo (ej. HO494)
R? alquilo, Cqghidroxialquilo, C.6 Alquilcicloalquilo (ej. HO720)
alquilcicloalquilo, C4.¢haloalquilo, C;. CN (ej. HO703)
galcoxi, CO(Cqalquilo), CO,(C14 C,ealcoxi (ej. HO620)
alquilo), o CONR2R"3 CO,(Cy5alquilo) (ej. HOB62)
opcionalmente sustituidos 6 tomados Cghidroxialquilo (ej. HO670)
en conjunto con el &tomo de C al tomados en conjunto con el &tomo de C al cual estan
cual estan unidos forman un anillo unidos forman un anillo de 3-6 miembros (ej. HO673)
de 3-6 miembros Ci.ehaloalquilo (ej. HO686)
RS Ciclopropil(ej. HO494)
difluorometilo (ej. HO621)
Piridinilo (ej. HO496)
Pirimidinilo (ej. HO516)
Pirazinilo (ej. HO700)
tiofeno (ej. HO531)
pirrolilo (ej. HO535)
pirazolilo (ej. HO499)
imidazolilo (ej. HO542)
halo, CN, CHO, CO5H, CO(C 1. tiazolilo (ej. HO568)
. " oxazolilo (ej. HO569)
alquilo), CO4(Calquilo), NR™R"S, triazolilo (ej. HO565)
NHCON R™R15, CON R™R'S, Cy.4 ZOWo 1€l
; ) : oxadiazolilo (ej. HO595)
alquilo, C44 alcoxi, C4¢ haloalquilo, . ,
C1.6 hidroxialquilo, Co.s alquenilo, C furanilo (e]. HO665)
" alquinilcg arilo f{i6c|og|quilo e fenilo (ej. HO509)
heteroarilo. o he’terocicloalquilo pirazolo[3,4-blpiridin-5-ilo (ej. HO623)
’ indazolilo (ej. HO512)
1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-ilo (ej. HO514)
4-(1H-indol-5-ilo) (ej. HO515)
metilpiperidin-4-ilo (ej. HO520)
benzol[d]isoxazol-6-ilo (ej. HO787)
ciano (ej. HO790)
cloro (ej. HO381)
lodo (ej. HO519)
Metoxilo (ej. HO658)
(trimetilsililetinil (ej. HO602)
R® esta ausente o es H esta ausente (ej. HO494)
R? H, CN, o halo 6 dos R” pueden ser Halogeno (ej. HO494)
tomados en conjunto con los atomos dos R7 pueden ser tomados en conjunto con los
a los cuales estan unidos para atomos a los cuales estan unidos para formar un
formar un anillo de 5-6 miembros anillo de 5-6 miembros (ej. HO578)
RSy | tomados en conjunto con los atomos tomados en conjunto con los atomos a los cuales
a los cuales estan unidos forman un estan unidos forman un anillo de 5-6 miembros
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R7 anillo de 5-6 miembros opcionalmente sustituido (ej. HO623)
opcionalmente sustituido

R® . Cisalquilo (ej. HO494)
es H o Cysalquilo Haldégeno (ej. HO587) No reivindica
R® H, Cy¢alquilo, CO(C4, alquilo), C,ealquilo (ej. HO494)

CHO, CO,H, o CO,(C4¢ alquilo) CO(Csalquilo) (ej. HO588)

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decisidon 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

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 I, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacién, comunicacion,
notificacion 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 24 de octubre de 2016.

Atentamente,

————

-

DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: LENIN ROBERTO GUERRERO.
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ.
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