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Solicitud de Patente PCT entrada en Fase Nacional, para:
“COMPUESTOS DE ISOINDOLINONA COMO MODULADORES DE GPR119
PARA EL TRATAMIENTO DE DIABETES, OBESIDAD, DISLIPIDEMIA Y
TRASTORNOS RELACIONADOS.”
Solicitante: SANOFI

RESPUESTA A EXAMEN DE FORMA

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la
sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atencién a su oficio No. 1580
notificado el 3 de febrero de 2017, atentamente me permito dar respuesta al mismo de
la siguiente manera:

1. Claridad del pliego reivindicatorio

Indica el examinador que la reivindicacion 20 indica las actividades bioldgicas de los
compuestos reivindicados, los cuales no son caracteristicas técnicas que definan a la
invencion.

e En este sentido el solicitante aclara que la reivindicacion 20 no se encuentra
definida en términos de las actividades biolégicas de los compuestos
reivindicados. Esta es una reivindicaciéon dependiente que busca la proteccion
del principio activo de una composicion farmacéutica.

El examinador afirma que las reivindicaciones 20 a 28 no estan soportadas en la
descripcion porgue mencionan composiciones que contienen metformina, alogliptina,
canagliflozina, TUG-424, ezetimibe, simvastatina, saroglitazar... entre otros, que no
estan ejemplificadas en la descripcion.

A este respecto se aclara que el Articulo 28 de la Decision 486, se establece lo
siguiente:

“La descripcidén debera divulgar la invencion de manera suficientemente clara y
completa para su comprension y para que una persona capacitada en la materia
técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripcién de la invencion indicara
el nombre de la invencion e incluira la siguiente informacion:
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a) el sector tecnoldgico al que se refiere o al cual se aplica la invencion;

b) la tecnologia anterior conocida por el solicitante que fuese Util para la
comprension y el examen de la invencion, y las referencias a los documentos y
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologia;

¢) una descripcion de la invencion en términos que permitan la comprensién del
problema técnico y de la solucién aportada por la invencién, exponiendo las
diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnologia anterior;

d) una resefia sobre los dibujos, cuando los hubiera;

€) una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o
llevar a la préctica la invencion, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos,
de ser éstos pertinentes; vy,

f) una indicacién de la manera en que la invencién satisface la condicion de ser
susceptible de aplicacién industrial, si ello no fuese evidente de la descripcién o
de la naturaleza de la invencion.

[subrayado fuera del texto]

En vista de lo anterior, se enfatiza que en descripcion de la presente solicitud presenta
el respectivo soporte para las reivindicaciones 20 a 28, desde la pagina 37, linea 34, a
la pagina 43. Por ejemplo, el soporte correspondiente se puede evidenciar en las
siguientes capturas de pantalla:

10 Biguanidas (por ejemplo, metformina, buformina, fenformina).

30
Inhibidores de dipeptidil peptidasa-IV (DPP-4), por ejemplo: alogliptina (por ejemplo,
Nesina®, Kazano®), linagliptina (por ejemplo, Ondero®, Trajenta®, Tradjenta®, Trayenta®),
saxagliptina (por ejemplo, Onglyza® Komboglyze XR"), sitagliptina (por ejemplo, Januvia®,
Xelevia®, Tesavel®, Janumet®, Velmetia® Juvisync®, Janumet XR¥), anagliptina,

35 teneligliptina (por ejemplo, Tenelia®), trelagliptina, vildagliptina (por ejemplo, Galvus®,
Galvumet®), gemigliptina, omarigliptina, evogliptina, dutogliptina, DA-1229, MK-3102, KM-
223, KRP-104, PBL-1427, hidrocloruro de pinoxacina, y Ari-2243.

40

Inhibidores del transportador 2 de glucosa dependiente del sodio (SGLT-2), por ejemplo:
canaglifiozina, dapagliflozina, remoglifiozina, remogliflozina etabonato, sergliflozina,
empaglifiozina, ipraglifiozina, tofogliflozina, luseogliflozina, ertugliflozina, EGT-0001442,
LIK-066, SBM-TFC-039, y KGA-3235 (DSP-3235).
5 Inhibidores duales de SGLT-2 y SGLT-1 (por ejemplo, LX-4211, LIKOG6).

Inhibidores de SGLT-1 (por ejemplo, LX-2761, KGA-3235) o inhibidores de SGLT-1 en
combinacién con farmacos contra la obesidad tales como inhibidores del transporte de
acidos biliares del ileon (IBAT) (por ejemplo, GSK-1614235 + GSK-2330672).

Agonistas de GPR40 (por ejemplo, TUG-424, P-1736, P-11187, JTT-851, GW9508, CNX-
30 011-67, AM-1638, AM-5262).

42

de PPAR, inhibidores de acetil-CoA-acetiltransferasa (ACAT) (por ejemplo, avasimibe),
inhibidores de la absorcion de colesterol (por ejemplo, ezetimibe, Ezetrol®, Zetia®,

Liptruzet®, Vytorin® S-556971), sustancias que se unen a &acidos biliares (por ejemplo,
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Uno o mas hipolipemiantes son también adecuados como comparferos de combinacion,
por ejemplo: inhibidores de 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima-A-reductasa (HMG-CoA-
30 reductasa) tales como simvastatina (por ejemplo, Zocor®, Inegy®, Simcor®), atorvastatina

(por ejemplo, Sortis®, Caduet®), rosuvastatina (por ejemplo, Crestor®), pravastatina (por

15 Agonistas o moduladores de receptores activados por el proliferador de peroxisoma
(PPAR-)(alfa, gamma o alfa/lgamma) (por ejemplo, saroglitazar (por ejemplo, Lipaglyn®),
GFT-505), o agonistas parciales de PPAR gamma (por ejemplo, Int-131).

Adicionalmente, el soporte de las reivindicaciones es considerado cuando informacion
al respecto es incluida dentro de la descripcion, y no implica la necesidad que toda la
informacion divulgada se encuentre ejemplificada.

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible determinar que el pliego reivindicatorio es
claro y conciso, cumpliendo asi con los requerimientos del Articulo 30 de la Decision
486.

2. Conclusién

Teniendo en cuenta los argumentos que se presentan, es posible establecer que las
reivindicaciones cumplen con los requerimientos de la Decisién 486, y por lo tanto se
solicita se ordene su publicacion.

Sefior Director,

M!rgar!ta Castellanos Abondano
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