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Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT
Patente de Invencion PT Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional X

Via PCT (Fase PCT | Capitulo | X | Capitulo I
Nacional)

No. Solicitud PCT/US2014/037360
Internacional

Fecha dg Presentacion 8 de mayo de 2014
Internacional

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de
la Decision 486 de la Comisidon de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Documento Radicacion Fecha

Descripcion:

Reivindicaciones: 15-289067-0000-0000 3 de diciembre de 2015
15-289067-0004-0000 23 de mayo de 2016
15289067 11 de septiembre de 2017

Prioridad: Pais: US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA Numero:

61/821,824 Fecha: 10 de mayo de 2013
2. Anadlisis de la Prioridad
Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque esta solicitud fue presentada dentro
del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Modificaciones presentadas (Art. 34 D 486 y Art. 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las
prescripciones contenidas en el reglamento del PCT y en el Art 34 de la Decision 486.

4. Objeto de la invencion
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De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada. Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 23 del
Radicado 15289067 presentadas el 11 de septiembre de 2017.

Titulo de la solicitud: “INHIBIDORES DE ACC Y USOS DE LOS MISMOS”

El problema técnico se refiere a la necesidad de compuestos utiles como inhibidores
de Acetil CoA Carboxilasa (ACC), composiciones y métodos para usarlos.

Para solucionar este problema la solicitud proporciona compuestos derivados de
purina.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con las Clasificaciones Internacionales
de Patentes (CIP): A61K 31/497; A61P 3/00.

5. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones no son concisas porque presentan una excesiva complejidad, lo
cual dificulta determinar la extension del objeto que se busca proteger. Las diversas
definiciones de los sustituyentes son muy generales y se refieren a un gran numero de
compuestos, no todos ellos sustentados en la descripcion ni en los ejemplos.

La reivindicacion 1 no esta sustentada en la descripcién, dado que no se encuentra
algun ejemplo particular de un compuesto que tenga la estructura basica de férmula
(I, ni que haya sido ensayado. Se sugiere retirar esta reivindicaciéon y sus
dependientes.

Las reivindicaciones 2 a 10 son redundantes, dado que mencionan las mismas
estructuras que ya habian sido mencionadas en la reivindicacion 1. Se sugiere, por lo
tanto, retirar tales reivindicaciones.

La reivindicacion 20 no tiene relacion con la reivindicacion independiente 1 (que
presenta compuestos de férmula (Il)), porque menciona compuestos de las férmulas
(1) y (Il1); ademas sin discriminar cuales pertenecen a una férmula ni cuales a otra. Por
lo cual no se puede definir claramente cual es el objeto de la solicitud.

Ademas, los compuestos de férmula (l1l) de la reivindicacién 20, no estan sustentados
en la descripcion, porque no hay ejemplos ni hay evidencia de que hayan sido
ensayados. Se sugiere retirar esta reivindicacion.

Las reivindicaciones 22 y 23 mencionan un método para inhibir ACC en una muestra
biolégica y en una planta, respectivamente, el cual no esta definido por etapas técnicas
caracteristicas. En este orden de ideas, se considera que en esta reivindicacion se
tratan de definir los compuestos de férmula (Il) por la mencién de una eventual
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actividad biologica que podrian presentar; tal actividad no es una caracteristica técnica
de un compuesto, por lo cual se sugiere retirar estas reivindicaciones.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacién de la
solicitud de prioridad, es decir el 10 de mayo de 2013.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos que anticipan el objeto de la solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
“MODULATORS OF CYSTIC FIBROSIS
D1 US2010168158 TRANSMEMBRANE CONDUCTANCE 1 de julio de 2010
REGULATOR”

“XANTHINE DERIVATIVES AS

D2 WO02007017262 SELECTIVE HM74A AGONISTS” 15 de febrero de 2007
A2B ADENOSINE RECEPTOR

D3 US2005101778A1 ANTAGONISTS 12 de mayo de 2005

D1'" ensefia moduladores de los transportadores de enlace a ATP incluyendo
reguladores de conductancia transmembrana de fibrosis cistica, composiciones que
los contienen y métodos (resumen).

D22 ensefia compuestos derivados de xanthina, procesos para prepararlos vy
formulaciones que los contienen (resumen). Los compuestos son activos en
tratamiento de enfermedades de metabolismo de lipidos tales como dislipidemia,
hipercolesterolemia (...) obesidad, entre otras (Pag 2, lineas 10 a 24).

D33 ensefia compuestos que activan el receptor HM74A y son Utiles en el tratamiento

de enfermedades del metabolismo de lipidos tales como dislipidemia,
hiperlipoproteinemia, hiperlipidemia (...) obesidad (Pag 2, lineas 10 a 21).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Novedad (Art 16, D 486)

La reivindicaciéon 1 consiste en: “Un compuesto de formula (Il) (...)” (Pag 1 del
Radicado 15289067 del 11 de septiembre de 2017).

Comparacion con el Estado de la Técnica:

'https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?[I=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20100701&C
C=US&NR=2010168158A1&KC=A1
2https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?II=0&ND=3&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070215&C
C=WO&NR=2007017262A1&KC=A1
3https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=US&NR=2005101778&KC=&locale=en_EP&FT=E

Superintendencia de Industria y Comercio
Cra 13 No.27- 00 pisos 1, 3,4, 5,6, 7 y 10 PBX: (571) 5870000

Call center: (571) 5920400 Linea gratuita nacional: 01800-910165
www.sic.gov.co - E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogota D.C. - Colombia.

(?r MINCOMERCIO
=¥ [INDUSTRIAY TURISMO




Superintendencia de Industria y Comercio
Cra 13 No.27- 00 pisos 1, 3,4, 5,6, 7 y 10 PBX: (571) 5870000

Call center: (571) 5920400 Linea gratuita nacional: 01800-910165
www.sic.gov.co - E-mail: contactenos@sic.gov.co - Bogota D.C. - Colombia.

< Industria y Comercio
r;/SUPERINTENDENCIA

Oficio N° 16593

Ref. Expediente N° 15289067

Caracteristicas esenciales D1
"R O[O .. ,R!R%gf, df.,:; "‘J{SDI'; 0 0
. L(* |
(S N/AI
) S |
h (Rl)kA | R*
o
e 2
R-@IOL
g
Férmula (11) (reiv 1)

TODOS PORUN
NUEVO PAIS

PAZ EQUIDAD EDUCACION

Los compuestos de formula (1) de la reivindicacion 1 no son nuevos, debido a que su
estructura habia sido revelada previamente en D1.

Ahora bien, considerando lo ensefiado en D2, se tiene que:

Comparacion con el Estado de la Técnica:
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Férmula (11) (reiv 1)

Los compuestos de formula (1) de la reivindicacion 1 no son nuevos, debido a que su

estructura habia sido revelada previamente en D2.

Dado que las reivindicaciones dependientes 2 a 19 y 21 no presentan alguna
caracteristica adicional que haga nuevo al objeto de la reivindicacion independiente,

se considera que tampoco son nuevas.

Nivel Inventivo (Art 18 D486)

La reivindicacion 20 consiste en: “Un compuesto de férmula (...)” (Pag 6 del Radicado
15289067 del 11 de septiembre de 2017).

Comparacion con el Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales
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D3
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El documento D3, considerado el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 20, ensefia compuestos que activan el receptor HM74A y
estan destinados al tratamiento de enfermedades del metabolismo de lipidos tales
como dislipidemia, hiperlipoproteinemia, hiperlipidemia (...) obesidad (Pag 2, lineas 10
a21).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1, y los compuestos
divulgados en el documento D3 consiste en que tienen el sustituyente carboxilato en
el atomo de nitrégeno del anillo purina.

No hay evidencia de que el incluir especificamente el sustituyente carboxilato en el
anillo purina proporcione compuestos con algun efecto técnico diferente al que ya
proporcionaban los compuestos del documento D3, dado que estos ya son activos en
el tratamiento de enfermedades del metabolismo de lipidos tales como dislipidemia,
hiperlipoproteinemia, hiperlipidemia (...) obesidad.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: como modificar los compuestos conocidos en el documento D3
para proporcionar otros compuestos alternativos.

El documento D2 enseia compuestos derivados de xanthina, procesos para
prepararlos y formulaciones que los contienen (resumen). Los compuestos son activos
en tratamiento de enfermedades de metabolismo de lipidos tales como dislipidemia,
hipercolesterolemia (...) obesidad, entre otras (Pag 2, lineas 10 a 24). Estos
compuestos que tienen el sustituyente carboxilato en el anillo purina.

Por lo tanto, la persona normalmente versada en la materia incluiria el sustituyente
carboxilato en el anillo purina, tal como ensefia el documento D2, en los compuestos
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que se conocen en el documento D3, logrando de esta manera un compuesto como el
qgue se reivindica.

8. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente Solicitud estan afectados asi:

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 US2010168158 1-19y 21 Novedad
D2 | WO02007017262 1-19y 21 _Novedad
20 Nivel Inventivo
D3 | US2005101778A1 20 Nivel Inventivo

El solicitante afirma que ha limitado el objeto de la solicitud a los compuestos de
formula Il.

Esta Oficina aclara que no es asi; considerando que, si bien la reivindicaciones 1 a 19
y 21 se refieren a compuestos de formula Il, la reivindicacién 20 menciona compuestos
de formula | y compuestos de formula ll.

El solicitante sostiene que “D1 de ninguna manera anticipa los compuestos
reivindicados con exactamente todas y cada una de las definiciones de los
sustituyentes particulares de la formula II”.

Esta Oficina aclara que, dado que muchos compuestos reivindicados de formula Il se
solapan con compuestos del estado de la técnica (D1 y D2), se infiere que estos
compuestos reivindicados no son nuevos.

El solicitante considera que “(...) en el contexto de las patentes es claro que para que
un documento afecte la novedad de una solicitud, éste debe revelar, de manera
explicita y especifica, todas y cada una de las caracteristicas de la invencion
interactuando de la misma manera que lo hacen en la solicitud.”

Esta Oficina aclara que asiste razon al solicitante. Ahora bien, considerando que el

objeto de la reivindicacion 1 es una estructura Markush, con el fin de realizar el examen

el caso se asimila al asunto de los rangos, es decir que, dado que "lo particular del

estado de la técnica anula la novedad de lo general que se reivindica"; en otras

palabras, lo particular del estado de la técnica en este caso es el grupo de compuestos
H

<)
O

v~ "N anula la novedad de la generalidad de compuestos ll-a, II-b, lI-c, lI-d, lI-e, II-f,
lI-g, 1l-h y II-i que se reivindican.

derivados de tieno-piridin y el grupo de compuestos derivados de purina

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacidén de la presente comunicacion. En caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.
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Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencidén a proteger, iii) 0 presente un nuevo
capitulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a
esta modificacion, no debera pagar la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el numero de
requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el término del estudio de
patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicacion de la
solicitud de patente de invencion. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si
como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y
éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones debera pagar la tasa por reivindicacion
adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante
para los sesenta (60) dias.

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.

Atentamente,

—

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: OLGA ROSA GONZALEZ FONSECA
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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