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Ref. Expediente N° NC2018/0001296

Senor

MERCK SHARP & DOHME CORP.

Asunto: PATENTE DE INVENCION 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
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. Descripcion (Art. 28 D486)

La descripcion no es suficiente porque no esta redactada con suficiente detalle, como
para que pueda ser realizada por una persona normalmente versada, ya que las
reivindicaciones 1-6 contienen materia que no cuenta con la debida demostracién, que
permita soportar su desarrollo técnico, como por ejemplo la que se refiere a los
sustituyentes de R1 y R2 como "-alquilo C1-4 sustituido con -OH, -SH, -SCH3, -NH2
0 —NH-C(=NH)-NH2, (d) -CH2-fenilo, (e) -CH2-fenol, (f) -(CH2)1-2-COOH, (g) -(CH2)1-
2-CONH2, (h) -CH2-1H-indol, (i) -CH2-imidazol, (j) arilo (por ejemplo, pero sin
limitacion, fenilo o naftilo) o (k)heteroarilo". Esto mismo aplica para la materia de la
reivindicacion 1, donde R3 es -alquilo sustituido, o lo mencionado en sus literales b-g.
Se podrian citar otros ejemplos en dichas reivindicaciones para los que la descripcion
no es suficiente, por lo que se sugiere restringir la solicitud a una razonable
generalizacion del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir,
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que se encuentran debidamente sustentados, como los indicados en la siguiente tabla:

Sustituyente Soportado en la descripcion

R'y R? H, -alquilo C,.,
R3 -alquilo C;_4ono substituido
RA un resto de éster de glicina
R4 -alquilo Cy4,

Réy R® -alquilo Cy.4,

R7 y Rs H, -a|qui|0 C1_4
R? H, -alquilo C,.4, -cicloalquilo C5. no sustituido

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. Para el analisis de cada
una de las demas reivindicaciones es necesario el pago de la respectiva tasa.

3. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicacion 1 no es concisa porque define el objeto de la solicitud usando

géneros funcionales, como "un resto de éster de L-aminoacido de , un resto de éster

de D-aminoacido", "un resto de éster de aminoacido disustituido geminalmente, un

resto de éster de beta-aminoacido". Se sugiere restringir la solicitud a una razonable
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generalizacion del tipo de compuestos que han sido sintetizados o probados, es decir,
qgue se encuentran debidamente sustentados.

Las reivindicaciones 1-10 no se encuentran sustentadas en la descripcion porque se
refieren a la funcién quimica de "Sal", sin identificacion mediante sus caracteristicas
técnicas esenciales o su nombre quimico comun. Se recuerda que las caracteristicas
técnicas de las sales estan supeditadas al tipo de sal y a las caracteristicas cristalinas
de las mismas, por lo que es necesario tener sustento experimental en caso de ser
objeto de solicitud de patente.

Se observa que el capitulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de
patentabilidad de acuerdo a los Art. 14 y 20d tal como usos y métodos de tratamiento.
No obstante, el presente examen se hizo unicamente a las 10 primeras
reivindicaciones que fueron las pagadas.

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 notificacién 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.

Pagina 3 de 4

Senor ciudadano, para hacer seguimiento a su solicitud, la entidad le ofrece los siguientes canales:

wwwsicgov.co ~ Teléfono en Bogotd: 5920400 - Linea gratuita a nivel nacional: 018000910165 Nuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribuimos

. . . i con el medio ambiente
Direccion: Cra. 13 # 27 - 00 pisos 1.3, 4,5, 6.7 ¥ 10, Bogota D.C.- Colombla - Teléfono: (571) 5870000 - e-mail: contactenos@sic.gov.co s




(® GOBIERNO DE COLOMBIA

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

Oficio N° 2209
Ref. Expediente N° NC2018/0001296

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo |, 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

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