T

. -/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Oficio N° 2911 de 28 de febrero de 2020
Ref. Expediente N° NC2018/0004124

Sefor(a)
PLEXXIKON INC.

TiTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTOS HETEROCICLICOS”
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/052538

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 19 de septiembre de 2016.
PRIORIDAD(ES): US 62/221,508 21 de septiembre de 2015.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisién, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decision 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 26 de noviembre de 2019, bajo el numero
NC2019/0013170, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invencion

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, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486.

Por lo tanto, se estudiaran las reivindicaciones 1 a 8 del radicado N° NC2019/0013170
del 26 de noviembre de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
compuestos inhibidores de bromo dominios con caracteristicas farmacocinéticas
superiores a compuestos relacionados para el tratamiento de enfermedades o
afecciones donde la inhibicion de bromodominios proporciona un beneficio terapéutico.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto
con la siguiente formula:
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3. De la solicitud de patente
3.1. Titulo

El nombre de la invencidén de que se trata en el articulo 27 literal d) de la Decisién 486
debera reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser
concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no
podra referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0004124 el 24 de julio de 2018 tituld
la invencion como: “COMPUESTOS HETEROCICLICOS”. Este titulo no se relaciona con
el objeto de la solicitud contenido en la descripcion y las reivindicaciones, por lo cual se
sugiere el titulo siguiente: “ACIDO 4-[6-(3,5-DIMETIL-1,2-OXAZOL-4-IL)-1-(1,1-
DIPIRIDINIL-2-ETIL)PIRROLO[3,2-B]PIRIDIN-3-IL]BENZOICO COMO INHIBIDOR DE
BROMO DOMINIOS”.

4. Argumentos de las Oposiciones
Argumentaciones de Laboratorios Legrand S.A

“El capitulo reivindicatorio carece de debido soporte en la descripcidn. La reivindicaciéon
principal abarca varios compuestos, de los cuales solamente el compuesto denominado
P-001 cuenta con ejemplos y sustento de algun efecto biolégico. No hay datos que
permitan inferir que las demas estructuras —implicitamente incluidas en la reivindicacion
principal— tengan la capacidad de obtener los mismos resultados”.

“El capitulo reivindicatorio carece de concisién. La reivindicacién 12 se refiere a una
composicién sin definirla de forma precisa. La reivindicacién 13 se refiere a una
asociacion con otro agente terapéutico, no obstante, ni se define cual es dicho agente, ni
las proporciones de la asociacion y no cuenta con el debido soporte en la descripcion. La
reivindicacion 14 presenta un gran numero de compuestos para la composicion de la
reivindicacion 11, no obstante, carece de concisidn y soporte en la descripcion”.

“En el estado de la técnica, el documento WO2014/145051 A1 anticipaba el grupo de
compuestos aca reclamados, asi como su nucleo principal y la actividad biolégica de los
mismos, sugiriendo también las sustitucuiones reclamadas en la presente solicitud. Se
encuentra que no hay ventajas o efectos sorprendentes atribuidos a los compuestos de
la presente invencion que le otorguen o demuestren su nivel inventivo”.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 21 de septiembre de 2015, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad. Sin embargo,
consultadas las fuentes de informacién con las que se cuenta hasta la fecha, no se
encontraron documentos que anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra
reivindicado.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisiéon 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacién. 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 modifica: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) 0 presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio debera observar las instrucciones contenidas en el numeral
1.2.2.1.1., del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica y la Direccién de Nuevas
Creaciones seguira el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede
recurso alguno en actuacion administrativa.

i
Olaey QosaGm solesF
OLGA ROSA GONZALEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES (E)
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2018/0004124 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
(Eliminar toda la fila para solicitudes .
nacionales) PCT/US2016/052538 19 de septiembre de 2016
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacion
(DD/MM/ANO)
21/09/ 2015 X

Solicitante
PLEXXIKON INC.

Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:

Art. 14 } Art. 15 ) Art. 20 ) Art. 25.§Falta de unidad de )
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de busqueda 1-8

Bromodomain AND inhibitors

FalEbrEs e LIRS Bromodominio OR bromodominios AND inhibidor

CIP: |CO7D 471/04, A61K 31/506, A61P 35/00

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)

Informes de o -
busqueda / Nt sellEii Fec_ha (.i? Reivindicaciones Categoria del
patente / Publicacién - . A
Bases de N° de patente / /Presentacion /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
i 2
datos Autor LNP(") (DD/MM/AAAA) afectadas citado(?)
consultadas
SIPI 14011125 10/02/2014 - - A
ISA/ Patbase [W0O2014/145051| 18/09/2014 - - A
Espacente | US2014296243 | 02/10/2014 - - A
US2014275079 | 18/09/2014 - - A
(") cita completa literatura no patente
(LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.
O
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista.
Recuperado de http://XXXXXxxXx.

(%) Categorias de documentos citados

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentacién o la de
prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
solicitud, pero puede ser util para la mejor comprensioén del principio o
teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el razonamiento
o los hechos en los que se basa dicha invencion son incorrectos.

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha
de presentacion internacional o en fecha posterior.

“X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
referencia al documento aisladamente considerado.

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo,
dudas acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la
fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafiados de una

explicacion, por la cual se citan. . . L T
p P “Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
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“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
documentos siempre estara acompafiado por otra letra que indique la cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A.

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (25/02/2020)

Examinador: Jorge Antonio Rodriguez Guerra
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