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Oficio N° 7761 de 30 de junio de 2020
Ref. Expediente N° NC2019/0003349

Sefior(a)
MERCK SHARP & DOHME CORP.

TITULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTOS DE BENZO[B]TIOFENO COMO
AGONISTAS DE STING”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2017/054688

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 2 de octubre de 2017.
PRIORIDAD(ES): US 62/404,062 04 de octubre de 2016.

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 Decision, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decision 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 9 de octubre de 2019, bajo el ndmero
NC2019/0011230, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencion

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, sélo 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 10 del radicado N° NC2019/0011230
del 9 de octubre de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
compuestos agonistas de STING (estimulador de genes de interferén) para el
tratamiento del cancer.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto
de benzol[b]tiofeno como agonista de STING para el tratamiento del cancer.

3. Delasolicitud de patente

3.1. Reivindicaciones (Art. 30 Decision 486)

- La reivindicacion 8 no es clara porque se refiere a “El compuesto de acuerdo con la
reivindicacion 13 (...)", y el capitulo reivindicatorio consta de 10 reivindicaciones. Se
sugiere hacer la dependencia en forma adecuada.
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- Las reivindicaciones 1 y 4 presentan el término: "opcionalmente", el cual es
impreciso, no permite distinguir la invencion del estado de la técnica. Se sugiere
sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

- La reivindicacion 1 contiene la expresion: "al menos" precediendo una caracteristica
no es limitativo, porque hace opcional la caracteristica y no limita el alcance de la
reivindicacién. Se sugiere incluir las caracteristicas opcionales o preferentes en una
reivindicacion dependiente.

- La reivindicacién 10 no es concisa porque se refiere a una combinacién de un
compuesto de la formula (la’) y un agente activo seleccionado del grupo que consiste
en ‘“compuestos agonistas de STING, compuestos antivirales, antigenos,
adyuvantes, antagonistas de la ruta CTLA-4 y PD-1, y otros agentes
inmunomoduladores, lipidos, liposomas, péptidos, agentes anticancerigenos vy
guimioterapéuticos”, se sugiere restringir a una razonable generalizacion del tipo de
compuestos que se combinan con el compuesto de formula (la’), de tal manera que
la combinacién se encuentre debidamente sustentada en la descripcion.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 4 de octubre de 2016, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontré el siguiente
documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de
Publicacién
D1 US4952571 “Pyridazinone derivatives” 28 de agosto de
1990

El documento D1! divulga un compuesto de férmula (1) derivado de piridazinona y
composiciones farmacéuticas que lo contienen, el cual tiene actividad como
cardiotonico, inhibidor de agregacion plaquetaria, vasodilatador sistémico, vasodilatador
pulmonar y broncodilatador (Resumen, Col. 1, L. 4 a 30; Col. 2, L. 23 a 40, Col. 4, Ej. d).

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)
5.1. Novedad (Art 16 Decision 486)

La reivindicacion 1 consiste en: “Un compuesto de férmula (la’) (...)” (Radicado N°
NC2019/0011230 del 9 de octubre de 2019).

lnttps:///W0rIdwide.espacenet.com/publicationDetails/originaIDocument’?CC=US&NR:4952571A&KC:A&FT=D&ND=3&date=19900
828&DB=&locale=en_EP
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Tabla 1. Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica
Caracteristicas esenciales D1

Compuesto derivado de piridazinona de

férmula: (Col. 4, Ej. (d))

Un compuesto de formula (1a’):

R'I
HCO
RZ s CHs3
1
x\ HyOO s - 2x. COOH
23

R3 x x 0

R* R
R=H, F, alquilo Cy.¢, haloalquilo C,¢ H

R2= halégeno, alquilo C,., haloalquilo C,.4, Oalquilo C;.
3, Ohaloalquilo C;3, OH, alquenilo C,¢, alquinilo C,s, | H3(CO)
N(alquilo C;.3),, NH(alquilo C4.3), Salquilo C,.5)

R3= halégeno, alquilo C,, haloalquilo C,., Oalquilo C;.
3, Ohaloalquilo C;3, OH, alquenilo C,¢, alquinilo C,s, | H3(CO)
N(alquilo C;.3),, NH(alquilo C,.3), Salquilo C4.3)

R*= H, F, alquilo C..¢ y haloalquilo Cy.¢ H

R5= H, F, Cl, ORS®, alquilo Cy.¢, haloalquilo C1.4 H

X=C(0) C(0)

X2= CHRSCHRS, Ré= H, anuiIo Cia CH(CHg)CHZ'

X3= COOR®, C(O)SRS, C(S)OR?, SO,R?, y C(O)N(RY);

R6= H, alquilo C1.4 COOH

De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales del compuesto de la
reivindicacion 1 habian sido divulgadas previamente en el documento D1, por lo tanto,
la materia reivindicada no es nueva.

Las reivindicaciones dependientes 1 a 5 y 9 tampoco cumplen con el requisito de
novedad.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 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, 0 si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la
concesion, se denegara la patente.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencién a proteger, iii) 0 presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio deberd observar las instrucciones contenidas en el numeral
1.2.2.1.1., del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica y la Direccion 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.
?épa%

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2019/0003349 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/US2017/054688 2 de octubre de 2017
Fecha de determinacion estado de la técnica - -
(DD/MM/ARO) Prioridad Presentacion
4/10/2016 X
Solicitante
MERCK SHARP & DOHME CORP.
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 - |art1s - Jart20 - At 25 (Falta de unidad de -
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de busqueda lalo

BENZOTIOFENO BENZOTIAZOL BENZOTHIAZOL

Pralklis catie alzade BENZOTHIOPHENES THIENOPYRIDINES STING AGONISTS

CO07D 333/60, CO7D 409/12, CO7D 498/04, A61K 31/381,

CIP: | AB1K 31/385, ABLK 31/424, AB1P 35/00

Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:

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

Informes de | N° de solicitud de Fecha de S .
. N Reivindicaciones Categoria del
B busqueda / o patente / Publlcacprj /Secuencias Citas relevantes del estado de la técnica documento
ases de datos| N°de patente/ | /Presentacion afectadas citado(?)
consultadas Autor LNP(%) (DD/MM/AAAA)
SIPI - -
US4299769 10/11/1981 - - A
WO02012068702| 31/05/2012 - - A
ISA :
US4952571 | 28/08/1990 1-5,9 Res“megéioiol’c"c;l“ " E?’dCO" 2, L. X
WO02015077354| 28/05/2015 - - A
US6346521 12/02/2002 - - A
US5910492 08/06/1999 - - A
US2008176926 | 24/07/2008 - - A
Patbase
US2013217699 | 12/03/2015 - - A
EP0350990 17/01/1990 - - A
US20110262485| 27/10/2011 - - A
Googlepatent| US5208253 4/05/1993 - - A
Espacenet |W02015077354| 28/05/2015 - - A
US20190300513| 03/10/2019 - - P
STN
W02019195124| 10/10/2019 - - P
(M) cita completa literatura no patente
(LNP)
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
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articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.

O

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista.
Recuperado de http://XXXXXXXX.

(9 Categorias de documentos citados

“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.

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo,
dudas acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la
fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafiados de una
explicacion, por la cual se citan.

“T" Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
solicitud, pero puede ser (til para la mejor comprension del principio o
teoria en que se basa la invencién, o para demostrar que el
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencién son
incorrectos.

“X” Documento particularmente relevante; la invencién reivindicada no
puede considerarse nueva o que impliqgue una actividad inventiva por

“ ey : . . referencia al documento aisladamente considerado.
O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de

documentos siempre estara acompafiado por otra letra que indique

la pertinencia del documento, por ejemplo, 0.X, O,Y 0 bien O,A. Y” Documento particularmente relevante; la invencién reivindicada no

puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion IR h :
P p cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda:

Examinador: LINA PATRICIA FORERO TOBARIA
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