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Sefores
THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP LLC

TITULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTOS BICICLICOS DE PIRAZOL Y TRIAZOLO
COMO INHIBIDORES DE LAS CINASAS JAK”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2018/044508

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 31 de julio de 2018.

PRIORIDAD: US 62/539,642 1 de agosto de 2017.

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 Direccién 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

Revisada la modificacién a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el bajo el
namero NC2020/0014660, y teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 34 de la
Decision 486 de 2000 de la Comisién de la Comunidad Andina, esta oficina acepta las
modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencion

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar nuevos compuestos
selectivos como inhibidores de la JAK3 por encima de otros miembros de la familia de
las cinasas JAK tales como: JAK1, JAK2 y TYK2 y al mismo tiempo que presenten una
exposicion sistémica minima.

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un compuesto
de la formula (1)

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio presentado el 11 de febrero de
2020.

4. Excepcion de Patentabilidad

Conforme a lo establecido en el literal d) del articulo 20 de la Decision 486 de 2000 de
la Comision de la Comunidad Andina:

“No seran patentables:

(...) d) los métodos terapéuticos o quirurgicos para el tratamiento humano o animal,
asi como los métodos de diagndstico aplicados a los seres humanos o a animales.”
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Debido a lo anterior, esta oficina establece que el objeto de las reivindicaciones 52-58 no
es patentable, toda vez que reclama métodos de tratamiento para una enfermedad
inflamatoria ya sea gastrointestinal y/o cutanea.

5. Reivindicaciones relativas a un uso

De conformidad con lo sefialado en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisién de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o
de procedimiento.

En consecuencia, las reivindicaciones 38-51 no se consideran patentables, teniendo en
cuenta que reclaman usos de los compuestos para la fabricacion de un medicamento que
sirve para el tratamiento de una enfermedad inflamatoria gastrointestinal.

6. De la solicitud de patente
6.1. Titulo

De conformidad con el literal d) del articulo 27 de la Decision 486 de 2000 de la Comision
de la Comunidad Andina, el nombre de la invencion de que se trata 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 titulo de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripcibn y las
reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente titulo: “DERIVADOS DE 4-HIDROXI-
FENIL-(TRIAZOL O PIRAZOL) PIRIMIDINA COMO INHIBIDORES DE LA CINASA JAK3
Y COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS COMPRENDEN?”,

6.2.Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. (...)"

Esta oficina informa que, las reivindicaciones 27, 29, 33 y 36 hacen referencia a la
descripcion o a los dibujos, segun la expresion “que se muestra en la Fig. X", Se sugiere
eliminar la referencia a los dibujos de la descripcion.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo.

6.2. Descripcion

De conformidad con lo establecido por el articulo 28 de la Decisién 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina y con ocasion a la solicitud en estudio se encuentra
qgue, los componentes de la invenciébn no pueden estar referenciados Unicamente
mediante sus marcas comerciales como ocurre con las marcas Eudragit-L® y Eudragit-
S® en la pagina 51 porque su composicién puede cambiar con el paso del tiempo, aunque
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conserve el mismo nombre. Se sugiere aclarar cuales son las caracteristicas del producto
en cuestion.

7. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 1 de agosto de 2017, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad. Sin embargo,
consultadas las fuentes de informacion 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 Decision 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacién 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.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el 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 de esta Superintendencia. De igual forma,
debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral 1.2.2.5.1. de la
norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto de modificacion
a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la resolucion de
tasas vigentes.

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 actuacién administrativa.
%%

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

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2020/0001469 1° X 2° 3° Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/US2018/044508 31 de julio de 2018
Fecha de determinacion estado de la técnica - L
(DD/MM/ARO) Prioridad Presentacion
1/08/2017 X
Solicitante
THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP LLC
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 44-47 |art. 15 . [T soss  |RiEGRl S -
invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de bisqueda 1-26,28,30-32,34, 35, 37 y 59.
Triazol* OR pirazol*AND piperidin* AND JKA AND cinasa

PELEIEIES Sl TS Patbase: estructura, 4- hidroxi-phenyl-(Triazolo 6 Pirazolo)

pyrimidin

CIP: CO07D 403/12, CO7D 487/04, A61P 29/00, A61K 31/416,
Clasificaciones utilizadas para la busqueda AGB1K 31/519, A61K 31/437

CPC:

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

Informes de o -
basqueda / e ;glr'&gu/d e P'l:J%Ti':‘,Z Cciig n Reivindicaciones Categoria del
Bases de o P > /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica documento
datos N° de patentlel /Presentacion afectadas citado(?)
g Autor LNP(Y) (DD/MM/AAAA)
SIPI 02109616 01/06/2004 - - A
11056711 20/01/2012 - - A
ISA WO02016178110| 10/11/2016 - - A
WO002/00661 03/01/2002 - - A
WO02007/012953| 01/02/2007 - - A
WO02015/083028| 11/06/2005 - - A
Patbase WQ011145035 24/11/2011 - - A
WO02014135244 | 12/09/2014 - - A
WO02013110309| 01/08/2013 - - 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://XXXXXXXX.

(%) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no “T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentacién o la de
considerado como particularmente relevante. prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
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solicitud, pero puede ser Uutil para la mejor comprension del principio o
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha teoria en que se basa la invencion, o para demostrar que el razonamiento
de presentacion internacional o en fecha posterior. o los hechos en los que se basa dicha invencion son incorrectos.

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo, “X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
dudas acerca de una reivindicacién de prioridad o para determinar la puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por
fecha de publicacién de otra cita, siempre van acompafiados de una referencia al documento aisladamente considerado.
explicacién, por la cual se citan.

“Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
“O" Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documentos siempre estard acompafiado por otra letra que indique la documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,
pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. cuya combinacion resulta evidente para un experto en la materia.

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: (26/02/2020)
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