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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
B, S. D.

Re: Expediente No. 00.039.577
Solicitud de patente 2 nombre de NOVARTIS AG

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada cotrio aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la carfera 11 A No. 94-76, Of. 305, obrando como apoderada de
la sociedad Novartis AG domiciliada en Basilea, Suiza, solicitante de la patente
de la refercncia, cn respuesta al oficio No. 1026 notificado por fijacion en lista ¢l
2 de Febrero de 2006, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 084, me
permito manifestar:

1.  Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisién
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente ¢n cualquier momento del
trimite, presento junto con este memosial el juego de reivindicaciones, el cual
reemplaza el presentado con mi memoral del 11 de enero de 2006 y en el cual se
han realizado las siguicntes modificaciones:

11 Se reemplazo la expreslon m,Lng dentro de la rcwmd1cac10n 1, porla
expresion: “n s 2508 g 28 CASO08

1.2 De igual manera se modificé la reivindicacién 9, se recmplazé la expresion
p es 1cn el punto A y B especlficamente en los literales (1) hasta (viii) y (x);
por la frasc: “n en ambos casos cs 1. Ad.ic.ionnlm'enue en el literal ix de
éste mismo punto A, se reemplazé la expresion “n es 2’ por la expresién

“n.cn ambos casos es 2’

El sefior examinador podri notar que ahora, con csta inclusién en el
capitulo reivindicatorio, se entiende mucho mejor que las dos variables.n
dentro de la férmula (1) en la reivindicacién 1, toman en ambos casos bien
sea el valor de uno (1) o el valor de dos (2) y que no puede tomar de
mancra simultinea los valores de 1 y 2. Adicionalmente, esta modificacién
no amplia de ninguna manera el alcance de la prescnte invencién,
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Para este efecto, me permito acompasiar el recibo No. 06-39,275 de 24 de mayo qul
2006, con lo cual queda cubierta la tasa correspondiente a la modificacion de una
solicitud de patente en cuanto r sus reivindicaciones y descripcion.

2. Novedad

Sobre este particular, respetuosamente me permito citar el “Mannal para el
Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion de las Oficinas de Propiedad Industrial de loa
Paises de la Comunidad Andina” de la pagina Web de dicha Comunidad, en especial
la pgina 65, numeral 9.4 (Andlisis de la novedad), donde se cstablece que: “Pars
determinar la novedad de la invencign, s debe mmbar 55 existen am@amrm dsl esiado de
h’e‘mm : DO .. :_1,.,_.11 g
escencigles de Ia invencion. E I excamen de nmdad 5e gfmm comparando elemento par
elemento de la invencion tal como estd defimido por las resvindicaciones con los del estado de la
téenica’. (el subrayado es mio).

En conexi6n con lo anterior, |mds adelante cn el Manual se establece que: “Se
deberd comparar las reivindicacionds independientes de la solialud con el contenido de cada
antecedente del estado de la téchjea, un fin nar sr

antecedente por sl solo disiribe las caracteristicas téemicas contewidas en dichas

resvindicaciones’(el subrayado es mio).

Adicionalmente, cl articulo 16 de la Decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina indica que|la invencidn sc considera como nucva cuando no
estd comprendida en el estado d¢ la técnics, lo que quiere obviamente significar, a
contrario sensu, es que la ihvencion gp se considera como nueva si estd
comprendida en el estado dc la tgcnica. Esto es de légica hermenéutica y gramdtica
elemental, Si de acuerdo con d} espiritu de la norma legal indicada, la invencién
no se considera como nueva i estd “comprendida” en el estado de la técnica,
. dicha norma se estd refiriendo, |naturalmente, a_l fotalidad del invento y a0 a alguno
0 a alpunor de sus componenizs. Paga que la invencién pierda su calidad de novedosa,
es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en “o/ comjunto de
comocimientos existenles que son aplieables al proceso indwstrial” como define el estado de
la técnica el Tdbunal de Justicig del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89,
scntencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia del Acuerdo dc Cartagena, Tomo II, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994,

pégina 60).

Lo anterior es conocido com¢ el concepto de NOVEDAD ABSOLUTA, de
conformidad con el cual para dgsvirtuar el requisito de novedad de una invencién
seri necesario que lo reivindicgdo por la invencién bajo estudio corresponda de
forma total en un documento ofanterioridad sefialado, conclusién a la que se llega
después de un anilisis exhaustivo mediante una comparacién entre los capftulos
reivindicatodos en discusion.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacién ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego,
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que la invencién deba ser rechzada por carecer del requisito de novedad. No sin
razon ha dicho el mencionado|Tribunal: “bay que advertsr que toda creacidn es, en dierta
Jorma, producto del estado de la téchica existentz, en ¢l sentido de que el inventor ha de tener en
cwenta un conjunlo de conocimienfos fcmicos que le permitan crear nwevos procedimientos
aplicables a I industria” (Tbidem | paginas 53 y 54) (el subrayado es nuestro).

Hasta aqui se puede concluir que la novedad como minimo debe contemplar los
siguientes aspectos:

-Que la invencion en estudio esté contenida de forma TOTAL y
ABSOLUTA cn el documento que se menciona como antetioridad o de
forma independiente en l¢s documentos que se mencionan, si son varios.

-Que la invencion en estudio puede partir de conocimientos conocidos,
caso en el cual habri que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo
inédito y novedoso, teniendo que analizarse el yalor agregado que aporta la
invencién con sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece
la invencién en estudio.

Aplicando lo anterior al casé concreto, pam que las razones que aduce el
examinador para desvirtuar :r novedad fuesen ciertas sera forzoso que se
demostrara que la invencién d¢ mi mandante esti comprendida en el estado de la
técnica de forma TOTAL, lo aual no sucede como a continuacién se demuestra.

El examinador indica que: “Nigsamente esta dependencia se permite seRalar respacto a esta

punto que ¢l capitnlo reivindicatorio pspecifica que 11 es 1 d 2 y en ningsin aparte determina que
5u combinacion forma exclusi antllo de 5 6 7 miembros, por ¢l contrario, tal como se
presenta considera posible la formaciin de anillos de seis mriembros cuando n es 1 para un grupo
metileno....”

En este sentido, me permito decir que con la modificacién realizada al capitulo
reivindicatorio con respecto al valor de n deja totalmente claro que la presente
invencién no cubre compuestop como aquellos presentados por la Referencia D1
(WO 93/ 18007) los cuales podeen un anillo de ciclohexano fusionada al anillo
bencénico, asi como tambign se expuso en mi memordal anterior. En
consecuencia, teitero respetuogamente que el contenido de la presente solicitud
contemplado bajo el capitulo reivindicatorio es enteramente novedoso sobre las
ensefianzas del documento D1.

De otra parte, respecto a los dos compuestos presentes en la reivindicacién 9,
sefialados por el examinador:

2)8-Hidroxi-5-[(R)-1-hidgoxi-2-(2-metil-2,3,5,6,7,8-hexahidro-1H-
ciclopenta[b]-naftalen-2-flamino-etil]-{H-quinolin-2-ona y el compuesto: y
b) 5-[(5)-2-(2,3,5,6,7,8-hexahidro-1H-ciclopenta[b]-naftalen-2-ilamino)-1-
hidroxi-etil]-8-hidroxi-1H-quinolin-2-ona,

preseato la estructura quimica para cada uno de estos compuestos:
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Compuesto 2) Compuesto b)

Ahora al mirar la férmula estructural de estos dos compuestos, el examinador
podri nomar que ambos incluyen anillos de ciclohexano, sin embargo estos
compuestos permanecen razonable y exactamente dentro de Iz “regla establecida
del solicitante”, toda vez que c. grupo amino se encuentra sustituido por un anillo

de ciclopentano o cicloheptano, el cual esti fusionado al anillo bencénico.

En este sentido, como se imdico cn las respuestas dadas en los anteriores
memorales, los documentos D2 (EP 882704), D3 (WO 99/09001) y D4 (EP
894787) cada uno de ellos ravela compuestos que poseen un grupo amino

sustituido por un apillo de ciclohexano, el cual s¢ encuentra fusionado al

anillo bencénico, lo cual se podda considerar como la “regla eswablecida por la
técnica anterior”.,

Sobre este particular, respetuosamente manifiesto que ninguno de estos
documentos de la técnica anterior revela o sugiere compuestos que posean un
grupo amino gustituido por i i i
cicloheptano, y que en cualquiera de dos casos, el anillo se encuentte fusionado
al anillo bencénico. En consccuencia, estos compuestos tampoco son idénticos a
los revelados por el documento D1.

Es asi que no existe compucsto alguno dentro de la referencia D1, que presente
un sistema anular que comprende tres anillos, y aiin mis que ¢ anillo dc cinco
carbonos se encuentre enlazado al grupo amino. Por lo tanto, los compuestos
que seilala el examinador ambtién son novedosos sobre aquellos ensefiados en ¢l
documento D1.

En consecuencia, respetuosam mente solicito al examinador aceptar las aclaracioncs
presentadas en el capitulo reivindicatorio y las explicaciones anteriores y por lo
tanto reconocer la novedad de esta solicitud sobre el documento D1.

3. Nivel inventivo

El examinador sefiala que: “Ula sz, efectuado este excamen comparaiivo, resulta evidente
para una persona versada en la maveria téewica lo derivacion del estade del arte de la materia
reivindscada. Ahora, si bien es cierto que no existe una similitud del cien por dento entre las
esiruciuras comparadas, el hecho de presentar la misma actividad terapéutica ya es un indicio de
la existencia de un grupo jbmamjbim que conserva ol efecto farmacoldgico y lo hace extensive a




una amplia gama de compuestos, dentro de los que se encuentran aquellos presemtados por /a
solicitud en estudio.”’

Sobre este particular, manifidsto respetuosamente quc el examinador en esre
pirrafo acepta que los compuestos de la presente invencion son diferentes a lus
presentados cn las referencias citadas, si bien estos documentos son los s
cercanos a los revelados en la presente solicitud, también es cierto —como ese
despacho lo afirma- existen diferencias, con lo cual se reitera lo expuesto
anteriormente en ¢l punto 3 de este escrito, es decir que si existe notablemente ol
requisito de¢ novedad para la presente invencién sobre los documentos citdos
por el examinador.

Adicionalmente, cuando esc despacho afirma que al presentar la misma actividad
terapéutica ya es un indicio Le la existencia de un grupu farmacoférco ue
conserva cl efecro furmacolégico y o cual se hace extensive a una amplia gama
de compuestos dentro de los cuales se encuentran los de la presente solicitud;
me permito decit que tal afirmacién es una posicion muy personal del
examinador, toda vez que ¢s bien sabido que cambios e¢n la estructura de los
compuestos bien puceden no canducir a propiedades farmacoldgicas.

Aun mis, la introduccién de los anillos de cinco o seis miembros dentro dc la
férmula T de esta invenddn as un cambio notable ¢n la estructura lo cual no
habria sido posible scr previsto por una persona versada en la matertia, toda vz
que como se expuso anteriormente, la técnica anterior \inicamente mostraba que
el grupo amino erm sustruido por anillos de seis miembros.

Como sc expuso en mis memokiales pasados, el problema téenico enfrentado por
el inventor fue el de preparar agonistas del adrenorreceptor B, novedosos v de
accién prolongada que son adacuados para tratar enfermedades respiratorias. El
inventor resolvié dicho problema mediante la preparacién de los compuestos
reivindicados en esta solicitud, los cuales poseen un ripido establecimiento de
acci6n y una accién estimulante prolongada sobre el adrenorreceptor B, y por lo
tanto son de cspecial interés para su participacion en el tratamiento de
enfermedades respiratorias.

En este sentido, atentamente me permito manifestar que la referencia D2 (1P
882704) revela derivados de feniletanolaminotetealincarboxamida 3.4-
disustituidos y su uso como estimuladores selectivos del receptor adrenéegico §2
a fin de tratar una variedad de condiciones que incluyen enfermedades asociadas
con la bronquiotenosis y la obstruccién de las vias respiratodas.

‘Todas las estructuras quimicas prescntadas en tal referencia D2, poseen un gnillo
de ciclohexano fusionado con el anillo bencénico, ¢l cual se encuenirs
sustituido por el grupo —O-A-(IOB. Por el contrario, todos los compuestos de la
presente solicitud tienen un anillo de ciclopentano o un anillo de cicloheptane
en la correspondiente posicion debido a2 que n, ahora con mis claridad, expresa
que para los dos grupos metileno, recibe el mismo valor de | @ 2 para conformar
el anillo de cicloalquilo fusiontado con anillo bencénico, razén por la cual la
persona versada en la materia ho encontraria obvio antes de la presentacién de




esta solicitud, modificar dicho anillo de cicloalquilo a partir de la referencia D2,
esto s6lo sc lograria, como bien lo hace ¢l examinador a partir de las enscefianzas
de la presente solicitud y aplicando las mismas sobre 1a técnica anterior.

La presente solicitud hace un aporte importante al campo de técnico de los

agonistas del receptor adrenérgico B2, toda vez que la presente invencion sugicre
la modificacién del cicloalquilo fusionado con el anillo bencénico a fin de
proporcionar compuestos cuya estructura presentard un ciclopentano o un
cicloheptano mejorando el esmablecimiento de accion haciéndolo mas ripido vy

mostrando una accidn estimulante sobre el B-adrenorreceptor.

Aln mis, ¢n anillo bencénico de la formulz [ de la presente solicitud no puede
estar sustituido por un grupo O-A-COB tal como sc define en la referencia D2,
Adicionalmente, el grupo fenilico disustituido de los compuestos de la referencia
D2 no se contempla dentro de la definicién del sustituyente Ar en la presente
solicitud, razén mds por la cual una persona versada en la materia, a partir de las
ensefianzas de este documento, no encontraria motivacién alguna para dejar de
lado tal grupo fenilico disusttido y llegar a los compuestos de la presente
invencién.

Por lo tanto, en ¢l documento D2 no existe nada que condujera a la persona
medianamente versada en la materia antes de la fecha de priotidad de la presente
solicitud a preparar los compuecstos reclamados o a predecit que tales
compuestos pudieran tener un ripido establecimiento de accién y una accién

estimulante prolongada sobre ¢l adrenorreceptor B.

Nuevamente me permito decir que por su partc en la referencia D3 y D4,
ensefian un ani { ano fuei on el ani ncénico. lin
consecuencia, se esperaria que una persona versada en la materia enfrentada con
cl problema de suministrar agonistas activos del adrenorreceptor P2 que tuviera
conocimiento dec las ensefianzas de la referencia D2 y las combinara con lo
divulgado en los documentos D3 y D4 pero sin una capacidad inventiva llegarix a
compuestos adicionales que tuvieran un anillp de ciclohexano fusionado con
anillo bencénico en lugar de cualquiera de los compuestos reivindicados en la
presente invencion,

Respetuosamente reitero que no existe nada en las enseianzas de los documentos
D3 y D4 que pudicran llevar a una persona versada en la materia a preparar los
compuestos actualmente reivindicados antes de la fecha de proridad de la
presente solicitud, o a predecic que dichos compucsios tendran un rdpido
cstablecimiento de accién y una accién estimulante prolongada sobre c
adrenorreceptor B.

Nuevamente dirijo la atencién de ese despacho a los resultados expedmentales
obtenidos por la presente invencién, como se cxpuso en mis memoralcs
anteriores, dichos resultados demuestran que la duracidn de accién para los
compuestos de la presente solicitud, se encuentra ¢n el orden de una (1) hasia
mis de (12) doce horas, tenicndo los compuestos de los ejemplos unos valores de
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ki (B,) del orden de 0.1 a 1,000 nanomolar y selectividades de enlace para el
adrenorreceptor B, en relacién con el adrenorreceptor B, de 1.5 a 500.

Ademis, compuestos como los de los ejemplos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 27, mostraron
potencia de enlace de B, y B,, medidas por determinacién de cAMP en células
que expresan adrenorreceptores B, y B, representados por los valores de la EC,,

(B./B,) en nanomolar de 0.92/9.52, 0.23/1.25, 6.07/14.5, 0.79/6.10, 0.3/3.60,
0.57/8.46 y 0.012/0.5 respectivamente.

Teniendo en cuenta que el problema técnico a ser resuelto por la presente
solicitud puede considerarse como el suministro de compuestos adicionales, que

son agonistas del adrenorreceptor B2 y que por lo tanto pueden ser interesantes
en el tratamiento de enfermedades respiratorias. La solucién propuesta a este
problema técnico, especialmente los compuestos de la presente solicitud, no
podtian haber sido sugeridos por la técnica anterior, es decir que ninguno de los
documentos D1 a D4 harfa posible que la persona versada cn la materia llegara
de manera evidente a los compuestos de la presente solicitud que presentan un
anillo de cicloalquilo bien sea de 5 o de 7 fitomos de catbono. De hecho,
estos documentos no sugieren de ninguna manera la modificacién del anillo de
ciclohexano alli revelado para obtener estructuras como la de los compuestos de
la presente solicitud.

En consecuencia, reitero respetuosamente que la materia objeto del presente
capitulo reivindicatorio cumple con los criterios de nivel inventivo, es decir, los
compuestos responden solucionando un problema técnico como el mencionado
antes, se apartan de lo cnsefiado cominmente cn el estado del arte y los
resultados obtenidos con ellos en los estudios con adrenorreceptores B2 no
hubieran podido ser predichos por una persona versada en la matctia a partir de
las estructuras cominmente ensciindas en el estado del arte en especial en los
documentos D1 a D4. .

Aun mis, no existe ninglin indicio o sugerencia dentro de lo divulgado en las
referencias citadas D1 a D4 que condujetan a la persona versada en la materia a
apartarse de dicha “regla técnica” es decir que los compuestos pogean un grupo
amino sustituido pot un anillo de ciclohexano, el cual se encuentra fusionado
al anillo bencénico y a saber que los compucstos actualmente reivindicados
tendrian un comienzo ripido de accién y una accién estimulante prologada sobre

el adreno-receptor B2.

Este hecho seri valioso para los pacientes en cuanto a que el inicio ripido de
accién significa que cl paciente sentird mds ripidamente los beneficios y si los
pacientes sienten dificultad para respirar, sentirin un alivio mis ripidamente. 1.a
naturaleza de accién prolongada de los compuestos también es importante en
cuanto que permite que al paciente se le administre su medicamento una vez al
dia, en tanto que las medicinas existentes para el B,-adreno-receptor, requiere que
los pacientes tomen la medicacién a intervalos regulares dos, tres o incluso cuatro
veces al dia. No cabe duda que esto también constituye un valor agregado dc los
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compuestos de la presente invencidn, sobre aquellos revelados en la técnica
anterior.

Finalmente, en cuanto a la afirmacidn realizada por ese despacho en cuanto a que
los ejemplos 29 y 30, se salen de la regla técnica establecida por el solicitante,
respetuosamente didjo su atencién a las estructuras de estos dos ejemplos
presentadas mas arriba en este escrito y como se expuso anteriormente que si
bien las férmulas estructurales de estos dos compuestos incluyen anillos de
ciclohexang, también es cierto que dichos compuestos si permanecen dentro de
lo establecido por el solicitante, toda vez que el grupo amino se encuentra
sustituido por un anillo de ciclopentano o cicloheptano, el cual se encuentra
fusionado al anillo bencénico, como asf se ensefia en esta invencién para los
Nuevos Compuestos que presentan un comienzo rapido de accién y una accién

estimulante prologada sobre el adreno-receptor B2.

En conclusién, gracias a las modificaciones presentadas en el capitulo
reivindicatorio respecto al subindice n, la presente invencién resulta ser novedosa
sobre las ensefianzas del documento D1 y posee nivel inventivo sobre las
ensefianzas bien sea una a una o en combinacién de los documentos D1 a D4.
Pot lo tanto, respetuosamente solicito el beneficio de patente para la prescnte
solicitud.

Sefior Superintendente,

C.C.39.779.452 de Usaquén
T.P. 68228
Cod. 5376

%

200



'SUPERINTENDENCIA DE IMDUSTRIA Y COMERCIO

NIT @

RECIBO CFICIAL DE CAJA : Ob - 39.205
FECHA t HAYD 24 DE 2004

800174089-2

ELPERINTENOENG, NOUETRI
Rad: 00-03957 f!_mmg_&’a?um

Fec: 2005

0514 14:
el 2 i3 25 Dap. 2020 NUECREACIONE:

Q
At 444 RESRUBSTAREDLR:

Folbs: 18
Mgt CONSIBNACION $ins
'ITME TIPD PAGO BANCD CUENTA ‘ No. PAED FECHA PGD Vr. PAGD
ESCOBAR URIBE ASOCIADDS CONSIONACION  BANCO POPULAR  030-00110-% AB4BTIBO  23/05/2006 64492,000.00
ueer C O NCEPT O sty
CANT. RENTISTICD CONCEPTD TOTAL CONCEPTD
1 50005-01-03 CANBIO DE MODALIDAD Y MOBIFICA 12 BARCAS ¥ LEMAS COMERCIALES 95,000.00
TOTAL : 95,000.00

G0M:  KOVENTA Y CINCO MIL PESOS

RESPONSABLE :

RECIBO DE CAJA APLICADO AL EXPEDI




89

REIVINDICACI NES aoz

1. Un compuesto de la formula | . 4%&

CHz)
HN"—' |
(CH,);; Rr?

t

Ar-
H 1

en forma libre o de sal o de solvato, donde

Ar es un grupo de la formuia |l

(Rigdq

R' es hidrégeno, hidroxilo o alcoxilo de 1 a 10 dtomos de carbono;

R? y R® son cada uno independientemente hidrégeno o alquilo de 1 a 10
atomos de carbono;

R* R® R®y R’ son cada uno independientemente hidrégeno, halégeno, ciano,
hidroxilo, alcoxilo de 1 a 10 atomos de carbono, fenilo, alquilo de 1 a 10 4tomos
de carbono, alquilo de 1 a 10 atomos de carbono sustituido por uno o mas
dtomos de halégeno o uno o mas grupos hidroxilos o alcoxilo de 1 a 10 atomos
de carbono, alquilo de 1 a 10 d&tomos de carbono interrumpido por unc o méas
heterodtomos, alquenilo de 2 a 10 atomos de carbono, tri-alquilsililo de 1 a 10

atomos de carbono, carboxilo, alcoxicarbonilo de 1 a 10 &tomos de carbono, 6 -
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-

-CONR''R"?, en donde R'' y R' son cada uno independientemente hidrogeno
o alquilo de 1 a 10 atomos de carbono, ;5@
0R*yR% R®y R® 6 R®y R, junto con los &tomos de carbono con los que estan

unidos, denotan un anillo carbociclico de 5 6 6 miembros o un anillo O-
heterociclico de 5 6 6 miembros que contiene unt; o dos atomos dé oxigeno;

" R® es -NHR' donde R™ es hidrégeno, alquilo de 1 a 10 atomos de carbono,

alquilo de 1 a 10 4&tomos de carbono interrumpido por uno o mas heteroatomos,

6 -COR" donde R es hidrogeno, 6 R' es -SO;R"” donde R’ es alquilo de 1

a 10 atomos de carbono o aiquilo de 1 a 10 atomos de carbono interrumpido

por uno o mas heteroatomos, y R® es hidrégeno,

6 R® es -NHR'® donde —-NHR'® y R®, juntos con los &tomos de carbono con que

estdn unidos, denotan un N-heterociclico de 8 miembros;

R es —OR'? donde R'® es hidrégeno;

X es alquilo de 1 a 10 4tomos de carbono;

n es en ambos casos es 1, 0 en ambos casos es 2
qyrsoncadauno0é61,lasumadeq+res162;y

el dtomo de carbono marcado con un asterisco* tiene ia configuraci6n R 6 S, o
una mezcla de los mismos, cuando R' es hidroxilo o alcoxilo de 1 a 10 &tomos

»

de carbono.

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicacién 1, en el que
R®? es —-NHR" y R? juntos denotan un grupo de la férmula -NH-CO-R%- donde
R? es un grupo alquileno, alquenileno o alquilenoxilo,

qes1yres061.
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3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicacién 1, en el que M
R' es hidrégeno o hidroxilo;

R? es hidrogeno;

R® es hidrégeno 6 alquilo de 1 a 10 Atomos de carbono; y

R* R% R®y R’ son cada uno independientemente hidrégeno, alcoxilo de 1 a 10
Atomos de carbono, alquilo de 1 a 10 Atomos de carbono o alquilo de 1 a 10
atomos de carbono sustituido por alcoxilo de 1 a 10 atomos de carbono,

6 R*y R5 R® y R® 6 R® y R7 junto con los 4tomos de carbono a los que estan
unidos denotan un anillo carbociclico de 6 miembros o un anillo O-heterociclico

de 8 miembros que contiene uno o dos atomos de oxigeno.

4, Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones

anteriores, en el que Ar es un grupo de la formula lll 6 llla

en el que R®, R¥ y R son cada uno independientemente hidrégeno o alquilo

de 1 a 4 Atomos de carbono.

5. Un compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1 ¢ 3, en que Ar es un

grupo de |la formula XV
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H 4 %’@

HO XV

en donde R es hidrogeno, alquilo de 1 a 4 4tomos de carbono, -COR' en
donde R es hidrégeno, 6 -SOzR'” donde R'? es alquilo de 1 a 4 &tomos de

carbono.

6. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, en que R* y R? son idénticos y son cada uno hidroégeno, alquilo de 1
a 4 4tomos de carbono 6 alcoxilo de 1 a 4 atomos de carbono y R® y R® son
idénticos y son cada uno hidrégeno, aiquilo de 1 a 4 atomos de carbono,
alcoxilo de 1 a 4 atomos de carbono ¢ alcoxilo de 1 a 4 4tomos de carbono-
alquilo de 1 a 4 atomos de carbono, 6 R® y R® juntos denotan H(CHa)s U —

O(CH2)O-dondeses 4 ytes 2.

7. Un compuesto de acuerdo con la reivindicacién 1, en que Ar es un grupo
de la férmula Ili 6 llla como se especificod en la reivindicacion 3 o un grupo de la
fébrmula XV como se especificé en la reivindicacion 5,

R! es hidroxilo,

R?y R® son hidrogeno, y

R* y R? son idénticos y son cada uno hidrégeno, alquilo de 1 a 4 dtomos de
carbono o alcoxilo de 1 a 4 4tomos de carbono y R® y R® son idénticos y son
cada uno hidrégeno, alquilo de 1 a 4 atomos de carbono, alcoxilo de 1 a 4
atomos de carbono 6 alcoxilo de 1 a 4 atomos de carbono-aiquilo de 1 a 4

atomos de carbono,
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6 R® y R® juntos denotan —(CHa)s- (1 ~O(CH;)20-.

8. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones

anteriores, en que R' es hidroxilo y el &tomo de carbono en la férmula |

marcado con un asterisco” tiene la configuracion R.
9. Un compuesto de la formula |
. o
Rl _(CHa;

CH,)« R
Ar—"H\F‘z oY
1

en forma libre o de sal o de solvato,

(A) endonde Ares un grupo de la formula Ili

]
HO

Rza

en el que R?®, R¥ y R son cada uno H, R' es OH, R? y R son cada

unoHy

(i) n en ambos casos es 1, y R* y R” son cada uno CH30- y R® y R® son

cadauno H; &

(ii) n en ambos casos es 1, y R* y R” son cada uno H y R® y R® son cada

uno CH3;CHx-; 6
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(ili) n en ambos casos es 1, y R* y R? son cada uno Hy R® y R® son cada .
uno CHs-; 6 5 &i
(iv) n en ambos casos es 1, y R* y R’ son cada uno CHsCHz- y R®y R®
son cada uno H; 6
(v) n en ambos casos es 1, y R* y R? son cada uno H y R® y R® juntos
denotan -(CHa)s-; 6
(vi) n en ambos casos es 1, y R* y R’ son cada uno Hy R® y R® juntos
denotan -O(CH2)20-; 6
(vil) n en ambos casos es 1, y R* y R” son cada uno H y R® y R® son
cada uno CHis(CHz)s-; ¢
(vili) n en ambos casos es 1, y R* y R” son cada uno H y R® y R® son
cada uno CHi(CHa).-; 6
(ix) n en ambos casos es 2, y R*, R®, R® y R son cada uno H; ¢
(x) n en ambos casos es 1, y R*y R” son cada uno H y R® y R® son cada

uno CH3sOCH2-; (o]

(B) endonde Ares un grupo de la formula XV

ﬁla

H

HO XV

en que R™ es H, R' es OH, R? y R® son cada uno H, R* y R” son cada

uno Hy R® y R® son cada uno CHy-CHz- y h en ambos casos es 1; 6

(C) el cual es un compuesto seleccionado de

8-hidroxi-[1-hidroxi-2-(indan-2-ilamino)-etil]-1H-quinolin-2-ona,
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5-[2-(5,8-dimetoxi-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil]-8-hidroxi-1H-quinolin-2-
ona,

5-[2-(5,8-dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil}-8-hidroxi-3-metil-1H-
quinolin-2-ona,
5-[2-(5,8-distil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil}-8-metoximetoxi-6-metil-1H-
quinolin-2-ona,
5-[2-(5,8-dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil]-8-hidroxi-6-metil-1H-
quinolin-2-ona,

8-hidroxi-5-[2-(5,6-d ietii-indan-2-i|amino)-1 -hidroxi-etil]-3,4-dihidro-1H-
quinolin-2-ona,
N-{2-hidroxi-5-[(R)-1-hidroxi-2-(2,5,8-trimetil-indan-2-ilamino)-etil]-fenil}-
form.amida.
5-{(R)-2-(5,6-dietil-2-metil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil]-8-hidroxi-1H-
quinolin-2-ona,

Clorhidrato de (S)-5-[2-(5,6-dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil}-8-hidroxi-
1H-quinolin-2-ona,

Clorhidrato de 5-[(R)-1-hidroxi-2-(6,7,8,8-tetrahidro-5H-
benzociclohepten-7-ilamino)-etil}-8-hidroxi-1H-quinolin-2-ona, .

Malato de (R)-5-[2-(5,6-dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil]-8-hidroxi-1H-
quinolin-2-ona,

Clorhidrato de  (R)-5-[2-(5,6-dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil]-8-
hidroxi-1H-quinolin-2-ona,
N-{5-[(R)-2-(5,6-dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etill-2-hidroxi-fenil}-

formamida,

T
308

5ok
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Clorhidrato de  4{(R)-2-(5,8-dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil]-2-
dimetilamino-fenol,

Clorhidrato de  4{(R)-2-(5,6-dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil]-2-
metilamino-fenol,

Clorhidrato de N-{5-[2-(5,6-dietil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil]-2-hidroxi-
fenil}-metansulfonamida,
(R)-8-hidroxi-5-[(S)-1-hidroxi-2-(4,5,8,7-tetrametil-indan-2-ilamino)-etil}-
1H-quinolin-2-ona,
8-hidroxi-56-[(R)-1-hidroxi-2-(2-metil-indan-2-ilamino)-etil}-1H-quinolin-2-
ona,

5-[2-(5,8-dietil-indan-2-ilamino)-etil]-8-hidroxi-1 H-quinolin-2-ona,
8-hidroxi-5-[(R)-1-hidroxi-2-(2-metil-2,3,5,6,7,8-hexahidro-1H-
ciclopenta[b]-naftalen-2-ilamino)-etil}-1H-quinolin-2-ona,
5-[(S)-2-(2,3,5,6,7.8-hexahidro-1H-ciclopenta[b]-naftalen-2-ilamino)-1-
hidroxi-etil]-8-hidroxi-1Hquinolin-2-ona,
N-{2-hidroxi-5-[(R)-1-hidroxi-2-(2-metil-indan-2-ilamino)-etil}-fenil}-
metansulfonamida),
{2-hidroxi-5-[(R)-1-hidroxi-2-(2-metil-indan-2-ilamino)-etillfenil}-amida de
acido etansulfénico,
{2-hidroxi-5-[{R)-1-hidroxi-2-(2-metil-indan-2-ilamino)-etillfenil}-amida de
acido propan-1-sulfénico,
N-{5-[2-(2-etil-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil}-2-hidroxi-fenil}-
metansulfonamida, ¢
N-{2-hidroxi-5-[(R)-1-hidroxi-2-(2,5,8-trimetil-indan-2-ilamino)-etil}-

feniimetansuldonamida.
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10. Un compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1 en combinacién con un 6‘

esteroide, un agonista del receptor de dopamina o un agente anticolinérgico o

antimuscarinico.

11. Una composicion farmacéutica que comprende un compuesto de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, opcionalmente junto

con un vehiculo farmacéuticamente aceptable.

12. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10,
atii para la preparacion de un medicamento para el tratamiento de una
condicibn que se previene o se alivia mediante la activacion del p2-

adrenorreceptor.

13. Un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10
utii para la preparacion de un médicamento para el tratamiento de una

enfermedad obstructiva o inflamatoria de las vias respiratorias.

14. Un compuesto de la formula XViI

(CHy)s R’

A
Rﬂ/HA< XVil

(CHy); R®
H?

donde R3, R* RS R® R’ y n son como se definieron en la reivindicacion 1,

donde R*, R5, R® y R son tales que el anillo de benceno con el que estén
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unidos esta simétricamente sustituido, y R* es hidrégeno o un grupo protector %

de amina, con la excepcién de compuestos donde R*, R5, R®, R y R* son cada
uno hidrégeno, donde R* y R” son metilo o metoxilo cuando R®, R® y R* son
cada uno hidrégeno, y donde R?, R” y R* son hidrégeno cuando R® y R® son

cada uno hidroxilo, fllior o cloro.



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY C MERCI
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Expediente No. 00-38577
IPC AG1K¥Ng 11 Yig
C ncepto Técnico: 1030

Reallzado el estudio de fondo definitivo de la solicitud de patente de invencién No.
00-39577 con fundamento en el articulo 48 de la Decision 488 de [a Comisién de
la Comunidad Andina, se notifica el siguiente Concepto Técnico:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS
Para el presente estudio se analizaron:
1.1. Documentos

o El resumen del folio 104 y el capftulo descriptivo de la solicitud que se
encuentra en los folios 4 a 34.

» Los ejemplos ilustrativos de la Invencidn de los folios 34 a 89.

o El pllego relvindicatorio conformado por 19 clausulas y que se encuentran
en los folios 80 a 103.

o EIl primer examen juridico y técnico No. 1122 realizado a la solicitud y que
86 encuentra en los follos 112 y 113.

e La respuesta al requerimiento juridico y técnico allegada a esta
Dependenclia mediante memorial de fecha 24/08/2000 y que comesponde al
folio 115.

e La copia certificada del documento mediante el cual se reivindica prioridad
de Gran Bretafia No. 9913083.3 de 04/06/1898, junto con la traduccién
correspondients, que 8e encuentra en los follos 121 a 208.

e El segundo examen de forma del follo 208 por medio del cual se acepta la
prioridad allegada a ésta dependencia en el memorial de fecha 25/07/2000.

o Las modificaciones realizadas sobre el capltulo descriptivo y reivindicatorio
de la invencién comespondiente a los folios 72, 73 y 74 de la memoria
descriptiva y al folio 89 que pertenece al pliego reivindicatorio de la
invenclién y que contlene el punto C de la cldusula 15. Las modificaclones
en mencidn se encuentran en los folios 211 a 219 del presente documento.

o El examen de fondo realizado a la solicitud en virtud del articulo 45 de la
Decisién 488 No. 757, que se encuentra en los folios 220 a 237.

o El memorial de fecha 30/08/2005, allegado a esta Dependencia en
respuesta al requerimiento técnico No. 757 formulado en virtud del articulo
45 y que se encuentra en los folios 238 a 256.

o El caplitulo reivindicatorio de los folios 248 a 258, que cuenta con 15
clausulas y modifica el presentado con anterioridad.

e El segundo examen de fondo realizado a la solicitud en virtud del articulo 45
de la Decisién 486 No. 1540, que se encuentra en los folios 257 a 268.

e El memorial de fecha 11/01/2008, allegado a esta Dependencla en
respuesta al requerimiento técnico No. 1540, formulado en virtud del
articulo 45 y que se encuentra en los folios 269 a 286. E| memorial cuenta
con un nuevo capltulo reivindicatorio en los folios 276 a 284, que modifica el
anteriormente presentado y consta de 14 cldusulas.

s El tercer examen de fondo reallzado a la solicitud en virtud del articulo 45



de la Decision 4868 No. 084, que se encuentra en los folios 287 a 295.

o El memorial de fecha 14/05/2008, mediante el cual se responde el
requerimiento técnico de fondo No. 084, formulado en virtud del articulo 45
de la Decisién 488.

e El capitulo relvindicatorio allegado mediante memorial de ha
14/05/2008, que contlene las recomendaciones formuladas por esta
Dependencia en atencién al requerimignto técnico de fondo No. 084
gue se encuentra en los follos 307 a 316 y esth conformado por

catorce cldusulas. N

1.2 Relvindicaclén de Prioridad
GB9913083.3 de 04/06/16089

2. OBJETO DE LA INVENCION

e Titulo:"Compuestos N-{benzocicloalqulio}) derivados de amino
araliféticos".

e La invencién consiste en compuesios que responden a la férmula

estructural (I): y
(CHan_ Rs

{CHz)n Re
Rz

En forma libre o de sal en donde el sustituyente Ar se selecciona entre los grupos
sefialados a continuacién:

Férmula Il Férmula il Férmula llla Férmula XV
Ris

Re 0 Ryy Q Ray . '/
3;%' o Yy m_%}
Rl xr )

Se relvindica un compuesto de férmula (1) en forma libre o de sal o de solvato, en
donde Ar es un grupo de férmula [ll 0 de férmula XV y que se selecciona entre:

8-hidroxi-{1-hidroxi-2-(indan-2-ilamino)-etil]-1H-quinolin-2-ona
5-[2-(5,6-dimetoxi-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil}-8-hidroxi-1H-quinolin-2-ona
5-[2-(5,8-dieti+-indan-2-ilamino)-1-hidroxi-etil]-8-hidrox|-3-metil-1H-quinolin-2-ona
5-[2-(5,6-dletil-indan-2-ilamino)-1-hidroxI-etil]-8-metoximetoxi-8-metil-1 H-quinolin-2-
ona
5-[2+(5,6-dletil-Indan-2-lamino)-1-hidroxi-etil}-8-hidroxi-6-metil-1H-quinolin-2-ona

312
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8-hidroxi-5-[2-(5,6-dietil-indan-2-llamino)-1-hidroxi-etil}-3,4-dIhidro-1H-quinolin-2-

. ona

N-{2-hidroxi-5-[(R)-1-hidroxi-2-{2,5,6-trimetlHndan-2-llamino)-etil]-fenil}-formamida
Entre otros...

Ademds se reivindican las composiciones farmacéuticas que contienen un
compuesto acorde con las relvindicaciones anteriores, solo 0 en combinacién con
un compuestc esteroide, un agonista del receptor de dopamina o un agente
anticolinérgico o antimuscarinico junto con un wehlculo farmacéuticamente
aceptable.

En particular se reivindica un compuesto de férmula XVII

Re
(CHan

H
Ru/ (CHaln

Donde Rs, R4, Rs, Ra, Ry ¥ n son como se definleron en la reivindicacién 1, donde
R4, Rs, Rs Y Ry son tales que el anillo de benceno con el que estdn unidos esta
simétricamente sustituido y Rz, s hidrégeno o un grupo protector de amina, con la
excepcién de compuestos donde Rs, Rs, Re, R7 ¥ Ra2 son cada uno hidrégeno,
donde Rs y Ry son metilo o metoxilo cuando Rs, Rs ¥ Rs2 son cada uno hidrégeno
y. donde R4, R7 ¥ Raz son hidrégeno cuando Rs y Rg son cada uno hidroxilo, flior o
cloro.

o La clasificacion segin la IPC comespondiente al objeto de la solicitud es A
81 K19y 11 ¥Vg.

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD

La descripciéon divulga la invencién de manera clara y completa tal como lo
establece el articulo 28 de 1a Decision 488 de la Comisién de la Comunidad
Andina cuando dice: )

“La descripcién deberé divuigar la invencién de manera suficienterente clara y
completa para su comprension y para que una persona capacitada en la
materia técnica correspondiente pueda ejecutarfa. La descripcion de la
invencién indicara el nombre de la Invencién e incluiré la sigulente informacion:
a) el secior tecnolégico al que se refiere o al cual se aplica la invencion;

b) la tecnologla anterior conocida por el solicitante que fuese utll para Ila
comprension y el examen de Ia Invencién, y las referencias a los documentos y
publicaciones anteriores relativas a dicha tecnologla;

c) una descripcién de la invencién en términos que permitan la comprension
del problema técnico y de la solucién aportada por la invencion, exponiendo las
diferencias y eveniuales ventajas con respecto a la tecnologla anterior;

d) una resefla sobre los dibujos, cuando los hubiera;

@) una descripcion de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar
o llevar a la practica la Invencién, utilizando ejempios y referencias a los
dibujos, de ser éstos pertinentes; y,

54
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f) una Indicacién de la manera en que la invencién satisface la condicién de ser
susceplible de aplicacién industrial, si ello no fuese evidente de la descripcion o
de la naturaleza de la invencién.”

Las reivindicaciones estdn acordes con el articulo 30 de la Decisién de la
Comunidad Andina: “.- Las reivindicaciones definirdn la maleria que se desea
proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente
sustentadas por la descripcion.

Las reivindicaciones podrdn ser independientes o dependientes. Una
reivindicacién seré Independiente cuando defina la materila que se desea
proteger sin referencia a otra reivindicacion anterior. Una reivindicacién serd
dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una
relvindicacién anterior. Una reivindicacién que se reflera a dos o0 més
reivindicaciones anferiores se considerard una relvindicacién dependiente
multiple.”

4. EVALUACION DE UNIDAD DE INVENCION

La presente solicitud comprende una invencibn o grupo de invenciones
relacionadas entre si, de manera que se integra un Gnico concepto Inventivo
conforme al articulo 25 de la Decisién de la Comunidad Andina: “La solicitud
de patente sb6lo podré comprender una Invencién o un grupo de invenciones
relacionadas entre si, de manera que conformen un tnico conceplo inventivo.”

5. ES UNA INVENCION

El objeto de la presente solicitud no se encuentra comprendido dentro del
alcance del articulo 15 de la Comisién de la Comunidad Andina que establece:

*No se considerarén invenciones:

a) los descubrimientos, las teorlas clentificas y los métodos mateméticos;

b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naluraleza, los
procesos biolégicos naturales, el material biolégico existente en la naturaleza o
aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquler
ser vivo nalural;

c) las obras llterarias y artisticas o cualquier otra protegida por el derecho de
autor,;

d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,
juegos o actividades econémico-comerciales;

o) los programas de ordenadores o el soporte légico, como tales; y,

1) las formas de presentar informacién.”

6. PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES

La presente solicitud no se encuentra bajo el alcance del articulo 20 de la
Decisién de la Comisién de la Comunidad Andina:

"No serén patentables:

a) /as Invenciones cuya explotacion comercial en el territorio del Pals Miembro
respectivo deba impedirse necesariamente para proteger el orden publico o la
moral. A estos efectos la explotacion comercial de una Invencién no se
considerara contraria al orden piblico o a la moral solo debido a la existencia
de una disposicién legal o administrativa que prohiba o que regule dicha

explotacion;



b) las invenciones cuya explotacién comercial en el Pals Miembro respectivo
deba impedirse necesariamente para profeger la salud o la vida de las
personas o de los animales, o para preservar los vegelales o el medio
amblente. A esfos efeclos la explotacién comercial de una invencién no se
considerard contraria a la salud o la vida de las personas, de los animales, o
para la preservacion de los vegetales o del medio amblente sélo por razén de
existir una disposicién legal o administrativa que prohiba o que regule dicha
explotacion;

c) las plantas, los animales y los procedimientos esenciaiments bioldgicos para
la produccion de plantas o animales que no sean procedimientos no biolégicos
0 microbiolégicos;

d) los métodos terapéuticos o quirirgicos para el tratamiento humano o animal,
as/ como los métodos de diagnéstico aplicados a los seres humanos o a
animales.”

7. EVALUACION DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

El articulo 14 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece que: "Los Palses Miembros olorgardn patentes para las invenciones,
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologla,
slempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién
Industrial.”

En cumplimiento del articulo 14 de la Decliglén 486, se procedié a evaluar los
requisitos de novedad, nivel Inventivo y aplicacién industrial con el fin de
establecer la patentabilidad de la invencién reivindicada en la solicitud en estudio.

7.1 Evaluacién de NOVEDAD

La Decision 4868 de la Comisién de la Comunidad Andina establece en su articulo
16: “Una invencién se consideraré nueva cuando no estd comprendida en 6l
estado de /a técnica.

El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por
una descripcion escrita u oral, utllizacién, comercializacién o cualquier oiro medio
antes de la fecha de presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida.

Solo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se considerard
dentro del estado de /a técnica, el conlenido de una solicliud de patente en trémite
ante /a oficina nacional competente, cuya fecha de presentacién o de prioridad
fuese anterior a la fecha de presentacién o de prioridad de la solicitud de patente
que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la
solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hublese transcurrido el plazo
previsto en el articulo 40."

Después de realizada la biisqueda de anterioridades en los archivos de ia Oficina,
y no habiéndose encontrado alguna anterioridad que se anticipara a un compuesto
de formula (I) derivado de indano o benzocicloheptano que presentan anillos
fusionados de benceno con anllios de 5 y 7 miembros como se define en las
relvindicaciones 1 a 14, folios 307 a 316, se considera que la materia
comespondiente a estas relvindicaciones es nueva.
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7.2 Evaluaclién del NIVEL INVENTIVO

De acuerdo al articulo 18 “Se consideraré que una invencion tlene nivel inventivo,
si para una persona del oficlo normalmente versada en la materia técnica
corespondiente, esa invencién no hubiese resultado obvia ni se hublese derivado
de manera evidente de! estado de la técnica.”, se conceptia:

Los compuestos de férmula (I) definidos en las reivindicaciones 1 a 14 (folios 307
a 316) tiene nivel Inventivo ya que se trata de fusiones quimicas de un anilio de
sels miembros aromético con anllios de cinco o siete mlembros
carbociclicos exclusivamente, que ademés presentan sustituciones particulares
de férmula (iI), (lll), (llla) y (XV) que una persona medianamente versada en la
materia técnica commespondiente no podia derivar evidentemente del estado de la
técnica. r

7.3 Evaluacién de la APLICACION INDUSTRIAL

De acuerdo al articulo 19: “Se considerard que una Invencién es susceptible de
aplicacion industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier
tipo de industria, enfendléndose por industria la referida a cualquier actividad
productiva, Incluldos los servicios.”, e conceptia:

Se considera que los compuestos de férmula (I) objeto de la solicitud poseen
aplicacién industrial ya que pueden emplearse en la industria farmacéutica como
sustancias con actlvidad sobre los adrenoreceptores 2.

Tenlendo en cuenta lo anterior y en razén del cumplimiento del Articulo 14
de la Comisién de la Comunidad Andina, se recomienda CONCEDER el
privileglo solicitado para las reivindicaclones 1 a 14, follos 307 a 316.
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Industria y Comercio
REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION” | 9§ A 4
Por la cual se otorga una patente de Invenciéon
CERTIFICADO 28502

Rad. N®* 00-39577

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especlal de las que sa confirleron en el articulo
4, numeral 5 del deicraln 2153 de 1902, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencla con el nimero
00039577 del dia 28 de mayo del 2000, se solicité conceder patente para la invencién
contenida en el expediente de la referencla.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se
ordend publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirid al solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decislén 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de carécter técnico visibles a folios 287 a 295 del cuademo
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Declsidn, para la concesidn de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante-@scrito radicado bajo el nimero 00-038577-00008-
0000 del 14 de junio del 2006, atend|é oportunamente el requerimiento formulado dentro del
periodo de promoga concedido, presentando nuevos follos 307 a 316, con el texto de las
reivindicaclones que reemplazan las originaimente presentadas, atendlendo de esta manera
las observacliones efectuadas en el examen de fondo. El capftulo en mencién se acepta,

como quiera que se ajusta a [as prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Declsién
488.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisidn 486 expedida porla
Comisién de La Comunidad Andina se ctorgarédn patentes “...para las invenciones sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial®.

SEXTO: Que en el presents caso cumplen fos requisltos indicados en el numeral anterior las
reivindicaclones 1 a 14 contenidas en los follos 307 a 316, razdn por la cual este Despacho
encuentra procedente conceder para las mismas el privilegio sollcitado.

RESUELVE:

Sede Certiro; Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7y 10
Sada CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutacior: 3820840
Fexc 382 20 05. Linea 8800-610 185
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Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION® [9644

Por la cual se otorga una patente de invencién

CERTIFICADO _
28502

Rad. N° 00-38577

&

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de Invencidn a la creacién denominada:

" COMPUESTOS N-{BENZOCICLOALQUILO) DERIVADOS DE AMINO
ARALIFATICOS "

Clasificacién IPC: A 61 K31/181 // 31/47.

Relvindicaclén(es): 1a 14 Follo(s): 307 a 3186.

Titular(es): NOVARTIS AG.

Domicllio{s): Basilea, Sulza.

Inventor(es): Bemard Cuenoud, lan Bruce, Robin Alec Fairhurst y David Beattle.
Prioridad N° 98813083.3 Fecha: 04dejuniode 1989 Pals: GB.
Vigente desde: 20 de mayo del 2000 Hasta: 29 de mayo del 2020

ARTICULO SEGUNDO: El fitular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Declsion 488 de la Comisién de [a Comunidad Andina y su privilegio caducaré en las
condiclones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO TERCERO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucién y el certificado
de patente, previas las anotaciones en los libros de registro.

ARTICULO CUARTO: Notificar el contenido de la presents resolucién a la doctora
Jimena Escobar Uribe, 0 a qulan haga sus veces, en su calidad de apoderada de

Sade Centro: Carrera 13 No. 27-00 Plsos 2, 5, 7 ¥ 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutacior: 3620840
Fux 382 26 §3. Linea §800-010 185
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Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION 1 9644
Por la cual se otorga una patente de invencién

CERTIFICADO 28502

Rad. N° 00-39577
Novartis AG., entregdndole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella procede el

recurso de reposicién ante el Superintendente de Industria y Comerclo, del cual podra hacer
uso al momento de Ia notificacién o dentro de los cinco 5 dlas hébiles sigulentes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd, D.C.,alos .2 JL 2006

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Al OBAR
e

4{ / LS
Doctora
JIMENA ESCOBAR URIBE PR VALLRE TR
Carrera 11 A N* 84— 76 Of. 305.
Bogots, D.Com mmmw
202021 “
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