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DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO Il
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 6

ACT: 519 PRESENTACION

[IRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Booots, D.C.,
Abogado(a)/Sefior(a)

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
CAVELIER@CAVELIER.COM

Asunto: Radicacion: 10-137694- -4
Tramite: 11
Evento: 379
Actuacion: 519
Oficio: 21405
Folios: 6
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
| Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | Capitulo 11 X
No. Solicinud Iniennacional PCT/EPZ0Q2/202917
Fecha de Presentacion Internacional 22/04/2009

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:
1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 286 a 543 28/Junio/2011
Reivindicaciones: Folios 544 a 559 28/Junio/2011
Prioridad: EP 08290427.7 05 de mayo de 2008

US 61/117,336 24 de noviembre de 2008

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la
prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién
De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo 10
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendrd en cuenta la

tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
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reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso el solicitante canceld la tasa
correspondiente a la presentacion y a las reivindicaciones adicionales (Fls 572 a 575)
por tanto se procede al examen del capitulo reivindicatorio de los folios 544 a 559.

Titulo de la solicitud: “DERIVADOS DE ACIDO CICLOPENTANOCARBOXILICO
CONDENSADOS SUSTITUIDOS CON ACILAMINO Y SU USO COMO PRODUCTOS
FARMACEUTICOS”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar
compuestos Utiles como inhibidores del receptor del gen de diferenciacion endotelial 2
(Edg-2, EDG2).

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos

derivdos del &cido ciclopentanocarboxilico condensados sustituidos con acilamino de
formula (I) y composiciones farmacéuticas que los contienen.
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El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A61K 031/4402, CO7D 213/69, CO7D 323/19
4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)

El uso de las reivindicaciones 12-13 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

Se sugiere modificar el titulo puesto que el mismo infiere un uso el cual es una
caracteristica no patentable. Se sugiere cambiarlo por “DERIVADOS DE ACIDO
CICLOPENTANOCARBOXILICO CONDENSADOS SUSTITUIDOS CON ACILAMINO
COMO INHIBIDORES DEL RECEPTOR DEL GEN DE DIFERENCIACION
ENDOTELIAL 2 (Edg-2, EDG2)".

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capitulo reivindicatorio no es claro cuando hace uso de los términos 0 expresiones:
Cicloalcano de 3 a 7 miembros, cicloalquilo Ci.4, anillo monociclico, biciclico, o triciclico
de 3 a 10, alquilo C,.s: por el nimero de posibilidades a las que se da lugar y que no se
encuentran soportadas en el capitulo descriptivo.

alquilo, alquenilo y alquinilo: porque no se define el nimero de carbonos que

componen la cadena.
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Opcionalmente sustituido: porque no define adecuadamente la materia a proteger, y no
limita su alcance.

Het es un anillo heterociclico de 4 a 7 miembros monociclico que comprende 1 6 2
miembros de anillo heteroidénticos o diferentes seleccionados de la serie que consiste
en N, N(R%), O, S, S(O) y S(0).: por el nimero de posibilidades a las que se da lugar y
gue no se encuentran soportadas en el capitulo descriptivo.

En el capitulo incluye la formacion de solvatos de los compuestos reivindicados, lo cual
es falto de claridad debido a que para determinar si un substrato particular formaria
solvatos o hidratos requeriria la sintesis del substrato y someterlo a recristalizacion con
una variedad de solventes, temperaturas y humedades y en el capitulo descriptivo no
hay un ejemplo de trabajo de cualquier hidrato o solvato formado. Y no hay evidencia
de que tales compuestos existan.

De esta manera, se obtiene un nimero indefinido de compuestos que no encuentran
soporte en la descripcion. Se sugiere al solicitante, definir cada término de manera
apropiado y restringir la solicitud a una generalizacion razonable de los compuestos
ejemplificados.

Para tal efecto, esta Oficina manifiesta que en la descripcién se encuentran soportados
los siguientes compuestos a los cuales el solicitante puede tener en cuenta para la
respectiva restriccion:
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La reivindicacion 16 no es clara por que contiene la expresion “alrededor” que es
impreciso, por lo cual no permite distinguir la invencion del estado de la técnica. Se
sugiere sustituirlo por un término preciso o un rango concreto.

6. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determiné con base en la fecha de presentacion de la

solicitud de prioridad: 05 de mayo de 2008, y se encontraron los siguientes documentos
gue anticipan el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion*
“Agent For Controlling Function 31 de octubre de
D1 | EP1849465A1 Of GPR34 Receptor” 2007

El documento D1™divulga reguladores de la funcién del receptor GPR que comprenden
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el compuesto féormula: e , donde el anillo A
es un anillo opcionalmente sustituido isociclico o heterociclico, P es un enlace o
espaciador, el anillo D es un anillo aromatico monociclico opcionalmente sustituido que
puede estar condensado con un 5 a 7-miembros del anillo, V es un enlace o el grupo
representado por la féormula 14-CR=CR 15-0-N=CR 16 - (endonde R 14, R15y R
16 representan cada uno un atomo de hidrogeno opcionalmente sustituido o grupo
hidrocarburo), Q es un enlace o un espaciador, y W es un grupo carboxilo o un grupo
bioldgicamente

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)
La reivindicacién 1 consiste en un compuesto de formula (1) .

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la
técnica:

Caracteristicas esenciales D1
Un compuesto de férmula (1) Un compuesto de férmula (1)

[1 ] URL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
FT=D&date=19960523&DB=EPODOC&Iocale=en_gh&CC=WO&NR=9615128A2& KC=A2&ND=4
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El anillo A forma con el ciclopentano un anillo de la forma Divulga los compuestos especificos B105

Ol

2,3-dihidro-1H-indeno, el cual puede estar sustituido por
un anillo fenilo o un heteroarilo, Vg’

el anillo que incluye Xy Z forma un anillo fenilo L SWE’"
,B 112 ? ,B113

R3, R4, R5, R6 son H S N )
R50 es OH o
R20 es H ﬂﬁ/Qa jg\i\
R21y R22 son H, halégeno - o B157 - '

Las caracteristicas esenciales del compuesto de la reivindicacion 1 habian sido
divulgadas previamente en el documento D1, el cual divulga un compuesto de férmula
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En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva o carece de novedad, segun lo
divulgado en el documento D1.

Las reivindicaciones dependientes 2-5, 11 y 12 no mencionan alguna caracteristica que
haga nueva a la composicion de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no son
nuevas.

8. Conclusién

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta
D1 EP1849465A1 1-5,11y12 Novedad
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, 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 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2012-11-27

Elabord: Harvey Alonso Jaramillo
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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