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ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA
office@olartemoure.com

Asunto: Radicacion: 11-11427- -6

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 22764

Folios: 12
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/GB2009/050773
Fecha de Presentacion Internacional 02/07/2009

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. 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.

2. 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 méas de diez (10) reivindicaciones y no
se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada.
En el presente caso se estudiaran las reivindicaciones 1 a 15 del capitulo reivindicatorio (FIs.
225 a 234).

Titulo de la solicitud: “Compuestos Quimicos 251”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de identificar inhibidores de
quinasas PIM.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de
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férmulas (1), (1A), (IB) y (IC)

H 0
(. U
H.,° TN [ﬁ;kz(
A T
o= S fh~n
ST 0 ~A
1
R Férmula (1) R Formula (1A)
H_ 0 - H_ 0
O:<S R H\X O:<S N X/RM
N%Hs Y‘H%
R® R & -
iy Formula (IB) R Formula (IC)

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de Patentes
(CIP): A61K 31/426, 31/427; A61P 35/00; CO7D 277/34.

3. Excepcidn a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))
El objeto de las reivindicaciones 1y 12 no es patentable de acuerdo con el Art citado.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)

El uso de la reivindicacion 13 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.
5. De la solicitud de patente
Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque no encuentra relacion ni
corresponde a términos conocidos en el campo técnico, por lo cual se sugiere al solicitante
designar un titulo teniendo en cuenta las caracteristicas estructurales del mismo.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Aunque la reivindicacion 10 se encuentra como independiente, ésta no comprende materia
diferente a la reclamada en las reivindicaciones anteriores, por lo cual se sugiere hacerla
dependiente.

La reivindicacion 11 se refiere a una composicion que no se encuentra adecuadamente
caracterizada por sus diferentes ingredientes.

La frase “bajo condiciones tales” de las reivindicaciones 14 y 15 es imprecisa porque no
permite caracterizar los procedimientos de la solicitud. Se recuerda al solicitante, que un
procedimiento es una serie de etapas que se caracterizan por los ingredientes que participan
y las condiciones de los mismas.

Las reivindicaciones 14 y 15 que son de procedimiento hacen referencia a las
reivindicaciones 2 y 4 que son de producto, por lo tanto se presenta falsa dependencia. Se
sugiere realizar las modificaciones necesarias.

Las reivindicaciones 2, 3, 4 y 8, no son concisas porgue las definiciones de R®, R°, R”, R?, R?,
R, R, R¥2 R R®, RYy R®¥incluyen géneros funcionales como carbociclilo, sin definir si
se trata de un cicloalcano, cicloalqueno o cicloalquino; arilo, sin definir el nimero de &tomos
de carbono; y heterociclilo o heterocarbociclico sin definir los heterociclos especificos. Se
sugiere restringir la solicitud a una razonable generalizacion del tipo de compuestos que ha
sido sintetizado 6 probado, es decir, que se encuentran debidamente soportados.
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Prosperidad
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El capitulo reivindicatorio no es conciso porgue contiene un excesivo numero de
reivindicaciones independientes, lo cual hace dificil definir cual es el objeto que se busca

proteger. Adicionalmente,

la falta de concision no permite distinguir los compuestos de

formula (1X) de los compuestos de formula (1A) y (IB).
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6. Unidad de invencién (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencidén porque compuestos derivados
5-bencilideno tiazolidina-2,4-diona para el tratamiento del cancer ya se divulgaba en los
documentos D1 y D2 encontrandose 4 grupos inventivos.

Los grupos inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:

1° Compuestos de formula (IA) y método de preparacion
2° Compuestos de férmula (IB)
3° Compuestos de férmula (IC) y método de preparacion
4° Compuestos de formula (1X)

Se le sugiere al solicitante restringir la materia a patentar en un solo concepto comun
inventivo especificando el avance tecnoldgico sobre el estado de la técnica.

El solicitante también puede realizar una o mas de las divisionales de acuerdo a los grupos
de conceptos técnicos inventivos presentados en esta solicitud, esto claro, sin ampliar el
objeto inicial de la invencion.

7. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la solicitud de
prioridad: julio 2 de 2008 y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto
de esta solicitud:

ltem Documento Titulo Fecha de Publicacién
CHEN H. ET AL, “Synthesis and Biological Evaluation of
D1 Bioorganic & Medicinal Thiazolidine-2,4-dione and 2,4-thione 2004
Chemistry Letters, Vol. Derivatives as Inhibitors of Translation
14, P4gs. 5401 — 5405. Initiation”
D2 WO 2006/069186 Small Molecule BOL-XLIBCL-2 Binding 20/JUnio/2006

El documento D1 divulga derivados de 2’-benciloxi-5’-sustituidos-5-bencilidene-tiazolidin-2,4-
tiona y diona para el tratamiento de cancer (Pag. 5401, resumen).

El documento D2! divulga un compuesto de formula (1) Gtil en el tratamiento de cancer (Pag.
5, Parr. 14 — Pag. 6, Parr. 15).

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)
Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 2 consiste en: “Un compuesto de formula (I1A)

H O Hg
o;<5 = [[‘ﬁkx
| X Y'{‘/}?\H’*
5 ZA

o sales del mismo, en donde...” (Fls. 225 reverso a 226 reverso).

La reivindicacion 3 consiste en: “Un compuesto de férmula (IB)

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2006069186A2& KC=A2&FT=D&ND=3&date=20060629&DB=EPODOC&Ilocale=en_EP
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o sales del mismo, en donde...” (FIs. 226 reverso a 227 reverso).

La reivindicacion 4 consiste en: “Un compuesto de formula (IC)

H 0
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o sales del mismo, en donde...” (Fls. 227 reverso a 228).

La reivindicacién 8 consiste en: “Un compuesto de férmula (1X)
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o sales del mismo, en donde...” (Fls. 228 a 228 reverso).

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

Caracteristicas esenciales D1
Compuesto de formula (IA) (IB) (IC) y (IX)

[ Compuesto 3
*\R E?

Formula (1A) Formula (1B) 8
H 6] H\s NH
~
ST 3
Rl?
. . (Pag. 5403, Tabla 1)
R R
Ra
Férmula (IC) Formula (1X)
R®: H, halégeno, metil, metoxi, nitro, H, Fl, Cl, Br, metil, t-butil, fenil,
alquiloCy., arilo p-t-butilfenil, metoxi, nitro.
R% H H
R": H H
R’ R’

_k ,RM
[['}m X X X No se menciona
e ’N‘H?J\na ’Y\H% -RY

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion definida en la
reivindicacion 1 porque divulga compuestos para el tratamiento de cancer como el
compuesto (3) que coincide con los compuestos de férmulas (IA), (IB), (IC) y (IX) cuando R®
es H, halégeno, metil, metoxi, nitro, alquilC..s y arilo, R® es Hy R’ es H (Pag. 5403, Tabla 1).
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La diferencia entre la invencion, definida en las reivindicaciones 2, 3, 4 y 8 y los compuestos
R R 14

_R
B X
o1 : 8 - 8 -Y
del documento D1 consiste en y{*\“, N‘H%\R , \H% y -R' en los compuestos de
formula (1A), (1B), (IC) y (IX) respectivamente.

9 9
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. . . . /y‘ 8 /N 8
El efecto que logra el reemplazar el radical benciloxi por los radicales Hf\“, n R,

14
R

’Y‘H% y -RY en los compuestos de féormula (IA), (IB), (IC) y (IX) es la obtencién de
compuestos con actividad anticancerigena.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede
formular asi: “cémo obtener compuestos modificar los compuestos conocidos en el
documento D1 para obtener compuestos alternativos para el tratamiento de cancer”.

Sin embargo, el documento D1 ya divulgaba la relacion estructura-actividad de la tiazolidina-
2,4-diona sustituida en la posicién 5 por un bencilideno en el tratamiento del cancer (Pag.
5401, resumen; Pag. 5403), por lo tanto modificaciones realizadas a un nucleo farmacoforico
conocido por su actividad anticancerigena sin presentar ningun efecto técnico inesperado, ni
la solucién a algun problema técnico no le otorgan nivel inventivo a los compuestos de la
solicitud. Respecto a la actividad inhibitoria de quinasas PIM de los compuestos de la
solicitud, se aclara que la identificacion de un mecanismo tampoco le confiere altura
inventiva a los compuestos.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia realizaria
modificaciones a los compuestos con actividad anticancerigena divulgados en el documento
D1 conociendo el grupo farmacoforico para obtener compuestos alternativos llegando asi al
objeto de las reivindicaciones 2, 3, 4 y 8 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 5 — 7 y 9 - 11 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

Conclusion:

Las reivindicaciones 1 — 11 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumplen con
el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

9. Conclusién

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
CHEN H. ET AL, Bioorganic &
D1 Medicinal Chemistry Letters, Vol. 1-10 Nivel inventivo
14, Pags. 5401 — 5405.
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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) 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) 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 2012-12-18

Elabord: Jeny Paola Villate Becerra
Reviso: Consuelo Leguizamon Leguizamon
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