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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

FECHA: 2013-02-06 11:01:05
EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
FOLIOS: 6

RAD: 11-58067- -4

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I
ACT: 519 PRESENTACION

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

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

Asunto: Radicacion: 11-58067- -4

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 1935

Folios: 6
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/US2009/62163
Fecha de Presentacion Internacional 27/10/2009

1. Documentos estudiados

Descripcion:

Folios 63 a 114 reverso

Mayo 11 de 2011

Reivindicaciones

Folios 115 a 119
reverso

Mayo 11 de 2011

Prioridad:

US 61/108,568

Octubre 27 de 2008

US 61/178,517

Mayo 15 de 2009

US 61/242,432

Septiembre 15 de 2009

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de Prioridad porque esta 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 tendra
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) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria,
so6lo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada.
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Por lo tanto, las reivindicaciones 11 a 13 visibles en los folios 116 a 119 reverso,
son aceptadas para ser estudiadas, porque se registra el pago por dichas
reivindicaciones adicionales, de acuerdo con el recibo presente en el folio 135.

Titulo de la solicitud: “Pirazolilaminopiridinas como inhibidores de FAK”

El problema planteado en esta solicitud consiste en obtencion de compuestos
inhibidores de FAK Kinasa, Utiles en el tratamiento del cancer y enfermedades
hematoldgicas.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio plantea la obtencién de
compuestos derivados de pirazolil amino piridina, con actividad inhibidora de FAK

Kinasa, para el tratamiento del cancer y de enfermedades hematoldgicas.
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El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A61K31/535.

4. Excepcion a la Patentabilidad (Art 20 D 486, literal d)

El objeto de la reivindicacion 13 no es patentable, de acuerdo con el articulo
citado.

5. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacidbn 1 no es concisa porque se menciona expresiones para los
sustituyentes tales como “alquilo C.¢", “cicloalquilo Cs”, “alquenilo Ca¢", “alcoxi Ci.
¢, “(alquileno Ci.)q", entre otros, donde, a pesar de ser restriccion de una
generalidad, pueden ser diversos sustituyentes inespecificos (por ejemplo, alquilo
C.6 puede ser metil, etil, isopropil, tercbutil; cicloalquilo C3-6 puede ser ciclopropil,
ciclopentil; alquilen C.. puede ser metilen, etilen); ademas, se emplean
sustituyentes secundarios que no son evidentes en la féormula | (R?, R®, R®, R’, R®,
R? R, R, R™, X) y que poseen varias posibilidades de sustitucion,

generando asi la ampliacion de estos sustituyentes y de esta manera se
incrementa la cantidad de posibles compuestos a obtener, la cual es amplia, de
manera tal que aumenta la complejidad del objeto de esta invencion y por lo tanto
no se puede definir certeramente el verdadero alcance de lo que se desea
proteger debido a la amplitud que puede alcanzar dicha solicitud. Por lo tanto, se
solicita que se realice una restriccion mucho mas razonable para cada uno de los
sustituyentes de la féormula I, de tal manera que se mencionen los sustituyentes
para obtener los compuestos especificos sintetizados, probados y que representen
la solucion al problema técnico objetivo de esta invencion, es decir, aquellos que
posean mejor actividad. Se sugiere que dicha restriccion se realice de acuerdo a
los compuestos soportados dentro del capitulo descriptivo y que se muestran en la
siguiente tabla:
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Sustituyente Soportado en la descripcién
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La reivindicacion 11 no es concisa porque se enuncian muchos compuestos
especificos. Se solicita realizar una restriccion, de tal manera que se protejan los
compuestos de real interés para el inventor y que poseen la mejor actividad
inhibitoria de FAK kinasa.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la
solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 27 de octubre de 2008.
Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud.

Item Documento Titulo Fecha de Publicacién
D1 W02008115369 “Inhibitors of Focal Adhesion Kinase” Septiembre 25 de 2008

El documento D1' divulga compuestos derivados de diamino piridina como
inhibidores de la Kinasa de Adhesion Focal &FAK) para el tratamiento del cancer.
R

I
o>
HMN

R3

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2008115369A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20080925&DB=worldwide.espacenet.c
omé&locale=es_LP
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7. Examen de Patentabilidad

Nivel Inventivo (Art 18 D 486)

Prosperi
p

La reivindicacion 1 divulga un compuesto de Formula I, o una sal del mismo, en el
que... (Folio 115 a folio 115 reverso, lineas 1 — 22).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

2-{[2-[(1,3-dimethyl-1 H-pyrazol-5-yl)amino]-3~(trifluoromethyl)
-4-pyridiny!Jamino -N-methylbenzamide

Solicitud D1
Compuesto de la Formula | Compuesto de la Formula |
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N-methyl-2-{[2-((3-methyl-1-phenyl-1 H-pyrazol-5-yl)amino]
-5-(trifluoromethyl)-4- pyridinylJamino } benzamide

Compuesto 13

FC N
NSy
H H 1
e
SN Y

El Estado de la Técnica D1 se considera el mas cercano a los compuestos de la
invencién, porque D1 divulga compuestos derivados de aril o heteroaril amino
piridil amino benzamida con actividad inhibidora de la Kinasa de Adhesion Focal
FAK, con utilidad en el tratamiento del cancer descritos en los ejemplos 12 y 13

(D1: Pagina 26, compuestos 12 y 13).

La diferencia entre los compuestos
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compuestos divulgados en D1, radica en que para la invencién, el amino en
posicion 2 del anillo de piridina se sustituye especificamente por un pirazol que
posee sustituyentes R, R* y R™; mientras que para D1, el amino en posicién 2
del anillo de piridina se sustituye preferiblemente por un fenil que posee
sustituyentes Y.

Esta diferencia parece no conceder ningun efecto técnico inesperado o ventajoso
a los compuestos de esta invencion con respecto a lo divulgado en D1, porque de
acuerdo a lo divulgado en D1, el grupo amino en la posicion 2 del anillo de piridina
puede ser sustituido por otro tipo de heterociclos, los cuales pueden tener mejor
interaccién con el receptor debido a la naturaleza de los heterodtomos y por lo
tanto, puede optimizar la actividad de los compuestos divulgados en el Estado de
la Técnica.

El Problema Técnico Objetivo que se pretende resolver es el siguiente: ¢Como
modificar los compuestos divulgados en D1, para obtener compuestos alternativos
derivados de pirazol — 5 — ilamino piridin — 4 — ilamino benzamida, inhibidores de
FAK Kinasa para el tratamiento del cancer?

D1 divulga en la pagina 2, lineas 1 — 19, compuestos derivados de diamina
piridina, donde el grupo amino en posicion 2 del anillo de piridina divulgado como
R!, puede ser un anillo monociclico, biciclico o policiclico aromatico que contiene
0-3 heterodtomos de N, O 6 S (que puede ser un pirazol) que comprende de 0-5
sustituyentes Y, de los cuales Y es alquilo Cys, CF3s, OH, CN, NO3, Cs.10 aril, Cz10
heteroaril, entre otros sustituyentes.

Por lo tanto, una persona versada en la materia y conocedora de los conceptos
divulgados en D1, puede sin ningun esfuerzo y de acuerdo con lo que sugiere D1
para el sustituyente R1, puede permutar el fenilo sustituido por un anillo de pirazol
sustituido por Y, donde Y es un conjunto muy amplio de posibles sustituyentes y
también, puede este experto modificar el CF; presente en la posicién 6 del anillo
de piridina por un halégeno cualquiera o un grupo electronegativo como CN, OH,
NO2, entre otros, siendo esta una practica comdn en el campo de la sintesis
guimica; para que de esta manera se puedan obtener los compuestos propuestos
en esta invencion, de manera obvia o evidente.

En consecuencia, la reivindicacion 1, de acuerdo a lo divulgado en D1, carece de
Nivel Inventivo.

Las reivindicacion 2 a 12, dependientes de las reivindicacion 1, no divulgan

caracteristicas inventivas adicionales descritas en la reivindicacion 11. Por lo
tanto, estas reivindicaciones también carecen de Nivel Inventivo.

7. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de esta solicitud se ven afectados de la siguiente

manera:
Item Documento Reivindicaciones Requisitos que afecta
D1 | W02008115369 lal2 Nivel Inventivo
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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
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-02-12

Elabord: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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