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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

Asunto: Radicacion: 11-83156- -6

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 23555

Folios: 9
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/JP2009/070719
Fecha de Presentacion Internacional 04/12/2009

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 est

Descripcion:
Reivindicaciones:

Dibujos:
Prioridad:
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Radicado 11-083156-00000-0000
Radicado 11-083156-00000-0000
Radicado 11-083156-00001-0000
Radicado 11-083156-00003-0000
Radicado 11-083156-00004-0000
Radicado 11-083156-00005-0000
Radicado 11-083156-00000-0000
JP 2008-310739

(1er. Art. 45)

07/Julio/2011
15/Julio/2011
07/Julio/2011
20/Abril/2012
17/Agosto/2012
26/Diciembre/2012
07/Julio/2011
05/Diciembre/2008
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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 invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del
Titulo X 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,
sblo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada. Con relacion a la presente
solicitud se realizé el pago de las reivindicaciones adicionales y se estudiaran las
reivindicaciones 1 a 23 de acuerdo al radicado 11-083156-00005-0000.

Titulo de la solicitud: “Compuesto y Composicién farmacéutica de quinolona”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la proporcionar compuestos
derivados de quinolona que reduzcan la progresion de la disfuncién neuroldgica.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
compuesto de férmula general (1) derivado de quinolona, caracterizado por:

Rq o

Rs R3

Re T Ry
Ry Ry

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): CO7D 215/52, 215/28, 401/04, 401/06, 401/10, 401/12, 407/04,
407/12, 409/04, 471/04; A61K 31/4741, 31/4745, 31/406.

4. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14)

El uso de las reivindicaciones 18 a 21 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.
5. De la solicitud de patente

Titulo

El titulo no define el objeto de la solicitud, se solicita que se ha mas concreto
incluyendo las caracteristicas técnicas esenciales.

Expediente 11-83156- -6 (1er. Art. 45)
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Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)
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p

Las reivindicaciones 1 a 13 no son claras porque el término “opcionalmente”
precediendo una caracteristica no es limitativo, porque hace opcional a la
caracteristica y no precisa el alcance de la reivindicacién. Se sugiere sustituirlo

por un término preciso.

Las reivindicaciones independientes 1, 4, 6, 8, 10, 12 y 22 repiten de forma
innecesaria materia, lo que indica que varias reivindicaciones independientes de
una misma categoria son indicio de falta de concisidbn haciendo complejo
determinar el alcance de la solicitud. Se sugiere incorporar en una sola
reivindicacion independiente las caracteristicas técnicas esenciales.

Las reivindicaciones 1 a 13 no son concisas porque las definiciones de R1, R2,
R3, R4, R5, R6 y R7 son amplias, se sugiere restringir la solicitud a una razonable
generalizacion del tipo de sustituyentes que han sido probados, es decir, que se
encuentran debidamente sustentados, de acuerdo a lo presentado en la siguiente

tabla.

Tabla 1. Ejemplos sustentados de sustituyentes.

Radical Ejemplos sustentados de sustituyentes
R1-R2-R3 :\ &@ O L o
ﬁﬁ,@ | .(; ,\N(\
K/\u 0 ,:\Z’f}‘ ,”°’ET°
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E' K/\/\ k/\ﬂ

Expediente 11-83156- -6 (1er. Art. 45)

d
3



. Prospetidad
Industria y Comercio p S
SUPERINTENDENCIA i
TB/@M
GO
5L
e
+ 14
R4-R5-R6-
R? OY\ .

La reivindicacion 17 la cual reclama una composicibn que comprende al
compuesto de formula (I) combinado con un vehiculo farmacéuticamente
aceptable, no se encuentra sustentada dentro del capitulo descriptivo mediante un
ejemplo concreto que defina a los ingredientes y sus proporciones. Se sugiere
eliminarla.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Determinacién del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacién de la
solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, diciembre 05 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
“1H-Quinolin-4-one compounds with
D1 EP 1886996 affinity for the GABA receptor, 13/Febrero/2008
processes, uses and compositions”

Expediente 11-83156- -6
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“Pharmaceutical compositions
D2 US 6,645,983 comprising 4-quinolonos for treating 11/Noviembre/2003
cancers”

El documento D1® divulga compuestos derivados de 1H-quinolin-4-ona (tiles en el
tratamiento de enfermedades asociadas con la modulacion de los receptores
GABA. tales como la ansiedad, la epilepsia, desordenes del suefio y relajacion
muscular (Resumen).

El documento D2@® divulga una composicion farmacéutica no citotoxica que
comprende derivados de 4-quinolonas que actiian sobre la proliferacién de células
clonogénicas en tumores malignos(Resumen).

7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D436)

La reivindicacion 22 consiste en “Un proceso para producir un compuesto de
quinolona representado por la formula (1b) en donde R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7

son como se definen (...)".

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

Caracteristicas esenciales D2
Proceso de sintesis de quinolonas donde
se hace reaccionar

Un proceso para producir un compuesto de

quinolona representado por la férmula(1b)
Ry o

para obtener
R R , endonde R2, R3, R4,

R5, R6 y R7 son como se definen en las
reivinidicaciones 1, 4, 6, 8, 10, o, 12 y R1’
es un grupo seleccionado de R1. Haciendo

reaccionar
R1°-X2 con donde el agente
alquilante corresponde a la formula XR6,
o donde
s A X=I,Cl, F
| R6=C.., alquilo
R; N R, R5=Fenilo
& donde R1=Fenilo

R2=Hidrégeno

R3=Hidrégeno

R4=Hidrégeno

(Col. 9y 10, esquema I, Col. 127, linea 63
y Col. 128, lineas 27 y 31).

X2=Grupo o 4tomo de hal6égeno,
R].':Rl:Cl.e alquilo
R2=Hidrégeno

R3=Fenilo

R4=Fenilo

R5=Hidrégeno

R6=Hidrégeno

R7=Hidrégeno

1. https://www.google.com/patents/EP1886996A1?cl=en&dq=EP+1886996&hl=es&sa=X&ei=d0-
vUuyYG8WtkAeQ4IDwBQ&ved=0CDkQBAEWAA
2.https:/lwww.google.com/patents/US6645983?pg=PA50&dq=US+6,645,983&hl=es&sa=X&ei=mE-
vUriyGeXpkAePu4DoBQ&ved=0CDsQ6AEWAA

Expediente 11-83156- -6 (1er. Art. 45)
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De acuerdo con la tabla anterior, las caracteristicas esenciales de la composicion
de la reivindicacion 22 habian sido divulgadas previamente en el documento D2,
por lo tanto, la materia reivindicada no es nueva.

En consecuencia, la reivindicacion 22 no es nueva, segun lo divulgado en el
documento D2.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en “Un compuesto de quinolona de férmula

caracterizado porque R1 es un hidroxi C1-Cé6 alcanoailo (...)" .

(1)

La reivindicacion 4 consiste en “Un compuesto de quinolona de formula

caracterizado porque R2 es un hidrégeno (...)".

(1)

La reivindicacion 6 consiste en “Un compuesto de quinolona de férmula

caracterizado porque R3 es un fenilo (...)".

(1)

La reivindicacion 8 consiste en “Un compuesto de quinolona de formula

caracterizado porque R4 es un alquilo C1 - C6(...)".

(1)

La reivindicacion 10 consiste en “Un compuesto de quinolona de formula

caracterizado porque R5 es un hidrogeno (...)".

(1)

La reivindicacion 12 consiste en “Un compuesto de quinolona de férmula

caracterizado porque R5 es un hidrégeno, R6 es un alcoxi C1-C6 (...)".

(1)

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

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Compuesto de quinolona de

férmula (1):
Ry 0
Rg T Ry
Ry R
Dénde:

Compuesto 1H-Quinolin-one
de férmula (1):

Ry O

Rs

(Pag. 22, lineas 50-55 y Pag.

23, lineas 1-15).

Compuesto de férmula (1):

R, 0
R; Rs
Ry T

Ry R¢

(Col. 127, lineas 11 - 24).

R1= C1-6 alquilo-carbamoilo

(¢]

Rs  dénde, R5 es un OH
(Pé&g. 23, linea 25).

R6= Alquilo C1-C4, A-R9
A=C1-C4 alquil
R9=CONR11R12
Independientemente
R11=R12=Hidrégeno, alquil
Ci1-C4

(Col. 127, lineas 63 a 65y
Col. 128, lineas 1 a 11).

R2= Hidrégeno

R4= Hidrogeno
(Pag. 23, lineas 22).

Hidrégeno
(Col. 127, lineas 11 - 24).

Expediente 11-83156- -6
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R3= Fenilo, que puede o no
estar sustituido

R3= Fenilo, que puede o no
estar sustituido
(Pag. 23, lineas 22).

R5= Fenilo, que puede o no
estar sustituido
(Col. 127, lineas 56 - 57).

R5= Hidrégeno

(Pag. 22, lineas 50-55 y Pag.
23, lineas 1-15).

R4= Haldgeno R1= Hal6geno. R1= Hidrégeno
_ 9ene. (Pag. 23, lineas 21). (Col. 127, linea 36).
Hidroégeno

R2= Hidrégeno
(Col. 127, lineas 53 - 55).

R6= Hidrégeno

R2= Hidrégeno
(Pag. 23, lineas 20).

R3= Hidrégeno
(Col. 127, linea 52).

R7= Hidrégeno

Hidrégeno
(Pag. 22, lineas 50-55 y Pag.
23, lineas 1-15).

R4= Hidrégeno
(Col. 127, linea 52).

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la
invencion definida en la reivindicacion 1 porque divulgan compuestos derivados de
qguinolonas utiles en el tratamiento de epilepsia, ansiedad, insomnio y cancer
(Resumen).

Ademas, estructuralmente los compuestos reclamados presentan similitudes con
los compuestos divulgados en los documentos D1 y D2.

SOLICITUD D1 D5
Ejemplo 43:
Ejemplo 72: Ejemplo 75:
Ri O
R3
o)
0 ™ |
Rg N” Ry
| o)
N Rs R N
P R_~_  |Ri=H, R2=Me R3= §
Ph,R4=Hy
0 R5= N(Alil)2 ]
(Pag. 13, lineas 1 a (Col. 79, lineas 10 - 30).
15y 30).

La diferencia entre la invencién, definida en las reivindicaciones 1, 4,6, 8y 10 y el
compuesto divulgado en el documento D1, consiste en que el compuesto
reclamado en la posicion del R1 define como sustituyente un alquilo C1-6-
carbamoilo mientras que el compuesto divulgado en el documento D1 para la
misma posicion presenta un grupo alquil-acido (CHO).

El efecto que logra el incluir un alquilo C1-C6 carbamoilo en la posicion del R1
consiste en que se disminuye la progresién de la disfuncion neurolégica.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “cémo proporcionar una compuesto alternativo derivado de 4-
quinolona que disminuya la degeneracion neurolégica.

Expediente 11-83156- -6 (1er. Art. 45)
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Sin embargo, la inclusion de un alquilo C1-C6-carbamoilo unido al nitrégeno
heterociclico de un compuesto derivado de 4-quinolonas, esta divulgado en el
documento D2 que ensefia compuestos derivados de 4-quinolonas donde al
nitrogeno heterociclico se encuentra unido un alquilo C1-C4-carbamoilo (Resumen
y Col. 127, linea 63).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia,
incluiria el alquilo C1-C4-carbamoilo unido al nitrégeno heterociclico de acuerdo
con lo divulgado en el documento D2 dentro del compuesto ensefiado en el
documento D1, cambiando el grupo CHO por el alquilo C1-C4-carbamoilo, para
llegar asi al objeto de las reivindicaciones 1, 4, 6, 8, 10 y 12 de la solicitud. Por lo
cual se consideran obvias.

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2, 3, 5, 7, 9,11,13 a 17 y 23 no
mencionan caracteristicas técnicas esenciales sobre el compuesto de férmula (1),
tampoco se pueden considerar inventivas.

8. Conclusiéon

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

Reivindicaciones Requisito que
Item Documento
afectadas afecta
D1 EP 1886996 lal7y?23 Nivel Inventivo
D2 US 6,645,983 l1al7y22a23 Novedad/Nivel
inventivo

Expediente 11-83156- -6 (1er. Art. 45)
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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 del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 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 2013-12-31

Elabord: German Antonio Clavijo Cohen
Revisé: Jeny Paola Villate Becerra
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