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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 11-87033- -4 FECHA: 2012-11-30 09:38:13

DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 5

ACT: 519 PRESENTACION

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

Abogado(a)/Sefior(a)
ALICIA LLOREDA RICAURTE
notificacionespatentes@Illoredacamacho.com

Asunto: Radicacion: 11-87033- -4

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 22140

Folios: 5
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/EP2010/051316
Fecha de Presentacion Internacional 03/02/2010

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 30 a 152 12/Julio/2011

Reivindicaciones: Folios 153 a 158 12/Julio/2011
Folios 167 a 171 18/Julio/2011

Prioridad: EP 09152089.0 04/Febrero/2009

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
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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,
solo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada.

Dado que en la presente solicitud se evidencia pago de tasa por reivindicacion
adicional se procede a estudiar las 13 reivindicaciones del ultimo capitulo
reivindicatorio presentado (de fecha Julio 18 de 2011).

Titulo de la solicitud: “Derivados de indol como agentes anticancer”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en proporcionar compuestos de
indol que actian como agentes anticancer.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
compuesto de la formula (I), proceso para su preparacion y composiciones que lo
contienen.
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El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): C 07 D 401/12.

4. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacion 12 no es clara cuando menciona “combinaciéon de uno o varios
agentes anticancer y un compuesto de acuerdo con -cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 10", ya que se esta definiendo la combinacién por la funcion
de los agentes que la componen y no se especifica a qué tipo de compuestos se
refiere por lo que se pueden presentar mdultiples opciones de posibles
combinaciones dificultando entender las caracteristicas que lo diferencian con el
arte previo. Se sugiere definir la combinacion por sus agentes particulares y las
cantidades de cada uno de los mismos.

La reivindicacion 13 no es clara cuando emplea los términos “grupo saliente
apropiado”, “solvente inerte”, “base apropiada”, “catalizador apropiado”, “solvente
apropiado”, “agente de reduccién apropiado”, “acidos no téxica terapéuticamente
activa”, “bases no toxica terapéuticamente activa”, que se encuentran definidos
por su funcibn y no se especifica qué tipo de reactivos de interés son los
empleados para caracterizar la invencion. Se sugiere modificar la reivindicacion 13
sefialando los reactivos particulares y las cantidades estequiométricas de los

mismaos.
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5. Determinacién del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determin6 con base en la fecha de presentacion de la
solicitud de la cual se invoca prioridad, es decir, el 04 de febrero de 2009.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontré el
siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicacion*
“Inhibitors of the interaction
D1 W02006032631 between MDM2 and P53” 30/Marzo/2006

D1™: divulga compuestos que actian como inhibidores de las interacciones entre
MDM2 y P53 para el tratamiento de cancer (Pag. 1, lineas 5 — 12).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un compuesto de la féormula (1)
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en donde los sustituyentes son como se encuentran definidos.

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

Caracteristicas esenciales D1
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(pag. 104. comp. 187)
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Zes N donde R? es Hidrégeno N
R? es hidrégeno H
R* es hidroxialquilo Cy.s 0 alguileno C,.; No menciona

[MURL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
CC=WO&NR=2006032631&KC=&FT=E&locale=en_EP
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siempre que el sustituyente R* esté ubicado
en la posicién 6 o 7 del resto indol

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencién
definida en la reivindicacién 1 porque divulga compuestos derivados de indol que
actian como inhibidores de las interacciones entre MDM2 y P53 para el
tratamiento de cancer (resumeny pag. 1, lineas 5 — 12).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacién 1 y el compuesto de
D1 consiste en el sustituyente del anillo indol, particularmente cuando R® es
hidroxialquilo C..6 0 alquileno Cxs.

Esta diferencia no parece conceder un efecto técnico inesperado o una ventaja a
los compuestos de férmula (I) reclamados en esta solicitud ya que no parecen
presentar propiedades superiores en comparacion con los compuestos del estado
de la técnica cercano.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se

puede formular como la necesidad de compuestos de indol sustituidos que actian
como agentes anticancer, alternativos a los ya conocidos en el estado del arte.

Sin embargo, D1 también divulga diferentes soluciones a este problema técnico,
como lo es, por ejemplo, el compuesto 187 (pag. 104. comp. 187), el cual es un
inhibidor de las interacciones entre MDM2 y P53 para el tratamiento de cancer, en
donde se presenta la sustitucién del indol, particularmente con un radical alquilo
de 1 atomo de carbono.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia habria
podido incluir una modificacidon en los sustituyentes del indol como una alternativa
para llegar asi al objeto de la reivindicaciéon 1 de la solicitud. Por lo cual se
considera obvia.

Conclusion:

La reivindicacién 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el
requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 — 13 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

7. Conclusiéon

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

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 W02006032631 1-13 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) 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
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2012-12-11

Elaboro: Nelson Ricardo Velasco Gonzalez
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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