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REF: Expediente No.: 03-093.846
Patente de Invencion: “DERIVADOS SUSTITUIDOS
DE LA ZPIRTDINA
CICLOHEXANQ-1 4-
TMAMINA®
Tim!lar: GRUNENTHAL GubH

Publlcada on la Gacets ds la Propicdad Iedusteial No. 654
de 29 de julle de 2.005.

SOLICITUD DE EXANEN DE PATENTABN IDAD

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de cdad, domiciliado en Bogoti,
D.C., identificado con la cédula de cudadania aimero 17,192,062 de Bogotd,
abogado Tinstadn con Tageta Profesional No. 50.007 del Consejo Superior de
la Judicampra, actuando caricter de APODERADD de la Sociedad
GRUNENTHAL GmbH.; domiciflada en Zieglerstrasse 6, 52078, Aachen,
Alemania; respetnosamente soliciin 2 esa Dependencia;

1,- De confbrmidad onn 1o ¢stablecido en el Articulo 44 de la Decisidm 486
de 13 Comisicn de 1a Comuaidad Andina v estando deniro del germino
legal de seis meses ¢comtados desde la Fecha de publicacidn en la Gaceta
No. 554 de 29 de jully de 2.005, de la solichnd de Ja patente de la
referencia, solicite se =Hrvan proceder a efectuar el examen de
patentabilidad de ja Invencion.

2.- Tara que la presente p:hmﬁn sea viable, estoy anexando los siguientes
dovumentos:

2.1. Recibos de pago Nos. 04-94,083 de 03 de diciembre de 2.004 y
D5-815 de 05 de enewo de 2005; para un valor totat de
$186.000,00, de acuerdn am Ja Resotucién No. 31980 de 24 d=
diciembae de 2.004.

3.- Porlo aterior sollcito se continde con el tréimite correspondiente.

Del Sefior Superintendente,

(e s

HUMBERTO RUBIO CAMACHO
C.C. 17.192.062 de Bogotd
T.F. 50.007 Canscjo Superior
de 1a Juiddcatyra,
COD. 413

13-1348-17451
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY C MERCI /
DIVISI N DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C., (28, 08, 2007)

Abogado
HUMBERTO RUBIO CAMACHO
Apodarado

Solicitante: GRUNENTHAL GMBH

ASUNTO Radicacién 03-88846
Tramite 002
Evento 001
Actuacién 430
Oficio --+8518
Follos 005

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decisién 486 de la Comisién de ia Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados
1.1. Descripcidn:

o Falice: 15 a 62 como se radicd iniclaimante
12.  Relvindicaciones

» Reivindicaclones estudiadas de la 1 a 22 segUn folics 83 a 86 como 88
radict iniclaimente.

13.  Proridad:

e Con fecha 09 de Mayo de 2001, Pais de origen: Alemania y Nimero de
Solicitud: DE 10123163.8).

2. Objeto de la invencién

» Thule de la solicitud: *“Derivados sustituidos de Ja 2-Plridine
Ciciohexano 1,4 Diamina” (Ver Folio 01).

o El objeto de Ia presente solichud de patente de invencién consiste en
obtener compuestos derivados sustituidos de la 2-piridina ciclohexano-1,4-
diamina con formula general |, que actian sobre el sistema de receptor de
nociceptina/ORL1 (Ver folio 17)

\\S
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o REIVINDICACIONES

Relvindicaclén 1-11:

Derivados sustituidos de la 2-piridina ciclohexano-1,4-diamina que tengan Ia
formula general | (Ver follo 83)

Reivindicaclén 12-13:

Medicamentos que contienen al menos un derivado sustituido de la 2-piridina
ciclohexano-1,4-diamina con formula general | de acuerdo a las
reivindicacionas 1 a 11 (Ver folio 75).

Relvindicaclén 14-15:
Uso de un derivado sustituldo de la 2-piridina ciclohexano-1,4-diamina con
formula general | de acuerdo a las reivindicaciones 1 a 11 (Ver folio 75 a 76).

Relvindicacién 16-22:
Proceso de produccion de un derivado sustituido de la 2-piridina ciclohexano-
1.4-dlamina con formula general | y sus compuestos (Ver folio 76-88)

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar
compuestos Utlles para el tratamiento del dolor, en particular dolor agudo,
neuropdtico o crdnico; tratamiento de las condiciones de ansiedad, tensidn y
sindromes relacionados con el estrés, entre otros; los cuales actian sobre los
recaptores ORL 1/nociceptina (Ver follos 15, 76)

Para solucionar este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona
medicamentos que contienen compuestos de la férmula |.

Clasificaclén Internacional de Patentes (IPC): AG1K31/435, CO7D213/36.

3. De la solicitud de Patente
3.1. Descripeién (artfculo 28 D. 486)

En cuanto los ejemplos se observa que hay dos ejemplos 1, ee debe
aclarar a cual corresponde. (Ver folio 56)
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3.2. Relvindicaciones {articulo 30 D 486)
Una vez ravisado el capitulo reivindicatorio esta dependencia encuentra:

o La camacterfstica esencial de los derivados de la molécula gque
corresponde a la astructura de la fdrmula (1) se encuentra muy amplia y
no define todas las posibiidades de compuestos que quleren
obtener. Una vez se procede a reallzar las sustituciones respectivas en
dicha estructura, se observa que i0s compuesios resultantes abarcan
desde la quimica alifdtica, aromética hasta la heterociclica con y sin
sustituciones una o0 mas veces, por esta razdn se remite al interesado a
la comparacién que se efectia en el aparte unidad de invencidn -
numeral 5 del examen técnico — en donde es posible evidenciar que los
compuestos objeto de sustituciones complejas no guardan
cormespondencia directa con la caracteristica esanclal de la fdrmula (1) y
se obtienen compuestos de mayor complejidad quimica.

o El solicitante en la reivindicacién 1 no especifica clase, posldbn Y
numero de saturaciones, ramtﬁcacbnu RLIo gustituciones en
di!?mntoe radicales R', R?, RO,R?, R®, R”, R® R® R, R",R", R°, R‘
R"Y,

° 0uando se nombra el enlace del alquileno C1-3 para e! R® por ejemplo,
no es especifico an como realiza Is union, segin las sustituciones y loa
diferentes reemplazos que presenta.

o Elradical R® no esté definido en la reivindicacién 1.

s Los radicales R* y R® pueden tener la posibilided de formar entre elios
un compuesto heterociclico y ademads puede estar condensado con
otros anilios, opcionaimente en forma de sus racematos, sus
esterecisdmeros puros, en particular enantidmeros o en forma de
mezclas de estereoisdmercs, en particular de enantidmeros o
diasteredmeros en cualquier relacién de mezcla, evidencléndose un
campo muy amplo en Quimica Omgdnica. No se evidencian sus
respectivas sustituciones y el (los) producto(s) finales obtenido (s).

o El radical C(X)OR® de la reivindicacién 4 no se encuentra sustertado en
ia reivindicacién 1, de la cual depende.

e El radical R5, R', R puede tener miiltiples reemplazos que resultan
en una amplia variedad de compueastos.

o En cuanto al proceso de produccidn se encuentra sustentado sélo para
un derivado sustituido de la 2-piridina ciclohexano-1,4-dlamina con R®=
H, qué grupos acilan, alquilan, sulfonan en R” y R“y su resuitado.

» E) radical R® no se encuentra descrito en el proceso de produccién,
pues no aparece en las formulas estructurales.

e Debe aclararse a qué comesponde FMOC, Z, Boc y NaCNBH,, segln
nombre quimico comun o intemacional (Ver folio 85)

o Se observa una amplia variedad de condiciones del proceso de
produccion, en cuanto a tiempo, temperatura, Irradiacién y uso de gas
protector con su correspondiente nombre.

Se solicita aclarar y precisar lo anterionrmente enunciado.

4. Unidad de invenclén (articulo 25 D 486)

o Se solicita precisar el alcance de la invencién que se desea proteger,
puesto que de la lectura del capitulo reivindicatorio es claro que existe mas
de una caracteristica esencial que cobija los compuestos de la Invencién.
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Al comparar las connotaclones que toma |a estructura de fdrmula (1) en
el ejemplo 1 fdmula A v |85 que toma ol ajemplo 2 - de |a formula B - pam
darse cuenta que cuando sa& incuyen las sustlluciones mis complsjas
obliomen ¢compuesios que estructural, quimica y funoionaimente no
encueniran completamente definidos bajo al concepio comdn inventive de
la farmula {I), presentdndose més da uno mismo.

Par ajernplo;
Férmula A

S
NZ

ém.
Q_>
N

NO

En contecusncia, se requiers al interesado para ¢que precise ef alcance de
la invencion o &l grupo de invencionse que desea proteger, sefiale con
datarminacion un dnica concepto Inventivo de cardcter comiin 2 jodae las
madalidades da le Invencion,

5 Reivindicadiones miativas & un uso 0 a un uso distinto (arffcives 14y 21 D
488}

= Relvindicacion 14 y 15 uso de un darlvedo sustiido de fa 2-piridina
cichohexane-1,4-dlamina.
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Se recuerda al solicitante conforme al articulo citado, que no se puede otorgar
patento a usos porque estos no son un producto ni un procedimiento tecnolagico.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de |la
Comunidad Andina, se le Indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dias contados a partir de la fecha de nofificacién de la presente
comunicacién. En caso de no dar respuesia al presente requerimiento, ¢ &i a
pesar de la respuesta subsistieran los Impedimentos para Ia concaelon 86
denegeré la patente.

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 N° 10 de 2001.

Do
ASEELLANOS DE JAIMES
iioh de Nuevas Creaclones (E)

El anterlor requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha
13 50 &6t

EXAMINADOR TECNICO
CONCEPTO TECNICO No. 0982 Cédigo No. 202070

Vo.Bo. Cddigo N° 202005




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCID
DIVISION DEF NUEVAS CREACIONES

2020

Bogots, D.C.,, (28, DB, 2007}
Abogado

HUMBERTD RUBID CAMACHO
Apoderado

Solicitanke: GRUNENTAL GMBH

ASINTO Radicackn 03-D8840
Trédmite 002
Evanto 001
Agtuaciin 430
Oficio .« but . 8925
Follios 002

Como resultado del examen de bisguede de anterforidades y con fundamento en el
anticulo 45 da | Decisidn 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACION

Como consecuancla de la basgqueda de anteroridades de matena relacionada oon la deia
presents Invencion, s& datermind que eadstan en el estado da la técnica los sigulantes
documentos, que eventualmsnte afectarian log requisitos de patentabilidad de ssta
sofichud:

s BERTORELLIR ET AL: "Mociceptinfarphanin FQ and Its recepior. a potontial target -

for drug discovery” TREND IN PHARMACOLOGICAL SCIENCES, ELSEVIER
TRENS JOLIRNAL, CAMBRIDGE, GB, Bd. 21 Nr 7.1.Julio 2000 {2000-07-01),
Pagines 233-234.

Sendo que las publicaciones referenciadas hacen parte del resultado del examen de
bldsqueda reafizado pam 13 solicitud WQ 02/D80330 sguivalente a esta soficitud
colombiana aqui estudiada, y no siendo viable la consecucion de dichos articulos por este
despecho, se requiere que el solicitante, sn virlud de lo establecikio an al aticulo 45 de la
Deacisién 486 de [a Comisidn de la Comunidad Andina, propargione las publicaciones
completas, con [& que podna reallzarse un andllals absolulo de la patantsbilidad de 1a
invencitn comespondiants a la presents aplicitud.



Notifiquese el presante oficio conforme a lo dispuesto sn el numeral 5.2, Iiteral @), del
capitulo quinto (5), del primero de la circular {mica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jofe de Divisidrf de Nuevas Creaciones

El anterdr requerimiente fus notificado por fjacibn en lista, de

fecha m

CONCEPTO TECNICO No. 0084 EXAMINADOR TECNICO
Cobdigo No. 202070

&
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