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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RAD: 11­168005­  ­5
DEP: 2020  DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 
TRA: 11  PCT­PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 
ACT: 519   PRESENTACION 

FECHA:  2013­06­05 13:06:09
EVE:  378  FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO I 
FOLIOS:   5

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Artículo 45 
de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados 

Descripción: Folios 05 a 74 06/Diciembre/2011
Reivindicaciones: Folios 75 a 77 06/Diciembre/2011
Dibujos: Folios 78 a 83 06/Diciembre/2011
Prioridad: US 61 221 424 29/Junio/2009

 
2. Análisis de las Prioridades

Se acepta la  reivindicación de la 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 invención

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capítulo primero del Título 
10 de la Circular Única para efectos del examen de patentabilidad, se tendrá 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 más de 
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diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sólo se 
estudiarán las cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso se estudiaron 
todas las reivindicaciones del capítulo reivindicatorio modificado.

Título de la solicitud: “Enantiómeros de compuestos de espirooxindol y sus usos 
como agentes terapéuticos.”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar 
estéreo-isómeros del compuesto de fórmula (I).

Para resolver  este  problema técnico la solicitud en estudio  proporciona el  (S)-
enantiómero  de  1´-{[5-(trifluorometil)furan-2-il]metil}spiro[furo[2,3-f  ] 
[1,3]benzodioxol-7,3'-indol]-2´(1´H)-ona.
El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificación Internacional de 
Patentes (CIP): C07D491/22, A61K31/404, A61P29/00. 

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

El objeto de las reivindicaciones  3 – 7 no es patentable de acuerdo con el Art 
citado.

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

El uso de las reivindicación 8 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

6. De la solicitud de patente 

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

Las reivindicaciones deben definir  la materia a proteger  por sus características 
técnicas esenciales, en el caso de las reivindicaciones 1 y 2 el término “prodroga" 
es un resultado a alcanzar y no una característica técnica esencial de la invención 
ya que abarca un gran número de compuestos que sólo se definen por referencia 
a una actividad funcional deseada –prodroga–. Este término funcional no da una 
orientación técnica específica para la selección de derivados adecuados e incluye 
innumerables  posibilidades  que  no  están  debidamente  sustentadas  en  la 
descripción, se sugiere a la solicitante realizar las modificaciones pertinentes.
En la reivindicación 1 el sufijo –ona es el correcto al traducir  “–one” en el nombre 
del  compuesto de fórmula (I):  1´-{[5-(trifluorometil)furan-2-il]metil}spiro[furo[2,3-f]
[1,3]  benzodioxol-7,3'-indol]-2´(1´H)-uno,  se  sugiere  a  la  solicitante  realizar  las 
modificaciones pertinentes.
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Descripción (Art 28 D 486)

El  capitulo  descriptivo  debe  ser  comprendido  sin  referencia  a  ningún  otro 
documento; por lo tanto la expresión general "se incorpora(n) en su totalidad por 
(como) referencia..." (Ej. Fl.  5, 13, 39 y 74) no es concisa y no deja claras las 
características técnicas a que se refiere la invención; se puede entender que el 
alcance  de  la  protección  se  puede  ampliar  de  alguna  manera  ya  que  no  se 
definen con precisión todas las características  técnicas  esenciales en el capitulo 
descriptivo. 
El sufijo –ona es el correcto al traducir  “–one” en el nombre del compuesto de 
fórmula  (I):  1´-{[5-(trifluorometil)furan-2-il]metil}spiro[furo[2,3-f  ]  [1,3]benzodioxol-
7,3'-indol]-2´(1´H)-uno,  se  sugiere  a  la  solicitante  realizar  las  modificaciones 
pertinentes.

7. Determinación del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determinó con base en la fecha de presentación de la 
solicitud  de  prioridad:  29  de  Junio  de  2009,  y  se  encontraron  los  siguientes 
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Ítem Documento Título
Fecha de 

Publicación*

D1[1] WO2006110917
“Spiro-oxindole compounds and their 

uses as therapeutic agents”
19/Octubre/2006 

El documento D1 divulga el  compuesto de fórmula (I)  en forma racémica,  sus 
enantiómeros  y un método para su preparación, mezclas de los mismos que son 
útiles  para  la  tratamiento  y  /  o  prevención  de  enfermedades  o  condiciones 
mediadas por canales de sodio, tales como el dolor.

8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

 Comparación de las características técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Características esenciales D1
Rv.  1  El  (S)-enantiómero  de  1'-{[5-(trifluorometil)furan-2-il] 
metil}spiro[furo[2,3-f][1,3]ben-zodioxol-7,3'-indol]-2'(1'H)-ona 
que tiene la siguiente fórmula (I-S)

Resumen:  Esta invención  está dirigida  al (S)-enantiómero del 
compuesto de la fórmula (I).

1'-{[5-(trifluorometil)furan-2-il] 
metil}spiro[furo[2,3-f][1,3]ben-
zodioxol-7,3'-indol]-2'(1'H)-ona.

Párr. [1159] y [1160]

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?  
DB=EPODOC&II=0&ND=3&at=39&locale=en_EP&FT=D&CC=WO&NR=2006110917A2&KC=A2  
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La  rv.  1  consiste  en  el  (S)-enantiómero  del  compuesto  de  fórmula  (I):  1´-{[5-
(trifluorometil)furan-2-il]metil}spiro[furo[2,3-f  ]  [1,3]benzodioxol-7,3'-indol]-2´(1´H)-
uno. 

El documento D1 se considera el estado de la técnica más cercano al objeto de la 
solicitud,  porque  divulga  el  compuesto  de  fórmula  (I)  en  forma  racémica,  sus 
enantiómeros   y  un  método  para  su  preparación.  La  presente  invención 
comprende  el  (S)-enantiómero  del  compuesto  de  fórmula  (I)  divulgado  con 
anterioridad en el documento D1. 

El documento D1 da a conocer un compuesto que tiene una fórmula estructural 
idéntica a la del compuesto reivindicado en la solicitud en estudio, fórmula que 
representa ambas formas enantioméricas y mezclas de las mismas debido a que 
el  enantiómero  necesariamente  comprendía  el  compuesto  divulgado  en  el 
documento D1; el que un compuesto sea quiral y que tenga enantiómeros es un 
elemento implícito a la divulgación y probar si alguno de los enantiómeros aislado, 
resulta más activo que la mezcla racémica es rutinario dado que, normalmente, se 
reconoce  que  uno  de  los  enantiómeros  con  frecuencia  tiene  una  desigual 
actividad cuantitativamente mayor que el otro o que el racemato; por lo tanto, es 
de  esperar  que  al  menos  uno  de  los  isómeros[2] tenga  mayor  actividad  en 
comparación con el racemato[3].

En  conclusión  la  invención  descrita  no  se  considera  novedosa  frente  a  lo 
divulgado en el  documento  D1,  ya que los dos enantiómeros,  definidos por  la 
fórmula (I), en realidad existen en el racemato sin separar teniendo en cuenta el 
centro quiral, por lo tanto el estado de la técnica divulgado en el documento D1 ya 
comprendía  los  enantiómeros  independientemente  de  cuál  sea  el  designado 
(enantiómeros  R  y  S)   de  las  concebibles  configuraciones,  el  enantiómero 
reivindicado  es  una  forma  especular  que  conforma  la  mezcla  racémica  y  sus 
enantiómeros divulgados en el documento D1. 

En  consecuencia,  la  reivindicación  1  no  es  nueva,  según  lo  divulgado  en  el 
documento D1; Al no ser nueva la  reivindicación  1 también la reivindicación 2 
carece de novedad.

9. Conclusión

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud están afectados así:

Ítem documento
Reivindicaciones 

afectadas
Requisito que afecta

D1 WO2006110917 1-2 Novedad

2 “Los isómeros especulares se llaman enantiómeros. Puesto que solo se distinguen por  
la diferente orientación espacial de sus átomos”. MORRISON, Robert  y  BOYD, Robert. Química 
Orgánica  Versión  en español  de la  obra titulada Organic  Chemistry.   Fifth  Edition,  Addison Wesley 
Longman de México S.A. de C.V., 1998. 1479 p. ISBN 968 444 340 4 Pág. 131.

3 “El enantiómero más activo se denomina eutómero y el menos activo es el distómero”. 
CAMPS, Pelayo;  VÁZQUEZ, Santiago; ESCOLADO, Carmen. Química farmacéutica I. - Textos docents 
(Universitat  de  Barcelona)  347  Tomo  I  PUBLICACIONS  I  EDICIONS  DE  LA  UNIVERSITAT  DE 
BARCELONA. BARCELONA, 2009. ISBN 978.84-475-3417-3 ISBN 978-84-475-3419-7 Pág. 29.



En cumplimiento  del  artículo  45  de  la  Decisión  486  de  la  Comisión  de  la  Comunidad 
Andina,  se  le  indica  que  debe  dar  respuesta  dentro  del  término  de  sesenta  (60)  días 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación. En caso de no 
dar  respuesta al  presente requerimiento,  o  si  a  pesar  de  la  respuesta  subsistieran  los 
impedimentos para la concesión, se denegará la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término faltante de 
sesenta (60) días  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 capítulo reivindicatorio y éste contenga más de diez (10) reivindicaciones, no 
pagará  la  tasa  de  modificación  voluntaria  pero  sí  la  correspondiente  al  pago  por 
reivindicación adicional.

Notifíquese el  presente oficio  conforme a lo dispuesto en el  numeral  5.2,  literal  e),  del 
capítulo quinto del título primero de la Circular Única No. 10 de 2001. 

El anterior requerimiento fue notificado por fijación en lista, de fecha  2013-06-11

Elaboró: Luis Alexander Corredor Castillo
Revisó: Consuelo  Leguizamon Leguizamon
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