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1. Mg refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijacion en lista el 9

de Abril de 2010, asl como a ml solicitud de plazo e 30 de Junio de 2010 para dar
respuesta al auto antes mencionado.

2.  Con gl fin de responder a las objecipnes expuestas por el sefior Examinador en
su Concepto Técnico No. 1073 bajo los acdpites de claridag v novedad, atentamente
me  permite  presentar los  siguientes  argumentos técnicos ¥ las  siguientes
modificaciones realizadas en el capituln reivindicatorio de la solicitud, mediante Yo cual
no s6lo se superan dlchas objeciones, sing que ademas se demuestra en forma
contundente la patentabllidad de 1a presente invencion.

3. CLARIDAD DE LA LICITLID
El seficr Examinador arguménta lo siguiente en su Concepto Técnico:

"la relvindicacion 1 se refiere a dos estructuras guimicas (8) ¥ (k)
encontrdndose que ja formula (b) se encuentra contenida en la formuta (a), se
sugfere al soficitante emplear una sofa Markush en fa reivindicacidn v cofocar las
respectivas dependencias”

Atendiendo a lo anterior me permito sefialar gque el solicitante ha decidido
modificar el capitule reivindicatorio de tal manera que ahora la reivindicacion 1 se
encuentra dirigida a prateger (nicarments compuestos de conformidad con la férmula
Ta.

Adicionalmente me permito manifestar ante gse Despacho gue el solicitante
también ha decidide realizar las siguientes modificacionss en el capitulo
relvindicatorio de 13 invencién:
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. Limitar lps posibles significados de la variable T, eliminadg |a pogibilidad e
gue la variabtle Ry sea H v la variable Ry represent2 unt grupo seleccionado entre

alquiloC;-Cs,  algueniloC:-Cs,  alquenilo  sustituido  con  metilo,

cicloalquitaCa-Cy, fenilo sustituido, 1-naftilo y CH.-CH;-1,3-dioxalana;

alguinilaC;-C,,

. Elimirtar |a refvindicacion 5 actualmente presantada; v,

. Modificar la revelados en la

lista de compuestas especificaments
reivindicacion 6 actualmente presentada {(aueva reivindicacidn 5), de manera gQue
ghora dicha reivindicacian se asatuentra dirlgide a proteger 128 compuestos gque

encuantran pleng sustanta, por ejemplo, &ntas paginas 1% & 24 de ta descripcidn,

Visto log antesdar, 25 clare gue & nuevo capitulo reivindicatorio de la presente
invencian curmple a cabalidatd con tos requisitos de patentabilidad establecidos en el
agticule 30 de \a Dedision Andina 486 de 2000, foda vez que es claro, conciso y
presenta plend sustento en la descripcién de 1a solicitud de patente en cuestidn,

&, L DE OVYE

Ei sefior Examinador ha cbjetado la novedad de la presente solicitud con base

en las ensefianzas de los siguientes documentos:
(D3} - EP 0081425

En este sentido, el sefior Examinador argumenta basicamente que luego de
realizar determinados reemplazos dentro de la formula Markush divulgada en el
documente D3, &5 posible obtener los compuestos de |a solicitud en cuestion, razon

par la cual dicha invencign carece de novedad.

Visto lo anterior v con el énimo de demostrar ante ese Despachno &l inequivoco
garacter novedoso de |la presente invencian frente a D3, 3 continuadidn me parmito

presentar ias siguientes consideraciones técnicas;

a) La solicitud de patente en cuestidn se ancuentra divigida o proteger
compuestos que presentan I3 siguiente estructura guimica genaral:
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Y de confarmidad con log posibles significados de jas variables R, B, Rs, Ry, Es,
Re, Re v T, ez claro gue dichos compuestos deben cumplir con las siguientes

caracterisfcas estructurales:

. E! anillo de fenilo unicamente pusde estar sustituido por gtomos de
hidrogeno o atomos de elementos haldgenes (variables Ry a Rg);

. El dtomo de nitrégeno del grupo sulfonamida solo puede estar sustituido
por un atomo de hidrogeno (variable Rs);

v El atomo de carbono en posicidn ¢ con respecte al nitrogenc de la
sulfanamida estd enlazado & un atomo de nitrdgeno;

* El atoemo de carbono en posicidn o con respecto al nitrdgeno de la
sulfonamida estd enlazado 3 un grupe alquilo de cadena corta fvariable Rg); v,

. El atomo de carbono en posicion o con respecto al nitrogeno de g

sulfonamida es NO guiral.

b}  Por su parte, D3 divuiga compuestes derivados de bencensuifgnamidas
que son utiles ert el tratamiento de hiperlipidemias v que presentan la siguients

estructura quimica general:
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donde los pasibles significados de las variables Ry, Rz, Rs, Ra, Rs, Re, By, R, Ra,
Rig, b ¥ m s& encuentran debldamente establecidos an las paginas 1 a 3 de dicha

anterjioridad.

Ahora, como es claro del atento analisis de la férmula general (I} ensefiada en

0+3, 'o% dtomos de carbant enlazados a:

i} las variables Rz ¥ Ry, ¥
i} ias variables Ry, Ry y ORyq,

Son dtomos quirales,
En efecto, de acuerdo con lo divulgade desde la pagina 2 (Yinga 50) hasta fa

pagina 3 (lineas 33) de D3, las variables R, a Ry, n ¥ m tienen los sigulentes

synificados:
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R,; ¥ Ry = H, alquiloC,-C,, cicloalguiloC-Cs & arilo opcionalmente sustituido;

R; - Rg = H, NO;, NH;, CF,, haldgeno, alquiloC;-Cs, alcoxiC,-Cs, SG,R & SO:R'R;

R; -~ Re = H, alguiloC-C;, citlnalquiloCs-Ce, arilalquilo, fenilalquile &
naftilalquilo;

Ryp = H & alguileCy-Ci3;

nym=0-10

Asi mismo, las farmulas generales (II) a (XV) divulgadas en D3 también

reduiarar la presencia de dos carbonos quirales dentro de la estructura,

Lo anterior demuestra dque ins compuestas reveigdos en la solicitud de patente
en tuestidn son hovedosos frente a aquellos compuestos que caen dentro del alcance
de las formulas generales 1 a XV divulgadas en el documents D3, toda vez que es
absolutamente claro que ninguno de los atomoes de la estructura general Ia revelada

en la presente invencion es quiral.

cl Ce otra parte, los compuestos gue caen dentro del alcance de la formula
genaral {XVID) ensefiada en D3 se caracterizan porgue requigren explicitamente la

presencia de Un grupe metoxi en |2 posicion 2 del anilio fenilo:

Formula gencral {XVIL}
enseiiada en el documento D3

Hecho qué demuestra la novedad de los compuestos de la presente invencidn
frente 2 tal fdrmula general XVII, toda vez que de acuerdo con el capitule
reivindicatorio de la solicitud el anillo de fenilo dnicamente puede estar sustitulde por

hidrdgena o halégena.

d)  Ahora bien, con raspecto a la férmula general (XVI} divulgadsa en D3:

fiz e
ORyg
Rs Ra
Rs Py
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an donde:

R3 - Rg = H, NOz, NH,, CF3, haldgena, alguileC,-Cs, aicaxiC;-Cy, SOR 0 SOLR'R;

R: ¥ Ry = H, alquiloC,-C., cicloalguiloC:-Cs, aritalquile, fenilaiqullc a
nafilatguito; v,

Rig = H o alguitaC,-Cy;,

Me permito manifestar que sl bien el carbono enlazadoe al grupo ORy no
es guirai, a lo large del documento D3 dnicamente se enseffan de manera
explicita tompuestos en los que las variablas Ra, Rs, Rs ¥ Ry corresponden a
garupos metox) {-OCH;), nitro {-NO,) o amino (-NH;), mis de ninguna manera
se ensehan complestos en los que, -tal como ocurre en la presepte
invencién-, dichas varlables correspondan a hidrégeno o halégeno. Ahora
bien, de acuerdo con i3s ensefianzas del Manual Anding de Patentes, -una guia
practica gue no constituye un marco normative para el estudio y andlisis de
patentabilidad de una solicitud en tramite, pero que es una herramienta valiosa para
la unificacion de ta interpretacion y la aplicacidn de |a Decision 486 dentro de los
paises miembros de la Comunidad Andina, v que por lo tante permite evaluar de
manera razonable e imparclal los requisitos de patentabilidad requerides para la
concesion 08 una patente-,;

"{na formuls general no destruye la novedad de un compuesty o un Subgrupo
de compuestos incuides en ella. Compuestos especificos en un documento destruyen
2 novedad de una formuia geheral ™,

Razdn por iz cual, & la luz de las disposiciones brindadas en &l Manual Andino de
Patentes es absolutamente claro que el decuments D3 no destruye la novedad de lz
praseqnte invencién, ta cual por ende cumple a cabalidad con las disposiclones de
natantabilidad estaptetidas en ei articulo 16 de Iz Declsidon Andina 486 de 2000,

a2}  Finatmente, considero de gran importancia destacar gue si bien es posible
lagar a la estructura guimica de algunos compuestos de la presente invencién a partir
de la amplla garna ge posibies significados dados a las varlables que hacen parte de
las formulas generales ensefiadas en el documento D3, es absolutamente clarg
gue en dicha anterioridad no se ensefia y tampoco se sugiere la geleccion de
los significados recesarios para llegar a tales compuestos, En otras palabras, de la
atenta lecturd de 03 o5 evidente que en dicha antericridad no existe ensefanza
alguna que motive ia seleccidn de los significados de las variables R; a R; ¥ Ry que
hacen parte de ia estruciura quimica general revelada en la presente invencion, razén
par la cual @5 Clare gque Unicamente es posible llegar a tales novedosos compuestos a

partic de una practica Inventiva o empleando un anélisis técnico an retrpspectiva o del
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tipe "hindsight" a partir de las mismas ensefianzas de la solicitud de patente en
cuestion.

A éste respecto considero de gran importancia resaltar una vez mas ante sse
Despacho que a In largo d&l documento D3, y en especial en los ejempios aili
divulgados, se hace énfasis en la importancia de que el grupo fenilo esté sustituido
por grupns MH;, NO; u OCH;, razén por la cual resulta improbable que |la persona
experta en |a materia hubjara sugerido eliminar tales grupos da la estructura quimica
de los compuestos {tal como ocurte en la presente invencidn), sin pensar que su
actividad como inhibidores p-amiloides se padria ver seriamente afectada.

Yisto lo anterior, es absolutamente clare que las ensefianzas de) documento D3
tampocn afectan de manera alguna el nivel inventivo de la materia técnica revelada
en el nueva capitulo reivindicatorio de |3 solicitud de patente EH cuestidn, razdn por ia
cual tal invencion cumple a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad
establecidas en el articula 18 de la Decision 486 de 2004.

5. ONCLUSION

De conformidad con lo mencionado en el presente memorial, me permito
manifestar que el capitule reivindicatoric de |a solicitud en cuestidn, taf como ha side
modificado, es clare, concise v presenta pleno sustento en fa descripoion de la

salicitud.

Asi mismo, es claro que |os compuestos revelados en fa presente iriverncidin
presentan un inequivoch cardcter novedoso e inventive frente a fas ensefianzas de!
documento D3, toda ver que en dicha anteriaridad no se ensefia de manera exphicita
algtin compuesto que caiga dentro del alcanca del nueva capituio reivindicatario de la
solicitud &n cuestion y la persona medianamente experta no encuentra en D3 alguna
indicacidn técnica que le sugiera la estructura quimica de fos compuestos révelados
en la presente invencion.

Por lo tante, en vista de las modificaciones reafizadas e el capituls
reivindicatorio de la presente solicitud, ¥ teniendo &n cuenta ios arguimentas rEcnices
presentados para demaostrar el ingquiveco nivel inventive de {a invencidn em cusstién,
resulta compietamente clare gque se han superado (as objeciones expuestas por &l
sefior Exarminador en su Concepto Tecnico, y por o tanto, dicha invencitn es
merecedora del privilegio de patente solicitadn.

6,  Anexo al presente memarial me permite presemtar una copia del nueve capitulo
reivindicatorio de fa soficitud (compuests por 5 ceivindicacionss), 2 cual reemplaza al
presentado actualmente y en el que se han realizade tas rmodificaciones previamente
mencionadas.
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7+ En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente 13
solicitud a la luz de 'as modificaciones vy argumentaciones presentadas y conceder
el privilegio de patente solicitado.

Sefigr Superintendente,
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1. Lin compuasto de Bmuda 1a

en donde

R, @3 seisccionadn del grups consistenta de M y naldgena,
F, &5 seleccionado del grupo congistente de H y halbgena;
Ry 23 salecclonado del grups consistents de M y hatdgany,
R, 83 seleacionads dal gripe consistente de My hatogena,
F; e5 seleccionadn del grupo consistente Je H ¢ haldgent;

R es H:

2, a3 Eelectionadn det grups consistents da nprapilo, ise-propila, iso-butio, n-
Hutita, -putiie, s-buti, hexdia y heptile;

T &g

Ry
Rig

Ry R son B o

e v Ry 501 independisniemente telectionados del grupo congsienis de
atquilol.-Cs, AlgquenioCy-Ls, fenila, femin-d-sustituide, v 1-nafliy,

an dongds:

£i} unge o mas de Ry & s es un haldgeny, v,

“eghy oy & ute, T
Y [

-
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERGIO 7{3
DIRECCIGN DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 05-000582
Ciasificacion internacional (PC): COTD3IVTM4; ABIK31/18
Concepta Téenico No: 03337

Patents de fnvencion [ ] Patente de Modelo de Utilidad O
Via Nacional ]

Via PCT (fase nacional) [ Gap.| o Cap. 1l ]
No. Sol. internacional PCTIISEE/18108

Fecha d= Presentacidn tnternal, 02 de Junio de 2003

Como resuitado del examen de fondo, realizado con fundamenta en ef articule 45 de
ta Dacisidn 488 de la Comisidn de fa Comunidad Andina, se le comunica;

1. Documentos estudiados

Descripcidn. Fotios: 37 a 141 como se radico inicialmente
Relvindicacionss: Foliog 142 a 170 como se radicd inicialmants

Folios 230 a 253 modfficadas
Folios 260 a2 283 madificadas
Folios 319 a 342 modificadas
Fotios 383 a 3732 modificadas
Folios 3BS a 292 modificadas
Pooridad: Folios:
11 de Junio de 2002, US, 60/387.690
Fespucsta del solicitapie:  Folios 314 a 318; Folios 357 a 362 Folios 382 a 385

2. Analisis de (a Prioridad

La fecha de prioridad del 11 de Junic de 2002 v su correspondiente documento, son
aceptados para z[ estudio de patentabitidad.

3. Objeto de fa invencién
Tituio de ta solicitud: "FENILSULFONAMIDAS SUSTITUIDAS COMO INHIBIDORES
DE LA FRODUCCION DE BETA AMILOIDES" Folio 1,

El obieto de la presente solicitud de palente de invencion consiste en compuestos
malgculares pequents que inhiben la produccion de beta amiloide, sus usos vy
metodos de tratamiento de formula 1

! [
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o
Ef problema planteadoe en esia soliciiud ss ¢oblener compuestos Gtiles como
inhibidores de la produccion g amiivides.

Para solucionar esie proplema técnico la solicitud en estudio proporciona un
compuesio de firmula |, la v Ib ¥ sls composiciones farmacéuticas.

Clasificacion [nternacional de Patemtes (IPC): CO7D307/14; ABTK3INIE;
ABTK31/335 AGTK31/34; ABTK31/23471; ABTKI1/357: AGTK31/4045: AGTK31/4245;
AGTHKITH55

4. De la solisitud de Patente

Drescripcion (articulo 28 D, 488)

La descripcion cumpte con el requisito de claridad o comprensidn de acuerde al art,
28 de ia Decisidn 485,

Relvindicaciones farticulo 30 O 4586)

Realizadas las modificaciones por el salicitante al capilulo reivindicatorio, se
encuentra gue es claro y concisa y aestd lo sulicientemems sustentado por la
descripgon, cumplienda con el requisito de  claridad, concision y sustento en la
descripcion de acuerda al art. 30 da fa Decision 436.

5. Unidad de invencidn [articito 25 D 4686}

La soliciiud presentada curmple con &l requisito de unidad de invencion.

6. Np es una invencian {articufo 15 D 486 literal a)-}}

Elcapitulo reivindicatorio presentado por el solicitante corresponde a una invencion.
7. Excepcion a la patertabilidad [articido 20 D4BE fiterat a)-d))

Et capitulo reivindicatorio presentado por &f solicitante, es patentable.

8. Rejvindicaciones relativas a un uso ¢ a un segundo uso {articuos 74y 27 D
4586)

Ef capitulo reivindicatorie presentadeo por ¢ solicttante, es patentabie.
9. Analisis de la{s) Oposicion(es): farticulo 43 D1 486):

No =2 presentaron oposiciones durante el estudio de patentabilidad de la solizitud
presentada

10.Determinacion del Estado de Ja Técnica

La fecha gue se ha tenido en cuenta nara determinar el Esiado de ta Técnica es:
+ Fecha de presentacitn de la solicifugd prioritaria; 11 de Junio de 2002

Congiderando que a fecha de presemacidn de a primera solicitud de patente de fa

cual ge reivindica priondad es; 17/0B/2002, no se encontraron documentes gue
divulguen tos cormpuesios de la solicitud presentada

Expediente D3-000355 Concasion
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11. Analisis de patentabilidad {articuic 14 D426) 76
Novadad jarticulo 16 D486)

Los compleelns presentados en la solicitud se consideran novedosos de acuerdo
con las ensefianzas del estado de 1a téonica, puasto gue revelad fenilsulfonamidas
sustituidas con nidrogenc vy una cadena hidroxiatquilica sustituida. .

Nivel inventivo (Art18 D488

No s ancontyd dentro det estado de la téenica, tal como o estiputado en el numeral
10, documento algunag que afecle s nivel inventivo.

La soliciiud presentada posee nivel inventivo pues &l soliciiane resugive el problama
de obtener compuestos inhibidores de B.-amileide, dliles en ¢! tratemienio de
Alzheimer, colocando en la sulfonamida un Mdrdégeno y una cadena lateral hidroxi
algquihica sustituida con una funcién alcohdlca terminal, siendo esta modificacion na
ohwia para e experto en la materia,

t.a actividad hioldgica obtenitla con los compuestss de la soliciud presentada es
diferente a la de las estructurgs quimicamente cercanas, ya gue eran conocidas
para el tratamienio de hiperipidemias, misntras gue los compuestos obigto de
nvencidn evidenciaron un efecio técnico inegsperado como inhibidores de la -
amiloide, thikes para el tratamiento de Alzheimer.

El problema técnica planteado en esta solicitud como es “obtaner compuestos (iles
comd inhibidores defa produccian 8 amilcides”, no seria solucionado faciments por
&l Experta en la Materia y queda plenamente resuaito en ta solicitud presentada,
demostranda gue posae nivel inventivo de acuerdo con ef articule 18 de ta Decision
A8,

B. Conclusion:

En consecuanciay por todo o expuesto anferiormeante. se recomienda Conceder la
retvindicacion: 1 a & (folios: 288 a 382).

Bogotd, 0.C.,

{ CONCEPTO TECNICO No. 03337

EXAMINADOR TECNICO
Cedigo No. 202070
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