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Referencia : Expediente No. 06032498

Asunto : Solicitud de patente para: DERIVADOS DE
ARILALQUILCARBAMATOS Y METODO DE
PREPARACION DE LOS MISMOS

Solicitante SANOFI-AVENTIS

Fecha solicitud: 03 de abril de 2006

_1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicion de apoderada de la sociedad solicitante de la
patente de la referencia, me refiero al oficio No. 11276 notificado por fijacién en lista del 3 de
SEPTIEMBRE de 2010.

2. Mediante oficio No. 11276 se puso en conocimiento del solicitante el informe que contiene las
observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de patente. Las
observaciones realizadas en el oficio son las siguientes:

2.1 De la solicitud de Patente

En forma resumida el Examinador afirma lo siguiente:

— Las reivindicaciones & y 6 na son claras debido a que los compuestos alli revelados no
forman parte de la invencion.

2.2 Analisis de Patentabilidad

2.2.1 Novedad

Afirma el Examinador que las caracteristicas esenciales de los compuestos de la solicitud ya
habian sido anticipadas en D1 y que por lo tanto la misma no es nueva.

3. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desean poner

de presente |as siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

NIT. 860.041.367-3
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3.1 Modificacion de una solicitud en tramite y aclaraciones

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,
donde se establece que la maodificaciéon de una solicitud es posible en cualquier momento del
tramite mientras no impligue una ampliacién de la solicitud inicial, me permito presentar un
nuevo pliego reivindicaterio conformado por 5 reivindicaciones.

Asi, con el fin de evitar incluir compuestos que no son parte de la invencidon y que se
encuentran por fuera del alcance de la misma, la reivindicaciéon 6 no ha sido incluida en el
nuevo pliego reivindicatorio. Adicionalmente, deseamos aclarar que los compuestos revelados
en la reivindicacion 5, la cual es una reivindicacién independiente, se encuentran soportados en
el capitulo descriptivo de la solicitud, especificamente, en la pagina 32, en las lineas 15 a 35.
En consecuencia, deseamos se tengan encuentra ya que los mismos forman parte de la
invencion y no se encuentran excluidos de la misma.

Solicitamos atentamente tener en cuenta este nueve pliego reivindicatorio, el cual no amplia el
alcance de la invencién y cumple con las disposiciones de la Decisién 486.

Finaimente deseamos poner de presente, que a pesar de que‘en el nuevo pliego reivindicatorio
no se incluyd materia inicialmente reivindicada, mi representada no renuncia a la proteccion que
pueda obtener sobre dicha materia y se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional
que la contenga durante el tramite de la presente solicitud, beneficiandose de la fecha de

prioridad inicialmente reivindicada.

3.2 Arqumentos a favor de la novedad de la solicitud

En concordancia con el Articulo 16 de la Decisiéon 486, una invencién se considera novedosa
cuando no estd comprendida en el estado de la técnica. Lo anterior indica que toda invencién

debe ofrecer al menos una caracteristica técnica nueva sobre el estado del arte mas cercano.

A este respecto deseamos poner de presente que de acuerdo con la materia revelada por el
actual pliego reivindicatorio, se debe tener por superada la objecién de novedad, debido a que
el documento D1 (W003/065989) no revela compuestos como los de la presente solicitud. Por
el contrario, dicha anterioridad revela inhibidores FAAH que corresponden é compuestos de la

siguiente formula general (1):
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De otro lado, los 34 compuestos que se reclaman en la presente invencion (Ver Tabla 1) son

compuestos especificos que corresponden a la formula (i):

o]
Aﬂ?g)]\o”]%

(1

De esta manera, deseamos poner de presente que no estamos de acuerdo con el analisis
realizado por el Sefor Examinador, por medio del cual llegd a la conclusidén de que todas las
caracteristicas esenciales de los compuestos de formula (I} de la presente solicitud ya habian
sido previamente divulgadas en la anterioridad D1 y en consecuencia, afirma que la presente
invencion no es nueva frente al estado el arte.

A este respecto, respetuosamente se aclara al Despacho que E/ Manual Para El Examen De
Solicitudes De Patentes de la Comunidad Andina’, documento que tiene por objeto la
harmonizacién de los procedimientos y practicas en materia de patentes ademas de servir
como elemento de trabajo para los examinadores de las Oficinas nacionales de patentes, ha
sostenido lo siguiente:

“Una_formula general no destruye la novedad de un compuesto o un

subgrupo de compuestos incluidos en ella. Compuestos especificos en
un documento destruyen la novedad de una férmula general’

(Subrayado fuera de texto).

“Si una férmula tiene sustituyentes especificos listados, se considera
que la seleccién de una de las posibilidades cuando sélo hay una lista
de alternativas para un sustituyente que carece de novedad. Es decir, se
considera una formula general con variacién en un solo sustituyente y en

! IEPI, BID. "MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS

OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA”. Quito, Ecuador
2004. P4g. 65.
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el que todas las aliernativas para este sustituyente estén listadas es

equivalente al listado de todos los compuestos especificos. Sin

embargo, si hay que hacer una seleccién en dos listas 0 mas de

substituyentes para lleqar al objeto de la reivindicacién, entonces se

considera_que hay novedad” (Subrayado fuera de texto).

Asi entonces, solicitamos que a partir de la interpretacion que a esta norma le ha dado el
Manual Andino de Patentes se evalte la patentabilidad de la presente invencién. Para estos
efectos se debe tener en cuenta que si bien existe una superposiciéon entre los compuestos
denerales de formula | de D1 y los compuestos descritos en la presente solicitud, dicha
anterioridad no.describe ni sugiere en sus ejemplos o especificamente, el hecho de elegir y
combinar ciertos radicales de las listas de sustituyentes dadas en la formula general | de D1,

con el fin de obtener los 34 compuestos especificos de la presente invencion.

En consecuencia, partiendo de las ensefianzas de D1, la presente solicitud debe ser
considerada como una invencidn que no resulta obvia, debido a dicha seleccidn se realiza de
diferentes listas de sustituyentes. )

Adicionalmente, se aclara que al considerar la modalidad preferente de D1, en donde se
describen compuestos de formula VIl (Ver D1: pagina 10, lineas 1 a 9):

1 i s 7R
N H\N O/ < X/
(R)e—y _ H

(VI

Se mantienen diferencias frente a los compuestos reclamados en la presente solicitud, entre las
cuales se encueniran las siguientes:

- En D1, Ris atkoxi Cy.42, mientras que en la presente invencion el correspondiente grupao
R: is un grupo fenilo, un 4tomo de hidrogeno o un feniloxi; y
— En D1, b es 2 (es decir, un fenil o piridil di-sustituido), mientras que en la presente

invencion el grupo fenilo no se encuentra sustituido o presenta solo un sustituyente.

Aln mas, respetuosamente se aclara que adn al considerar el ejemplo 123 de D1 (Ver D1:

Pagina 69), en donde se revela un compuesto que es estructuralmente similar al compuesto N°
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12 de la presente solicitud, se mantienen diferencias entre dicho compuesto 12 y el compuesto

123 de D1:

— La presencia de un metileno entre el grupo fenilo y la funcidn carbamato
(correspondiente a [AjJn=CH; en la presente solicitud); y
- 4-F-fenilo (R; en la presente invencién) en lugar de 2-F-fenilo (B en D1)

Asi las cosas, los compuestos de la presente invencién se podrian considerar provenientes de
una invencidn de seleccidn entre las diferentes listas de sustituyentes descritas en D1, debido a
que para obtener los mismos, se requiere realizar una seleccion multiple de al menos las listas
de A, B, R1, R, a, X, R4 y b de D1, siendo, en consecuencia, los compuestos de la presente

solicitud son novedosos frente a las ensefianzas de D1.

Por lo tanto, siendo claro que el objeto de la anterioridad citada y el de 1a presente invencién es
diferente no es posible concluir que la primera sea una anterioridad valida capaz de afectar la
novedad de ésta ultima y por ende se puede concluir que los compuestos aca reivindicados

son novedosos a la luz de D1.

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho sobre la
presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continde con su tramitacion.

4, ANEXOS

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.
» Formulario de medificaciones.

Seinora Directora,

g Clmsroa Orbliss
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

COLO-14775-841-008-7
@p DVRDVRID-182952\WPC 14775
No. M-2010-182952\DVF
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' FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

N ’ IDENTlFlCACION
SOLICITANTE D_ireccmn A74 Avenue'de France Sy . '
o 75018 Parisit o ce O wr l:l_
' ' C.E. *D owe 1
.| Domicilio: . T o
_ © . v Francia ® . 7 ' Nume‘rp: -‘
"""" Telsfono: 546 09 70 Fax: 2494070
ppes e o E-mailt clientes@cavelier.com
' IDENTIFICACION
Nombre: Luz Clemencia de PAEZ
Direccién: Carrera 4° No, 72-35 cC. T [
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 217 92 11 D D
C.E. Otro
O APODERADO . , )
E-mail: cavelier@cavelier.com
NOmero: 35.456.344 TP 23.555

Descnpclon_de Ia correccior difi cacion‘ sollcnada

‘ puesto por 5 rewlndlcamones con el fin de superar las

O O

i Presento nuevo capltu!o re

i objecrones hechas por Su Des ala "presente solicitud de patente y pido respetuosamente que

el examen de patentabllldad sea, reallzado sobre estas nuevas rewmdlcac:ones presentadas.

Anexos

Comprobante de pago de la tasa por $114.000, por concepto de modificaciones.

Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicacion
por.

]
]
D Poderes, sifuere el caso
]

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean

personas 1ur|d|cas

! LUZ CLEMENCIA DE. PAEZ FIRMA \é(a C’/ﬁ’ﬂ&?c«z«&a @é/é}é?s? ‘_

""" f,.c 35 456 344 de Usaquén T.P. A. 23.555

Wa B




REIVINIDICACIONES

1. Compuesto que responde a la férmula (1)

0
ﬂn\lﬁl o”

R2
(h
seleccionado de los siguientes compuestos:

N° Al Ry R, Ro PF (°C)
1. |CH2 H [4-fenil CH,CF; 123-125
5. |CH: H [4-fenil fenil 158-162
3. |CHz H | 4-fenil 4-F-fenil 155-157
4. |CHz H |4-fenil 2-Cl-fenil 128-130
s |CH: H [4-fenil 4-Cl-fenil 161-164
6. |CHa H |4-fenil 2-CH30-fenil - 186-188
7 |CHz H | 4-fenil 4-CH3O-fenil 153-156
g |CH: H [4-fenil 4-CHa-fenil 153-155
g |CHa H |4-fenil 3-CF;-fenil n.d.
10. |CH: H | 4-feniloxi CH.CF, 145-148
11, |CH: H ]4-feniloxi fenil 99-101
1. |CH2 H |4-feniloxi 4-F-fenil 82-84
13. {CHz2 H |4-feniloxi 2-Cl-fenil 106-109
14 |CHz H |4-feniloxi 4-Cl-fenit 90-93
15. |CHa H [4-feniloxi 2-CH;0-fenil 84-86
16, | CHa H [4-feniloxi 4-CH;O-fenil 89-91
17. |CH2 H | 4-feniloxi 4-CHs;-fenil 105-107
18. CH, H | 4-feniloxi 3-CF;-fenil n.d.
19. | CH2CH, H |4-fenil CH,CF, 79-81
20, | CH2CHz H | 4-fenil fenil 150-152
21. CH,CH; H | 4-fenil 4-F-fenil 160-163
22 | CH2CHz H | 4-fenil 2-Cl-fenil 131-133
23 | CHaCH: H |4-fenil 4-Cl-fenil 167-169
24. | CH2CHz H |4-fenil 2-CH,3O-fenil 116-119
25 | CH2CH, H [ 4-fenil 4-CH,O-fenil 158-160
26. |CH2CH; H | 4-fenil 4-CHy-fenil 172-174
29 | CH2CH; H [4-fenil - 3-CF3-fenil 132-135




N® (Al R R, Rs PF (°C)
58, | CH2CH:CH; H |H 4-F-fenil 61-63
59, | CH2CH:CH; H |H 4-Cl-fenil 53-56
10 | CHCH;CH; H [H 4-CHg-fenil 79-81
31, |CHCHCH,CH; |[H |H fenil 76-78
37, |CH:.CHCH,CH; |H |H 4-F-fenil 91-93
33, |CH:CH,CH,CH; [H |H 4-Cifenil 95-97
24, |CH:CH,CH,CH; |[H |H 4-CHay-fenil 91-93

en el estado de base, de sal de adicidn con un acido o de hidrato.

2. Procedimiento de preparacién de un compuesto de férmula general (1),
0
ag. M » L
ﬂ?g o7

"
en la que R4, Ry, R3, Ay n son tales como se han definido segun la reivindicacion
1,
que comprende la etapa que consiste en
hacer reaccionar una amina de férmula general (1),

2 A\]\
nNH2

{(11)

R

R'1

en la que Ry, Rz, n y A son tales como se han definido en la férmula general (1),
con un carbonato de férmula general (I},

U

_ 0
)‘k R
) o o~

(ITII

- en la que U representa un atomo de hidrégeno o un grupo nitro y R es tal como
se ha definido en la formula general (1).



3. Procedimiento de preparacion de un compuesto de férmula general (1),
0
Al M =
ﬂ"\ﬂ 0”3

(1)
en la que
Ri1, R, Ay n son tales como se han definido segtin la reivindicacién 1y
R3 representa un grupo fenilo opcionaimente sustituido con uno o varios atomos
de halégeno o grupos ciano, nitro, algquilo Ci.3, alcoxi Ci.3, friflucrometilo o
trifftuorometoxi,
que comprende la etapa que consiste en
hacer reaccionar una amina de formula general (11),

(I1)
en fa que Ry, Rz, n y A son tales como se han definido en la férmula general (I),
con un cloroformiato de arilo de formuta general (llla),

)L /R3
Cl O

{lla)
en la que Rj representa un grupo fenilo opcionalmente sustituido con uno o varios

atomos de halégeno, o grupos ciano, nitro, alquilo Cq.3, alcoxi C4.3, triffuorometilo o
trifluorometoxi.

4. Composicion farmaceéutica que contiene al menos un compuesto de férmula (1)
segln la reivindicacién 1, en el estado de base, de sal, o de hidrato
farmacéuticamente aceptable.

5. Composicion farmacéutica que contiene uno de los siguientes compuestos:
- bencilcarbamato de 2,2,2-trifluoroetilo;

- 4-metoxibencilcarbamato de 2,2,2-trifluoroetilo;

- 2-[4-(fenilmetoxi)fenilletiicarbamato de 4-nitrofenilo;

- 2-(4-clorofenil)etilcarbamato de 4-cloro-2-nitrofenilo,

- 2-(3,4-dimetoxifenil)etilcarbamato de 4-nitrofenilo;

- 2-(3,4-dimetoxifenil)etilcarbamato de fenilo;

- 2-(4-metilfenil)etiicarbamato de 4-cianofenil;

- 2-(4-clorofenil)etiicarbamato de 2,4,5-triclorofenilo;



- 4-clorobencilcarbamato de fenilo;

- 4-metoxibencilcarbamato de fenilo;

- 2-(4-metoxifeﬁil)etilcarbamato de 4-fluorofenilo;

- 3-nitrobencilcarbamato de fenilo;

- 4-metoxibencilcarbamato de 4-cianofenilo;

- 3-clorobencilcarbamato de fenilo;

- 3, 4-diclorobencilcarbamato de fenilo;

- 2-(4-hidroxifenil)etilcarbamato de 4-nitrofenilo;

- 2-[4-{2-etil-5,7-dimetil-3H-imidazo[4,5-b]piridin-3-il)fenil]etilcarbamato de fenilo;
- 2-[4-(2-amino-4-tiazolil)fenilletilcarbamato de fenilo;

- 4-bromobencilcarbamato de 2,3,4,5,6-pentafluorofenilo;

en el estado de base, de sal o de hidrato farmacéuticamente aceptable y
opcionalmente uno o varios excipientes farmacéuticamente aceptables;

estando excluidos los siguientes compuestos:

- 2-(3,4-dimetoxifenil)etilcarbamato de 4-nitrofenilo;
- 2-(4-metilfenii)etilcarbamato de 4-cianofenilo.

DVF\DVFID-182956\WPC 14775

2



