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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. . L.

Re:  Ezpediente No, 06.037.930

Solicitud de patente a nombre de Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals,

Inc.

Yo, DILIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como apatece al pie de mi
firma, domiciliada en la catrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
de la sociedad Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc., domiciliada en
Titusville, New Jetsey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la
referencia, en respuesta al oficio No. 06177 notificado por fijacion en lista el 7 de
mayo de 2010, relacionado con cl concepto téenico de fondo No. 1626, cuyo
término fue prorrogado mediante escrito radicado el 28 de julio de 2010, me

permito manifestar:

1 Con fundamento en la facultad que conficre el articulo 34 de la Decision
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento de!
trimite, presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio, el
cual consta de 1 — 13 reivindicaciones con las cuales se subsanan las objeciones

presentadas a la patentabilidad de la solicitud.

En cuanto a estas modificaciones, me petmito decir que las mismas no amplian
de ninguna manera la matetia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el
inimo de superar las objeciones de patentabilidad, planteadas por ¢l examinador
en su concepto técnico, relacionadas con la unidad de la invencion.

2, Claridad de 1a Invencion

El examinador insiste que las reivindicaciones son demasiado amplias y deben
ajustarse a lo dicho por la descripcién, Al respecto, el solicitante quisiera recordar
al examinador que el Articulo 30 de la Decisién 486 establece lo siguiente:

“ Artieulo 30.- Las reivindicacionss definirdn la materia gue se desea proleger
mediante la patente, Deben ser claras y concisas y estar enferaments sustentadius

por 1a desctipeién.” (Negrita personal)

Asi mismo, el articulo 28 define claramente lo que es la desctipcién:
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“Articalo 28.- La desovipcidn deberd  divalpar fa invendin de manera
suficientemente clara y completa para su comprension y pard gue #na persona
capacitada en la maleria tonica correspondiente pueda giecntaréa. La descripcion
de [z invemcion indicard of wombre de la invencion ¢ fmeimird la siguienie
informacton:

a} ¢ sector tecmoldgico al que se refiere 6 al cuwal se aplica la invencidn;

b} la teenologia anterior conocida por el solicitante gue fuese il para la
comprension y el examen di la invenciin, y las referencias a Jos documentos y
publicaciones anterioves relativar a dicha lecnofogia;

¢} una descripcion de la invencitn en Krminos gue permitan /@ compreniidn del
probiema ticnico y de la solucidn apartada por la invencidn, expontends las
diferencias y eventuales ventajas con respects a la teenologia anferior;

4} una reseria sopre fos dibujos, cuande los hubiera;

¢) una descripeion de la mejor manera conocida par ¢f solicifante para gecutar o
Hevar a la prictica la invencidn, ntilizando efemplos y referentias a los dibufos,
de ser éstos peritnentes;

) nna indicacién de la manera en gue la invencion satisface la condictin de ser
susceptible de aplication industrial, si ello no fuese evidente de Ja descripadn o de
la naturalesa de la invencion.”

Puesto que es posible encontrat todos y cada uno de los sustituyentes reclamados
en la descripcidn, el solicitante consideta que el capitulo reivindicatorio cumple
cabalmente con los requisitos de la norma, Por otro lado, se le recuerda al
examinador lo establecido por el Artdculo 51 de dicha decision, el cual dice:

“Articul 51.- Bl akance de la profeccion conferida por o patente esiond
determinado por ol lenor de las redvindicaciones. La descripoidn y lox dibugos, o
en su caso, ef material bioligico depositads, servivdn para interpretarias”

Y lo establecide por el articulo 32, el cual dice:

“Adriicuto 32.- Ningdn Pais Miembro exigird, respecto de la solicind de
patente, requisites de_forma adicionales o distintos a dos previstos en la presente
Dectsidn”

representar en estricto sentido la gran vaﬂedad de equ-ucruras ClCliCd,H que se
pueden cafalogar - dentro” “de 1os  géneros  funcionales atilo, heteroatilo,
hete_rqcﬂcﬂc ¥ cicloalquiloC, . Asi mismo, en ninguna parte sc establece qué los

e]emplos seani de caracrer lumtante o que las reivindicaciones deban’ ceiiirse de
manera estricta a 165 € emp}os

-~ —_ e =
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51 el examinador considera que el solicitante esta abatcando materia que va ha
sido divilgada por otros, agradecemos informe v requiera al solicitante a cerca de
las limitaciones pettinentes por falta de novedad. De lo contratio, resulta
mjustificado que el solicitante deba limitar el alcance de las reivindicaciones
simplemente porque el examinador considera, de manern injusuficada, que las
reivindicaciones cubren muchas opciones o son muy amplias. Respetunsamente,
hacemos un llamado a ese Despacho para que limite sus exigencias a los
patametros establecidos por la Decisidon 486 de la Comunidad Andina.

En vista de lo antetict, el requerimiento del examinador va en contra de lo
establecido por la norma y debe ser retirado.

3. Novedad

El examinadot objcta la novedad de la presente solicitud, argumentando que la
anterionidad D2 ya ensefiaba lo mismo que el solicitante desea proteger. Con el
fin de subsanar las objeciones presentadas por ¢l examinador, cl solicitante
corrige el capituio reivindicatorio para eliminar los susdmyentes donde X es CH,,
C=0 y CHOH asi comeo los compuestos asociados con estos sustituyentes,

4. Nivel Inventivo

El examinador objeta la almra inventva a la luz de los documentos D1 a D4,
argumentando que las diferencias entre la presente solicitud v dichos documentos
no representan ninguna propiedad o efecto ventajoso e inesperado. Al respecto,
el solicitante quisicra hacer 1os siguientes comentarios.

En primer lugar, €l examinador argumenta respecto a D1 que “/...] Ja diferencia
Kentea estriba en que los derivados de 9-exo-indens pivimiding allf divaigados wo presentan un
Lruio amiing comtp sustituyente e la ponicion 3 de la esiructura fusionada. Sin embarge, la
estrwctira Markuch allf enseiada permite gue en la posicin 1 def anillo se encuentre un grupo
RIRINO Jmﬂ'mida par ﬁm'!a” Para el so]i-:itante resulra extrafio que el exﬂmmador

especificos—de- fmfmdiesterasa mientras que los de la prcsentc sohcmld son
antagonistas del rcceptor ﬂdenomtm A2A, resulta un efecro sotprendentemente
inesperado de sustimir un amino en la posicion 3 de la estructura fusionada,
Ciertamente, nada e Ta afitetioridad D1 le permititia al técnico con habilidad

thmaﬂa _Jﬁ;n_l@mm‘;m mferit quf:_dii..ha buﬁﬂmuf_‘m tan bl‘mp‘u: A pnmﬁm xma
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cGMP con la térmula reportada en D1 y derivara de mafiera evidente que al

eliminar el auqum}rente de la posicidn 1 y colocatr unos sustituyentes en la

posicién 3 el _compuesto tendria propiedades de antagonista dél” féceptoi
adénosina_ AZA _Respetuosamente hacemos un llamado a ese Despacho a

reconsidetat su posicion, pucs su andlisis claramente corresponde a un esmudio
TEtrOSPectivo € INCOLTECto.

En segundo lugar, los compuestos de la anterioridad D2 son bactericidas
agticolas, no medicamentos. Para el suhcltante es claro que “nada’en D2 pefmiife

derivar de manem obwvia’ las mﬂdiﬂcacloﬂcq quc dchcn hacerbc pﬁ'ta' transformat O

Como sucede con los compuestos de 21 v D2, los compuestas de D3 rambien
poscen una actividad biologica diferente a los compuestos s reclamados, actividad
bmloglca que 10 guarda relacién algun1 con la de lm-. antabomatas clel receptor

—_—

mafteria que no 1nc0rp0rat un grupo arruno como susum} ente en la pmlcmn 3 i
busum}'entes_ EE:_'_JIC las posiciones 1 y 4, asi como eliminar un sustituyente de tipo
indol-A- del hetcrodtomo permititia modificar un compuesto con actividad sobre |4
el sistema negvioso central, en un compuesto que es n antagonista del receptor
adenosina A2A. Para el solicitante resulia evidente que nada indica un efetto mds
sorprendente e inesperado que la modificacidn total de la actividad biologica de

los compuestos del arte previo.

Por ultimo, la antetioridad D4 comprende compuestos de uso veterinario que
uenen act]vldad sa]_td.lurtnca c mhlhan la agresividad lﬂdl.lCldﬂ pc:r el aiblamlentu
anillo de 5 miembros e mcorporar el subumvente amino sc-brc ::l “anillo "-"/
heterociclico, permititfa modificat la actividad blOnglCﬂ del compuesto de D4,
ttanisformindole en un antagonista del receptor adenosina AZA como el
reclamado. |

En vista de lo antetiof, es claro que la invencién reivindicada 8i dene nivel
inventivo pues precisamente el compuesto reportado en la presente solicitud, y
no los compuestos divulgados en D1, D2, D3 o D4, tiene una actividad como
antagonista del receptor adenosina AZA.

Lo antetior claramente demmuestta que ¢l examinador esmdia la solicitud de
maneta tetrospectiva, Ninguno de los documentos del arte previo ensefa o
sugiete que los cambios reclamados pot el solicitante, al realizatse sobre las
maoléculas dtmlgad&s. pot el arte previo, modifiquen la “acnividad bicldgica de

dichas moléculas. Al stlicitante le parece extrafio que el examinador no considete

esto un E:fecto sorprendenté o mesperaclo, cuando clamment& el estado del arte
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no ensefia ni sugiere moléculas 6 compuestos como los reclamados que nenen
actividad como antagonistas del receptor adenosma .&21‘“& e —
En conclusion, gracias a los argumentos anteriotmente mencionados la presente
solicitud cumple cabalmente con los requisitos de clatidad, novedad y nivel
inventivo respecto a los compuestos divulgados en el capitulo rewvindicatotio
adjunto. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva reconocer
estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invencién a la solicirud en
esmdio,

Por ultimo, solicitamos a ese despacho prenunciarse en relacion con  todos los
argumentos presentados cn este memorial dando estricta aplicacion al principio
del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constimicién Nacional. De
igual forma, si el examinador considera que subsisten razonecs para objetar la
presente invencidn muego expedit owo examen de fondo con los debidos
motivos y tazones que sustenten st objecion con el fin de que mi mandante
tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la mterpretacion de
los articulos 45 de la Decision 486 -l cual otorga la faculrad al examinador para
emitir los exdmenes de fondo-, 35 v 59 del Cédigo Contencioso Administrativo
que sehala que: “habidndose dado oportunidad a los inferesados para expresar sus opinones,
y con base en las prucbas ¢ informes disponibles, se tomard la decision que serd molivada al
wIenos en farma sumaria §i afecta @ particulares”y “(.) deberd proferirse la decision definttiva.
Esta se motivard en sus aspectas de becho 3 de derecho, y en los de conveniencia st es ef case’,
respectivamente (el subtayado es nuestro).

Sef erl dente,

W

DILIA RODRIGUEZ D’ﬂLEIMAl\J
CC. 41.654.882 de Bogotd

TP 20824 M )
Cod. 008

P-1939




(b

(i}
(1v]

R,

REIVINDI

NH;

Formula | Fnrmula b}

rmacéuticamente aceptable del mismo, en donde
e selecciona del grupo que consiste de

c()a}l.ma a
i

-COR,, en dondc R, se selecciona de H, alquilo de C, 4 de cadena
tecta o tamificada opcionalmente susttuido, arlo opcionalmente
sustituido y arilalquilo opcionalmente sustituido; en donde los
sustituyentes en el grupo alquilo, arilo y arilalquilo se seleccionan de
alcoxi de C, 4, fenilacetiloxi, hidroxi, halégeno, p-tosiloxi, mesiloxy,
amino, ciano, catboalcoxi, o NR;R; en donde R, v R, se seleccionan
independientemente del grupo que consiste de hidrogeno, alquilo de
C, s de cadena recta o ramificada, cicloalquilo de C, ,, bencilo, anlo o
hetetoarile o NR;R; tomados juntos forman un heterociclo o
heteroarilo;

COOR,, en donde R, es como se definid antes;

clana;

—CONER,R,, en donde R, v R,, se seleccicnan independientemente
de H, alquilo de C, ; de cadena recta o ramificada, cicloalquilo de C,_
7 ttifluoromedlo, hidroxi, alcoxi, acilo, alquilcarbonilo, carboxilo,
arilalquilo, arilo, hereroarilo y hererociclilo; en donde los grupos
alquilo, c1claaigu11c-, ), “alcoxi, acilo, alquilcarbonilo, carboxil,
an.lalqmlc- arilo, hetercarilo y heterociclile pueden ser sustituidos
con ca_rboxﬂo, alquﬂc, m:LlQ, _____ arllo susut_l_l_ido _heterocichlo,
heterociclilo sustituido, heteroatilo, heteroarilo sustituido, acido
hidroxamico, sulfonamida, sulfonilo, hidroxi, Hol, amino, alcoxi o
atilalquilo, o Ry v Ry tomados junto con el nitrogeno al cual estan
unidos forman un grupo heterociclo o heteroatile;

alquilc de C,; de cadena recta o ramificada opcionalmente
sustituido; en donde los sustituyentes en el grupo alquilo se
seleccionan de alcoxi de C,,, fenilacetiloxi, hidroxi, halogeno, p-
tosiloxi, mesiloxl, amino, clano, carboalcoxi, carboxil, anlo,
heterociclilo, heteroatilo, sulfonilo, tol, alquilde, o NR;R, en donde
R. v R, son como se definid antes;

se¢ selecciona del grupo que consiste de alquilo opcionalmente

oétituido, atile opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente
sustituido, heterociclilo opcionalmente sustituido y cicloalquilo de” <




: W o

opcionalmente sustitvido, alcoxi de C,,, ariloxi, alquilsulfonilo de C, g,
arilsulfonilo, arilto, o -INR,, R,
en donde R, v Ry se seleccionan independientemente de H, alquilo
de C, 4 de cadena recta o ramificada, atilalquilo, cicloalquilo de C, 5,
carboxialquilo, arilo, heteroatilo y hetetaciclilo o Ry, y Ry, tomados
juntoe con cl nitrégeno forman un grupo heteroarilo o heterociclile,
{c) L\/):s de uno a cuatro prupos independientemente seleccionados del grupo
que consiste de: hidrdgeno, halégeno, alquilo de C,, de cadena recta o
ramificada, arilalquilo, cicloalquilo de C, ;, alcoxi de C, 4, ¢iano, carboalcoxi
de C,,, trifluorometilo, alquilsulfonilo de C,, haldgeno, nitto, hidroxi,
trifluorometoxi, carboxilato de C,, arilo, heteroatilo y heterociclilo, -
NR,;R;,
en donde R, v R, se seleccionan independientemente de H, alquilo
de C, 4 de cadena recta o ramificada, ardlalquile, cicloalquilo de C,,
carboxialquilo, :mlo, o, heteroarilo y heterociclilo, o Ry ¥ Ry, tomados
junto con el nitrégeno forman dn grapo heteroarilo o heterociclilo,
-NR,COR,,,
en donde R,, se selecciona de hidrogeno o alquilo y Ry, sc
selecciona de hidtégeno, alquilo, substituted alquilo, alcoxilo de C, 5,
catboxialquile, atile, arjlalquilo, heteroarilo, heterociclilo, R, RN
(CHy,-, o RﬁRmI\J CO(CH,},-, en donde Ry5 y Ry, se seleccionan
1ﬂdepend1entemente de H, OH alquilo v alcoxi, v p es un enteto de
1-6, en donde el grupo alquilc:- pueden ser sustituidos con catboxilo,
alquilo, arilo, arilo sustituido, heterociclilo, heterociclilo susttuido,
hetema,rﬂo hetemaﬂlo Susntmdo, a::ldo hidroxiamico, sulfonanuda

con el carbonﬂc- fnrman un  gropo heterot:lchlc- que contiene

carbonilo; y
e | X ,gf: selecciona de( C=8 )CHDRW, o CHNR,,R,, en donde R Ry, 'ff'szlz se
“Seleccionan de alquﬂcn de C,; de cadena recta o rammificad opcicnalmente
sustituido, en donde los sustitutentes en el gtupo alquilo se seleccionan de
alcoxi de C, 4, hidroxi, halégeno, amino, ciano, o NR,R,, en donde Ry, y
R,, se seleccionan independientemente del grupo que consiste de
hidrégeno, alquilo de C, ; de cadena tecta o ramificada, cicloalquilo de Cy,
bencilo, arilo, heteroatilo, 6 NR,,R,, tomados juntos forman a hetetociclo
.@:Ehttcm;a_ﬂldi e S ST

con la condicién de que en un compuesto de la férmula 1T ceando R, es un ciano,
entonces R; no es fenilo.

CZ)) El compuesto de conformidad con la reivindicacién 1, {6tmula I,
caracterizado ademis porque R, es atilo o heteroanilo.

(@} El compuesto de conformidad con la reivindicacion 1, f6rmula I,
caracterizado ademds porque R, es atilo o heteroatilo.



El compuesto de conformidad con la reivindicacién 3, caracterizade
adﬁitnaﬁ porque R, &s furilo o furdlo sustitndo,

'5)\_“_' El compuesto de conformidad con la reivindicacion 3, caractetizado
ademis porque R, ¢s COOR,, en donde Ry sc selecciona de alquilo de C,; de
cadena recta o ramiﬁcada opcionalmente sustituido,

6) , El compuesto de contormidad con 1a teivindicacidn 1, caracterizado J

adcmas porque es 2,6-diamino-4-futan-2-i-indeno[1,2-d])pirimidin-5-ona.

7N El compucsto de conformidad con la reivindicacién 1, caracterizado
adems” porque s 3-amino-1-furan-2-il-9-oxo-9H-indeno[2,1-¢]pindin-4-
carbonitrilo,

(g)\l El compuesto de conformidad con la reivindicacion 1, caractetizado

ademds porque es ester 2-dimedlamino-etllico de icido 3-amino-1-furan-2-i-9-

oxo-9H-indeno[2,1-c]pitidin-4-carboxilico.

E'EJ}\I”. El compuesto de conformidad con la reivindicacién 1, caracterizado |

vf'.i_

ademis porque es éster 2-dimetilamino-etilico de 4cido 3-amino-1-fenil-9-oxo-
9H-indeno|[2,1-c]pitidia-4-catboxilico.

S

10)!  El compuesto de conformidad con la reivindicacion 1, caractetizado
ademay porque es (2-dimetilamino-1-metil-etil}-amida de 4cido 3-amino-1-furan- <
2-il-9-0x0-9H-indeno[2,1-¢]piridin-4-carboxilico.

(1 1)\,. El compuesto de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado

.']_

ademas porque es (2-dimetilamino-etil)-metil-amida de 4cido 3-amino-1-furan-2- /¢

il-9-oxo0-9H-indeno[2,1-c|piridin-4-carboxilice.

@ El compuesto de conformidad con la reivindicacion 1, caracterizado
adem3

s“porque es éster 1- -metl-pirrolidin-2-ilmetilico de acido 3-am1110-1 furan- / 4

2-i1-9-0x0-9H-indeno[2,1-clpiridin-4-carboxdlico.

f13j' Una composicion farmacéutica que comptende el compuesto de la
reivinditicion 1 y un vehiculo farmacéuticamente aceptable.
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Radicacién No. 08 37930
Clasificacion Internacional {IPC): A 61 K *Ysos#f *'f5358
Concepto Técnico No. 246

Patente de Invencidn Patente de Modelo de Utilidad [}
Via Nacional |___i

Via PCT {fase nacional} [X] Cap. | [x] Cap. Il []
Solicitud Internacional; PCT/)S03/03147 1

Fecha Sol. Internacional: QOctubre 03 de 2003

A

Comeo resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 48 de

la Decisicn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados
Descripcion: Folios: 6 a 61
Reivindicaciones: Folios: 62 a 68
Folios: 177 a 180 Memorial de 18/11/2009
Folios: 247 a 249 Memornial de 13/08/2010
Respuesta del sclicitante:  Folios: 173 a 180 Memorial de 18/11/2009

Folios: 217 a 241 Memarial de 28/07/2010
Folios: 242 a 249 Mamorial de 13/08/2010

2. Qbjeto de la invencion

Titulo de la solicitud: Aril-idenopiridinas y aril-idenopirimidinas ¥ su Us0 como

antagonista del receptor adenosina A2a

La invencidn se refiere a arilindenopiridinas y arilindenopinimidinas capaces de tratar
enfermedades neurodegenerativas y de movimiento mediante ¢l antagonismo de los
receptares ge adenosina AZa. La invencién se plantea en la forma de una
alternativa terapéutica para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, debido a
que las estructuras de férmula general (I} ¥ {il) son capaces de antagonizar la

aciividad de la adenosina AZa.
Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona:

Reivindicaciones 1 a 12: Compuestos que tienen la estructura {1} y (1)}:

/&'\)\



Férmula (1) Farmula (11}

Reivindicacién 13: Composicién farmacéutica que comprende el compuesto de la
reivindicacion {1) y un vehicuio.

Una vez catalogada la invencion ésta se clasifica en la seccion: A 61 K g *saes
de la Clasificacién Internacional de Patentes.

3. De la solicitud de Patanta
Descripcion (articulo 28 D. 486)

La solicitud cumple los presupuestos normativos del articulo 28 de la Decision 486
toda vez que incluye una descripcion clara y completa de los procedimientos de
sintesis para la preparacién de arilindenopiridinas y arilindenopirimidinas y de |a
actividad farmacolégica de los compuestos obtenidos, cual es el antagonismo sobre
los receptores de adenosina A2A.

Reivindicaclones {(articuio 30 D. 486)

Las reivindicaciones 1 a 13 presentes en los folios 247 a 248 definen la materia de
manera clara y precisa, toda vez que delimitan su contenido en términos de
derivados de aril-indenopiridinas y aril-indenopirimidinas, para los que ademas se
sustentan las etapas requeridas para su fabricacion asi como los elementos
estructurales que los caracterizan, por lo que esta Superintendencia considera que la
materia tal y como se encuentra reivindicada cumple con los presupuestos
normatives del articulo 30 de la Decision 486,

Dentro de las modalidades de la invencion se precisan las siguientes especies
quimicas:

- 2.8-diaminc-4-furan-2-il-indeno[1.2-dlpirimidin-5-ona

- 3-amino-1-furan-2-il-9-oxp-2H-indeno(2, 1-c)piridin-4-carbonitrilo

— Ester 2-dimetilamino-etilico de 4cido 3-amine-1-furan-2-il-8-0x0-9H-indeno[2,1-
clpiridin-4-carboxilico

— Ester 2-dimetiamino-etilico de acide 3-aminc-1-fenil-9-oxo-8H-indeno[2,1-
cJpiridin-4-carboxilico

- [(2-dimetilamino-1-metii-eti)-amida de acido 3-amino-1-furan-2-il-g-ox0-9H-
indeno[2,1-¢]piridin-4-carboxilico

- {Z-dimetilaminc-etil)-metil-amida de &cide 3-amino-1-furan-2-il-8-0x0-9H-
indeno[2,1-c]pindin-4-carboxilico

- Ester 1-metil-pirrolidin-2-ilmetilico de 4cido 3-aming-1-furan-2-il-8-oxo-9H-
indeno[2, 1-clpiridin-4-carboxilico
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4, Unidad de invencion (articulo 25 D. 486) /

La materia reivindicada corresponde a un grupo de invenciones relacionadas entre
si, en virtud del concepto comun e inventivo que se concreta en la forma de
derivados de aril-indenopiridinas y aril-indenopirimidinas, por lo que la materia tal y
cOME se encuentra definida cumple a cabalidad con |0s presupuestos nomativos del
articulo 25 de la Decisidn 485 sobre unidad de invencidn.

5. No s una invencion (artfcufo 15 D. 486 literal a)-1))

La materia definida en las clausulas 1 a 13 de los folios 247 a 249 corresponde a
una invencion de producto en el sentido estricto de la Decisién 486, teda vez que
hace mencion a los compuestos aril-indenopiridinas y aril-indenopirimidinas, por lo
que no incurre en ninguna de las exclusiones a la patentabilidad sefialadas por el
articulo 15 de ta Decisidn 486.

6. Excepcion a la patentabilidad (arficulo 20 D. 486 literal a)-d})

Los compuestos aril-indenopiridinas y arilHindencopinmidinas no constituyen
excepcion alguna a la patentabilidad, por lo que superan los presupuestos
normativos sefalados por el articulo 20 de la Decisién 488, tal y como se comprueba
a partir del contenido y alcance de tas clausulas 1 a 19 de los folios 247 a 249.

7. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso {arficuios 14y 210D.
486)

1.2 materia definida en las cldusulas 1 a 13 de los folios 247 a 249 es una invencién
de producto correspondiente al sector farmacéutico y se define cumpliendo a
cabalidad los presupuestos normativos del articulo 14 de la Decision 486, dado gue
no hace referencia a un uso o segundoe use alrbuido a sustancias
farmacoldégicamente activas, sino que corresponde a la definicién de aril-
indenopiridinas y aril-indenopirimidinas y a los elementos funcionales y estructurales
que los caracterizan.

8. Determinacién del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentacion de la primera solicitud de patente de la
cual se reivindica pricridad es: 03 de febrero de 2004, esta Superintendencia logro
comprobar que en el estado del arte no existen documentos tecnicos que anticipen
todos los elementos esenciales y caracteristicos de los compuestos reivindicados, 2
saber: derivados de adl-indenopiridinas y aril-indencpirimidinas, por lo que tal y coma
se encuenfra definida ia materia en los folios 247 a 249 clausulas 1 a 13
carresponde en sentido estricto a una invencion de producto perteneciente al sector
farmacéutico.

9. Analisls de patentabilidad (articuio 14 D. 486)
Novedad (articulo16 D. 486)

Considerando todos los elementos esenciales y caracteristicos de los compuestos
derivados de aril-indenopiridinas y arik-indenopirimidinas, conforme alos falioe 247 a
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248 - clausulas 1 a 13 -, ésta Superintendencia encuentra que no existen
documentos técnicos que anticipen todas sus caracteristicas, por lo que concluye
que la materia tal y como se encuentra definida cumple con el requisito téenico de la
novedad sefialado por el articulo 16 de la Decision 486.

Nivel invantivo (articulo18 D. 486)

Taniendo en cuenta los elementos caracteristicos de la materia reivindicada en los
folios 247 a 248, clausulas 1 a 13, ésta Superintendencia encuenira que no existen
dosumentos a pastiy de los cuales fuera posible derivar los elementos caracteristices
que definen los compuestos derivados del ndciee de aril-indenopiridinas y aril-
indenopirimidinas y en particular, las modalidades preferidas sefialadas en las
clauswas Ba 7,

En consecuencia, la invencién no constituye materia obvia a los ojos de una persona
versada en la materia, tal y como fue modificada y precisada, per lo gue cumple a
cabalidad con el requisito técnico de Nivel Inventivo en los términos del articuio 18 de
la Decision 486.

Aplicacion Industrial (arffculo 19 D 486)

La materia reivindicada cumple con el requisito del articulo 19 de la Decisién 486,
toda vez que los compuestos y los procedimientos de sintesis para la preparacion de
derivados de aril-indenopiridinas y aril-indenopirimidinas definidos en [as clausulas 1
a 13 de los folics 247 a 249 se pueden fabricar a escala industrial mediante &l
seguimiento de las etapas gue dictan cada una de las secuencias de sintesis
detalladas en la memoria descriptiva de la solicitud ¥ en virtud de la capacidad
tecnoldgica de la industria quimica y farmacéutica.

10. Conclusion:
En consecuencia y por todo lo expueste anteriormente, se recomienda Conceder las

reivindicaciones correspondientes a los compuestos vy los procedimientos de sintesis
definidos en las clausulas 1 & 13 de los folios: 247 a 249,

Bogota, D.C., 20/01/2011
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