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SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION NO: 11751
Por la cual se deniega una patente’ de invencion

Rad. PCT/06-108716

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numieral 26, del Decreto 4886 de 2011,y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia el 25 de
octubre de 2006 con el N° 06-108716-00000-0000, por la sociedad MEMORY
PHARMACEUTICALS CORPQORATION, a través de apoderado, entr6 a fase
nacional la solicitud de patente de invencion titulada “INDAZOLES,
BENZOTIAZOLES, BENZOISOTIAZOLES, 1 BENZISOXAZOLES Y
PREPARACION Y USOS DE ESTOS", que corresponde a la solicitud internacional
PCT/US2005/010120 del 25 de marzo de 2005. |

SEGUNDO: Que efectuado el:examen de forma, con fundamento en el articulo 39
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, en concordancia con
el Tratado de Cooperacién en materia de patentes (PCT), el reglamento y la
Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se ordend publicar
el extracto sin que se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de patentabilidad con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se requirid a la solicitante mediante Oficio N° 662, notificado el 14 de
enero de 2011, para que se pronunciara scbre las objeciones efectuadas a la
solicitud, en cuanto a la carencia de novedad, conforme lo establece el articulo 16
de la Decisidn 486 anteriormente mencionada.

CUARTO: Que la solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 06-108716-00014-
0000 del 24 de mayo de 2011, respondié oportunamente el requerimiento formulado,
y presenté nuevas reivindicaciones 1 a 13 (Fls. 733 a 737) que reemplazan las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones
efectuadas en el examen de. fondo. Se aceptd el nuevo capitulo reivindicatorio
presentado, comoguiera que se ajusta a las prescripciones contenidas en el articulo
34 de la Decision 486. £ g

QUINTO: Que segun lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comisién de la Comunidad Andina se otorgardn patentes '(...) para las
invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la
tecnologia, sfempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
de aplicacion industrial”. '

i :%.
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SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 13 contenidas en los folios 733 a 737, no
cumplen con el requisito de nivel inventivo. Lo anterior, de acuerdo con las
siguientes consideraciones: . :

: i
6.1. Objeto de la invenci6n. . i
El objeto de la invencién consiste en la necesidad de suministrar compuestos que
actien como ligandos del receptor de! subtipo 7 nACh para el tratamiento de
enfermedades asociadas con receptores nicotinicos de acetilcolina defectuosos o con
un funcionamiento incorrecto. Para solucionar este problema la solicitud en estudio
proporciona compuestos de la formula (1) ,
i |
5 \

X
Rl/N i
A

M

6.2 Determinacion del estado de la técnica.

o

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 25 de marzo de 2004, que
corresponde a la fecha de la prioridad invocada. 3

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuénta, se encontraron los siguientes
documentos anteriores a la fechafde reivindicacion de prioridad, relacicnados con la materia

de Ia solicitud en estudio: '

No. Documento ', Titulo Fecha de publicacién
+ “Quinuclidine-substituted
_ heteroaromatic compounds as
D1 W002100858 . atic compounads 19/12/2002
ligands at nicotic acetylcholine
receptors”.
“1-azabicycloalkane compound
D3 JP2002-030084 yeloak pound 29/01/2002
and pharmaceutical use thereof".
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El documento D1' divulga compuestos ligandos de receptores nicotinicos 7 nACh
derivados de 3-sustituido-1-azabiciclo[2,2.2]octano  con  sustituyentes indazol, 1,3-
benzoxazol, 1.3-benzotiazol, 1,3-benzodioxol, 2-benzotiofeno, 1,3-benzotiazol (ejemplos
paginas 43-62). . ;

El documento D3? divulga en ‘su descripcion compuestos derivados de quinuclidina
caracterizados por ser agonistas 0 agonistas parciales del receptor -nicotinico, establece
gue los sustituyentes sobre Y pueden ser un heterociclo aromético de 2 ciclos en los cuales
puede haber un anillo heterociclico y un benceno condensados (parrafo [0013)]) los cuales
se pueden unir a Y por cualquiera de los atomos de carbono del anillo. Adicionalmente
ensefia que dichos compuestos pueden estar sustituidos por una variedad de diferentes
sustituyentes entre los cuales se encuentran metoxi y trifluorometil (parrafo [0014]).

6.3. Nivel inventivo.

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decision 486: |,

“Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona
def oficio normaimente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencién no hubiese resultado obvia ni se hub:ese derivado de manera
evidente del estado de la técnica”.

“El estado de la técnica:comprenderé todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcién escrita u oral, utilizacién, comercializacién o
cualquier otro medio antes de la fecha de presenracidn de la solicitud de
patente o, en su caso, de Ia prioridad reconor:fda"

En el presente caso, los compuestos reclamados en la SOlICItUd no poseen nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 esta referida a: un compuesto aza-biciclo octano
gue tiene formula seleccionada de la formula I:

1hﬂp,£tﬂg[}dﬂ de. gsgagengl.ggmzpubl ggygnDetgﬂgib@hg

locale=en_EP f .
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(F1.733).

La siguiente tabla presenta la comparacién entre las caracteristicas técnicas esenciales de
la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindica_'?ién 1, y las reveladas en los

documentos D1y D3 que representan el estado de la técnica:

Por la cual se:deniega una patente:de invencion

Caracteristicas esenciales

D1

N

X
Rr/N i
A

(1)

A es:

A\
Rz N
N ,
R
A esta unida al resto del ,

| compuesto a través de la posicién ;
3. ’

: ;‘»(:I?— | x@::‘)

W

;

entre los cuales se encuentran:

Endonde:mes 2
{quinuckdina)

XesNH, nes(,

omes2
(quinuclidina)

Ar es un heterociclo
aromatico que tiene
dos anillos en los
cuales el anillo
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heterocicloalquil, fenil sustituido. ..

heterociclico puede
estar condensado con
' un benceno.

{(parrafo [009])

Donde
!
X0
W: CH
V-Z-Y: N(R,)-N=C(R,)
R, H
R,y HOoOR,
R,: alquil halogenado
R, H, CF,0-OR,,

R, Alquil sustituido,

etc.
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WK

] CH
4]

H

Ejemplo 14

et

N ;
Q i
fosaacs

Ejemplo 1002
‘ Y es C(0).
0 X0 (se forma el grupo
NH-C(O)
Como sustituyentes
. del heteraciclo
R etinil, fenoxi, pent-1-in-il, R® H, CF,0 -OR,,, N(R o), aromatico biciclico se |
feniletinil, [2,2,2-trifluoro-1-hidroxi- RY: Fenil sustituido. Alauil establecen: A!Q}JIIO .
1-(trifluorometil)etil] - F 10, Algui fluorado, alquiltio...
sustituido, heterocicloalquil, D etc.

3 "

i

El documento D1 se considera el estado de la técnica més cercano a la invencion definida
en la reivindicacién 1 porque divulga compuestos ligandos de receptores nicotinicos
7nACh derivados de 3-sustituido-1-azabiciclo[2.2.2]octano con sustituyentes indazol, 1,3-
benzoxazol, 1,3-benzotiazol, 1,3-benzodioxol, 2-henzotiofeno, 1,3-benzotiazol, los cuales
pueden tener 0 no tener sustituyentes sobre el anillo de benceno.

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacion 1, y los compuestos revelados
en D1, es que la presente invencidn reclama especificamente compuestos que se unen al
grupo amida por el carbono 3 del indazol. Sin embargo no se demuestra que al incluir esta
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caracteristica se logre algun efecto inesperado.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencidn se puede
formular asi: "cémo maodificar los compuestos revelados en D1 para obtener compuestos
alternativos que sean ligandos de de receptores nicotinicos 7 nACh”

No obstante lo anterior, cabe aclarar que, el documento D3 ya revelaba compuestos
derivados de quinuclidina los cuales son agonistas o agonistas parciales del receptor alfa-7
nicotinico. Los compuestos de quinuclidina (cuando m es 2), donde un grupo carboxamida
(cuando X es NH, nes 0, Y es C(0), o un grupo aminometilo (cuando X es NH, nes Oy Y
es CH,) (ver folio 240 péarrafo [0010], pueden estar sustituidos por anillos heteroarilos
hiciclicos como benzotiazol, 1,2-benzisotiazol, indol, benzofurano, benzotiofeno, quinoling,
isoguinolina, entre otros (ver folio 241 parrafo [0013]), donde dicho anillo heteroarito
biciclico, puede unirse por cualquier &tomo de carboné con Y (CO) o CH, (Ver parrafo
[0013], dltima linea) y puede tener} diferentes sustituyenteLfs (ver parrafo [0014]).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, incluiria esta
caracteristica de D3 (que revela que los grupos heteroarilo biciclico se pueden unir al grupo
farmacoférico carbamoil-quinuclidina por cualquier atomo de carbono) a los compuestos de
D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera
obvia y mas aun teniendo en cuenta que fos compuestos de la actual solicitud presentan la
misma actividad de los compuestos revelados tanto en D1 como en D3, en tal virtud los
compuestos reivindicados no cumplen con el requisito de nivel inventivo.

Por su parte, las reivindicaciones dependientes 2 a 13 no mencionan alguna caracteristica
que le confieran nivel inventivo a ios compuestos de la reivindicacion 1, por lo tanto,
tampoco cumplen con lo establemdo en el mencionado articulo 18 de la Decision 486.

1
En conclusion, teniendo en cuerita que los argumentoside la solicitante no desvirtian de

manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya Sustentada, el Superintendente de
Industria y Comercio, - 1

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de igvencion a la creacion titulada
INDAZOLES, BENZOTIAZOLES, BENZOISOTIAZOLES, BENZISOXAZOLES Y
PREPARACION Y USOS DE ESTOS".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente resolucion a la
doctora Margarita Castellanos Abondano, en su calidad de apoderada de MEMORY
PHARMACEUTICALS CORPORATION, ¢ a quien haga sus veces, entregandole copia de
la misma y advirtiéndole que contra ella procede el recurso de reposicion, ante el
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Superintendente de Industria y Cd‘mercio, el cual podra sér interpuesto en &l momento de la
notificacién o dentro de los 5 dias habiles siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogota D.C., a los 29 Feb 2012
¢ ¢

]

i
s

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO (E).

ADOLCFO

1

Dockork
MARGARITA CASTELLANGS ABDHDANO
CRES AN TA- (B,

Aogotk D.C.

T

Elabord; Juanita Catalina Rico Valbuena ™
Revist: Gloria Jacqueline Alfonsg Rozo
Revisd: Jesus Fernel Garcia Garcia ™
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez ¥
Aprobd: Jose Luis LondoNo Fernandez ¥
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