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DEP: 2020 DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES EVE: 378 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO |
TRA: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y I FOLIOS: 6

ACT: 519 PRESENTACION

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
2020
Bogota, D.C.,

Abogado(a)/Sefior(a)
CASTELLANOS ABONDANO MARGARITA
info@castellanosyco.co

Asunto: Radicacion: 10-154098-A -1

Tramite: 11

Evento: 378

Actuacion: 519

Oficio: 1921

Folios: 6
Patente de Invencion X Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | X | Capitulo Il
No. Solicitud Internacional PCT/JP2009/060696
Fecha de Presentacion Internacional 11/06/2009

1. Documentos estudiados

Descripcion: * 10/Enero/2013

Reivindicaciones: Folios 16 a 19 10/Enero/2013

Prioridad: JP 2008-1544990 13/junio/2008
JP 2008-271689 22/octubre/2008
JP 2008-103616 22/abril/2009

*Disponible en el sistema de tramites (en consulta de documentos).
2. Andlisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de 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 invencién

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra 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 mas de diez (10)
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reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada. Se acepta el capitulo presentado ya que no excede las 10
reivindicaciones.

Titulo de la solicitud: “DERIVADO DE ANILIDA DEL ACIDO PIRAZOL CARBOXILICO
SUSTITUIDO O SAL DEL MISMO, COMPUESTOS INTERMEDIOS DE LOS MISMOS,
AGENTES AGROHORTICOLAS Y METODOS PARA UTILIZACION DE LOS MISMOS”.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de suministrar
compuestos con actividad como inhibidores de la produccion  amiloide para tratar
enfermedades inducida por la produccion, secrecion y/o depositacion de la proteina 3
amiloide.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos de
la formula (I1), (1) y (IV).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP):CO7D 417/12//1417/10/1,417/14//; A61K 31/4439//31/497//31/541; A61P
25/28//43/00.

4. De la solicitud de patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacién 1 y sus dependientes no son concisas porque las definiciones de R*
grupo “carbociclico” y “heterociclico” opcionalmente sustituidos, R** y R* las cuales son
“alquilo mas bajo opcionalmente sustituido”, “alquileno més bajo opcionalmente
sustituido”, “alquinilo mas bajo opcionalmente sustituido”, “acilo mas bajo opcionalmente
sustituido”, “alcoxi opcionalmente sustituido”, “aril alquilo mas bajo opcionalmente
sustituido”, alquilo mas bajo opcionalmente sustituido”, “heteroaril, entre otras,
corresponden a géneros funcionales y a términos imprecisos, lo cual no permite
distinguir la invencion del estado de la técnica. Adicionalmente, se mencionan los
solvatos y de estos no existe soporte en la descripcién. Ademas no es clara porque no
se nombran los significados de R? y R? ni del anillo A y dice que esos son como se
definieron en la misma reivindicacion 1.

La reivindicacién 2 y sus dependientes no son concisas porque las definiciones de R,
R*®, R* y R*, corresponden a géneros funcionales y a términos imprecisos, lo cual no
permite distinguir la invencion del estado de la técnica. Adicionalmente, se mencionan
los solvatos y de estos no existe soporte en la descripcion, tampoco se nombran los
significados de R*® y R? ni del anillo A, ademas no es clara porque se dice que estos
significados son como se definieron en la reivindicacion 1.

La reivindicacion 3 y sus dependientes, no son claras porque no definen el significado
de R* y R* y menciona que sus significados son como se define la misma
reivindicacion 3; tampoco se nombran los significados de R1, R# y R® ni del anillo A.
Adicionalmente, se mencionan los solvatos y de estos no existe soporte en la
descripcion.

La reivindicacion 9, no es concisa al definir A", utilizando el término “carbociclico” o
“heterociclico”, adicionalmente, se mencionan los solvatos y de estos no existe soporte
en la descripcion.

De acuerdo con lo anterior se sugiere definir los significados de estos radicales y
restringir la solicitud a una razonable generalizacion del tipo de compuestos que ha sido
sintetizado 6 probado, es decir, que se encuentran debidamente sustentados con la
actividad bioldgica que se les atribuye, como inhibidores de la produccion B amiloide;
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ademas, se recuerda que las reivindicaciones deben ser claras y concisas por si
mismas.

Se requiere al solicitante hacer las aclaraciones necesarias.
5. Determinacion del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determindé con base en la fecha de presentacién de la

solicitud de prioridad: Junio 13 de 2008, y se encontraron los siguientes documentos
gue anticipan el objeto de esta solicitud:

N° Documento Titulo Fecha de Publicaciéon*
US2009/0082560 - . _
D1 (WO02007049532) Aminodihydrothiazine Derivatives 3 de mayo 2007

D1' divulga compuestos de formula (I-11), (I-3) con actividad como inhibidores de la
produccion 3 amiloide para tratar enfermedades inducida por la produccién, secreciéon
y/o depositacion de la proteina 3 amiloide.

6 . Examen de Patentabilidad (Art 14 D436)

Novedad (Art 16 D486)

Para efectos de realizar el analisis de patentabilidad se toman las definiciones de los
radicales que no aparecen en las reivindicaciones 1, 2, 3, sus dependientes y la

reivindicacion 9, de acuerdo al capitulo descriptivo (pags 4 a 9).

La reivindicacién 1 consiste en un compuesto representado por la férmula (11.)

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

Caracteristicas esenciales D1

MR2R2E
MNRIRE =

(I-117%

parrafo 124, pag.17

A= grupo carbociclico o heterociclico A= grupo carbociclico o heterociclico
opcionalmente sustituido opcionalmente sustituido

(péarrafo 11, pag. 2, columna izq.)
R*= grupo carbociclico o heterociclico R5=R4b=grupo carbociclico o heterociclico
opcionalmente sustituido opcionalmente sustituido

cuando m=1(parrafos 11, pag.1 y 12, pag. 2)

R2ay R2b=H R2ay R2b=H
(parrafos 11, pag.1l y 12, pag. 2)
R3ay R3b=H, H H H

Las caracteristicas esenciales de la composicion de la reivindicacion 1 habian sido
divulgadas previamente en D1, el cual ensefia, el compuesto especifico (I-11, parrafo
124, pag.17)

1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?
DB=EPODOC&II=11&ND=5&adjacent=true&locale=en_EP&FT=D&date=20070503& CC=WO&NR=20070
49532A1&KC=A1
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En consecuencia, la reivindicacion 1 no es nueva, segun lo divulgado en el documento
D1.

Las reivindicaciones dependientes 5, 6, 8 y 9 no mencionan alguna caracteristica que
haga nuevo al compuesto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no son
nuevas.

La reivindicacién 2, consiste en un compuesto representado por la férmula (111).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales

Péarrafo 69, pag. 11
A= grupo carbociclico o heterociclico A= grupo carbociclico o heterociclico
opcionalmente sustituido opcionalmente sustituido

Ry= halégeno, alquilo bajo

R5= R4b= haldgeno, alquilo bajo
cuando m=1(pérrafos 11, pag.1 y 12, pag. 2)

R2ay R2b=H Hy R2a=H

(parrafo 62, pag.10)
R3a, R3b=HyH H,R3c=H (parrafo 65, pag.11)
R3c, R3d=HyH Hy R3d=H (parrafo 65, pag.11)

Las caracteristicas esenciales de la composicion de la reivindicacion 2 habian sido
divulgadas previamente en D1, el cual ensefia, el compuesto especifico (I-3, Parrafo 69,
pag. 11)

En consecuencia, la reivindicacion 2 no es nueva, segun lo divulgado en el documento
D1.

La reivindicacién dependiente 7 no menciona alguna caracteristica que haga nuevo al
compuesto de la reivindicacion 2, por lo cual se considera que tampoco es nueva.

Nivel inventivo (Art18 D486)

La reivindicacién 3, consiste en un compuesto representado por la férmula (1V).

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1

3 0
F‘\I/'\"\R:r.-
l
N

RS

(I-3)

A= grupo carbociclico o heterociclico A= grupo carbociclico o heterociclico opcionalmente
opcionalmente sustituido sustituido

(Parrafo 69, pag. 11)

Rl=alquilo bajo opcionalmente sustituido, | R5=R4b alquilo bajo opcionalmente sustituido,
alquenilo  bajo  opcionalmente  sustituido, | alquenilo bajo opcionalmente sustituido, grupo
carbociclico o heterociclico opcionalmente | carbociclico o heterociclico opcionalmente sustituido.

sustituido. cuando m=1(parrafos 11, pag.1 y 12, pag. 2)
R2ay R2b=H,H R2a =H y H (parrafo 62, pag.10)

R3c y R3d=H,H R3d=H yH

alquenilo bajo opcionalmente sustituido por R3c= alguenilo bajo opcionalmente sustituidoy H
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| Zay Zb = independientemente cada uno son H | (parrafo 65, pag.11) |

El documento D1 se considera el estado de la técnica cercano a la invencion definida
en la reivindicacion 3 porque divulga un compuesto de formula (I-3, Parrafo 69, pag.
11).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 3 y el compuesto de D1
consiste en que no hay un compuesto especifico que muestre la presencia del grupo
alquenilo sustituido en la posicion 5 del anillo de tiazina.

No obstante la diferencia, no se logra un efecto sorprendente.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “como modificar el compuesto del D1, para lograr uno alternativo,
con la misma actividad”.

Sin embargo, aunque no existe un compuesto especifico que muestre la presencia del
grupo alquenilo sustituido en la posicion 5 del anillo de tiazina, este mismo documento
divulga que en la posicién 5 del anillo de tiazina puede estar un grupo alquenilo
sustituido, cuando 3c puede ser un grupo alquenilo opcionalmente sustituido.

Cabe mencionar, que no existe informacion en la descripcion que permita evidenciar un
efecto técnico sorprendente sobre los compuestos conocidos en D1 (tabla 170, péag.
222), para la misma actividad como inhibidores de actividad de 3 secreatasa.

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia, eliminaria
los H del compuesto de D1 para llegar asi al objeto de la reivindicacion 3 de la solicitud.
Por lo cual se considera obvia.

Puesto que la reivindicacion dependiente 4 no menciona caracteristicas inventivas
adicionales tampoco se puede considerar inventiva.

7. Conclusion

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

N° Documento Reivindicaciones afectadas | Requisito que afecta
D1 US2009/0082560 ly25a9 Novedad
(W0O2007049532 3y4 Nivel Inventivo
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso de no
dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias 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 capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-02-12

Elabord: Lyna Del Carmen Mordecay Dunoyer
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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