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Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Capitulo | Capitulo 11
No. Solicitud Internacional PCT/CN2010/001213
Fecha de Presentacion Internacional 10/08/2010
1. Documentos estudiados
Descripcion: Radicado N° 13-046948-00000-0000 08/03/2013
Reivindicaciones: | Radicado N° 13-046948-00000-0000 08/03/2013

2. 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 tendrd 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) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa

complementaria, sélo se estudiaran las cubiertas por la tasa pagada.

Titulo de la solicitud: “NUEVOS MODULADORES DE TRPV3”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar compuestos

alternativos como moduladores del receptor TRPV3 Utiles para el tratamiento del dolor.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto de la formula

(I) y composiciones que lo contienen (Ver radicado N° 13-046948-00000-0000).
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El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de Patentes (CIP):
A61K31/4402 /| 31/4433 [/ 31/505; A61P25/00 // 29/00; CO7D213/30 /I 239/26

3. Excepcidn a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de la reivindicacién 25 no es patentable de acuerdo con el Art citado.
4. De la Solicitud de Patente

Titulo

El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque no define las caracteristicas técnicas
esenciales de los compuestos reclamados por lo cual se sugiere al solicitante hacer la correccion
necesaria.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

El capitulo reivindicatorio no es conciso porque las definiciones de los grupos G*, G?, X*, X?, X3, X4,
X3, Z', R*y R® conllevan a un nimero indefinido de compuestos que no encuentran soporte en la
descripcion. Los términos alquilo, arilo, heteroarilo, cicloalquilo, heterociclo, cicloalquenilo, alquenilo
y alquinilo a los que no se les menciona el nUmero de atomos que los componen corresponden a
definiciones genéricas que no permiten distinguir la invencién de los compuestos conocidos en el
estado de la técnica. Se sugiere a la solicitante restringir la solicitud a los compuestos sustentados
en la descripcién, o teniendo en cuenta los compuestos reclamados en la reivindicacion 23.

La reivindicacion 25 se refiere a un método de tratamiento el cual no es patentable segun la
legislacion aplicable (Art 20 D 486 literal (d)). Se requiere eliminar esta reivindicacion del pliego
reivindicatorio.

5. Unidad de invencioén (Art 25 D 486)

La solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencién porque se refiere a 14 grupos
inventivos.

Los grupos inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:

Compuestos en los cuales X' es —OH y X? es hidrégeno
Compuestos en los cuales X! es =NOR™ y X? se encuentra ausente
Compuestos en los cuales X®es CH,

Compuestos en los cuales X*es O

Compuestos en los cuales X*es S

Compuestos en los cuales X3 es S(O).

Compuestos en los cuales X® es (NR™)(R%)

Compuestos en los cuales G*' es arilo

Compuestos en los cuales G*' es heteroarilo
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10. Compuestos en los cuales G* es cicloalquilo
11. Compuestos en los cuales G* es heterociclo
12. Compuestos en los cuales G! es cicloalquenilo
13. Compuestos en los cuales G? es G

14. Compuestos en los cuales G? es (CR¥R%),- G*

Se realiza el examen de patentabilidad para el caso en el que X? corresponde a CH;

Se sugiere presentar las solicitudes divisionales que considere necesarias, o limitar la solicitud
inicial a una sola invencion, eliminando de ella las otras invenciones.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacion de la solicitud, es decir,
el 10 de agosto de 2010.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontré (encontraron) el (los)
siguiente(s) documento(s) que anticipa(n) el objeto de esta solicitud:

item Documento Titulo Fecha de Publicaciéon
“COMPOUNDS FOR
D14 W02006122156 MODULATING TRPV3 16/Noviembre/2006
FUNCTION"
COMPOUNDS FOR
D22 WO02007056124 MODULATING TRPV3 18/Mayo/2007
FUNCTION

El documento D1 divulga compuestos utiles como moduladores de TRPV3 (Pags. 7 a 30)

El documento D2 divulga un compuesto de férmula V util como modulador de TRPV3 (Pag. 13)
7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un compuesto caracterizado porque es de la férmula (1)

2
G1 }:2 u G
X i
X
1
X (2%
{I} (Ver radicado N° 13-046948-00000-0000).

1[JURL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2006122156A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20061116&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
2[JURL:http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2007056124A2&KC=A2&FT=D&ND=3&date=20070518&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:

SOLICITUD D1 D2
]
X 5 R — /J\\ .
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G' X2 u G ) ""[ ._I._.
X X5
\\Xj’{\{ﬂ)p "
o
G! es arilo, heteroarilo, cicloalquilo, Ia jl/

heterociclo o cicloalquenilo.
X' es —-OH y X? es hidrégeno; o —X'es
=NOR10 y X? se encuentra ausente. L

Ao
Ra y Rb son en forma independiente \H/ Ph
hidrégeno, OH, O(alquilo) o fenilo 1
opcionalmente sustituido.

ues0,102 N

X2 es CHz, O, S, S(O)2, 0 N(R™)(R%)
donde R™ y R son iguales o diferentes, y I '
son en forma independiente entre si
hidrégeno, alquilo o —C(O)CHs.

g By RO
X* es una union o (CH2)., y X° es una s Y
unién o (CH2).; con la condicién que solo i § ( OR
uno de X*y X® es una union y que cuando o l

uno de X*y X® es una unién,y mon es 1, T N R e L T Y (Pag. 13)

luego X3 es CH,. X \T

m y n son enteros que pueden ser iguales y g i
o diferentes y son en forma independiente
entresi 1,2,304.

Z*es alquilo, O(alquilo), oxo, halégeno, i
haloalquilo o OH. --'\
N

pes0,1,2, 304. A [y

(Ver radicado N° 13-046948-00000-0000). L |

(Pags. 7 a 30)

El documento D1 divulga compuestos utiles como moduladores de TRPV3 (Pags. 7 a 30)

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y el compuesto del documento D1
consiste en que este documento no divulga el anillo ciclico formado por los sustituyentes X3, X*y X°

El documento D2 divulga un compuesto de formula V Gtil como modulador de TRPV3 (Pag. 13)
La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y el compuesto del documento D1

consiste en que este documento no divulga los sustituyentes X' y X? y en la posicién del anillo

Expediente 13-46948- -4 ler Art 45.



: Pros ad
Indusiria vy Comercio p S
SUPERINTENDENCIA

ciclico sobre el cual va unido el sustituyente G? (en este caso el anillo de fenilo sustituido)

El efecto que logra el incluir un anillo ciclico en la estructura es que proporciona nuevos compuestos
alternativos como moduladores del receptor TRPV3 Utiles para el tratamiento del dolor.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencién se puede formular
asi: “como modificar los compuestos conocidos en el documento para proporcionar nuevos
compuestos alternativos como moduladores del receptor TRPV3 Utiles para el tratamiento del dolor”.

Sin embargo, el documento D2 sugiere la inclusion de un anillo ciclico en un compuesto modulador
de TRPV3 que comprende diversos anillos aromaticos. De esta manera una persona normalmente
versada en la materia que conozca segun el documento D1, compuestos moduladores de TRPV3
gue incluyen 2 anillos aromaticos separados entre si por diversos grupos enlazantes entre los que
se incluye la presencia de grupos alquileno opcionalmente sustituidos (definicion del sustituyente M
en la féormula IV) y de grupos imino (definicién de sustituyente W en la formula 1), encontraria en el
documento D2 una motivacién para incluir anillos ciclicos en las distintas estructuras divulgadas en
el documento D1 esperando un efecto modulador de TRPV3 resultando obvio el cambiar la posicion
del el anillo ciclico a la cual va unida el compuesto aromatico en el desarrollo de un disefio
experimental rutinario en la busqueda de compuestos alternativos como moduladores de TRPV3 y
llegar asi al objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia
Adicionalmente la solicitante no presenta evidencia del efecto técnico sorprendente presentado por
la inclusidon de los distintos sustituyentes presentes en la formula Markush con respecto a los
compuestos conocidos en el estado de la técnica.

En conclusién la reivindicacion 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el
requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 — 24 no mencionan caracteristicas inventivas
adicionales tampoco se pueden considerar inventivas.

En consecuencia las reivindicaciones 1 — 24 cumplen el requisito de novedad (Art. 16), pero no
cumplen con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

8. Conclusidn

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Req:]:(se::t& que
D1 W02006122156 1-24 Nivel Inventivo
D2 W02007056124 1-24 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 del dia siguiente de la fecha de notificacion de la presente comunicacion.
En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 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 2014-03-18

Elabord: Rodolfo Cadena Amaya
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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