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Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de
la Decision 486 de la Comision de [a Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 7 a 95 22/Marzo/2007

Reivindicaciones: Folios 96 a 102 22/Marzo/2007
Folios 147 a 154 13/Diciembre/2010
Folios 160 a 166 28/Junio/2011

Prioridad: US 60 609 967 15/Septiembre/2004

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque esta 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 invencion

Titulo de la solicitud: “Acidos 4-(fenoxialquil)tio)-fenoxiacético y analogos como
agonistas de PPAR a, & y y” (modificado en el folio 158).

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
compuestos moduladores de PPAR a, & y y que sean Utiles en el tratamiento de
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dislipidemias y diabetes.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona compuestos
derivados de acidos 4-(fenoxialquilltio)-fenoxiacéticos de férmuia () y composiciones
que los contienen.

H By
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Ry Rg sz/qﬁa
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El objeto de la presente solicitud se relaciona con la clasificacion internacional de
patentes (CIP). C07D317/22, A61K31/185 y A61P3/10.

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

Se insiste al solicitante que las reivindicaciones 1, 2,7, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,
20 y 31 no se encuentran sustentadas en la descripcion, ya que de los significados
de Ry, Ry, R3, R4, R7, Rg, Rg y Z se obtiene una gran cantidad de compuestos,
muchos de los cuales no se encuentran sustentados en la descripcidn.

Los ejemplos mencionan algunos compuestos en los cuales:

R5 Rs X R1 Rz Y Ra Yy Rg Z R*y Rs R4
CH3 CH3 0 CH3 H S =CH2 O H H‘ CFs
" CH3 | CH;j O | CH; | H S | =CH, | O] H H OCF,4
' CH; | CHs; O |CH; | H S | =CH, | O | H H Cl
CH;z | CHs O [ CH; | H S | =CH, | O | H Cl Cl
CH; | CH; O | CH; | H S | =CH, | O | H F CF;
CHs [ CHs O |CH; | H S | =CH, | O | H H | CH(CHs),
| CH; | CHs; O | CH; | H O '=CH, | O | H H CF;
| CH5 | CHj O | CH; | H O =CH, | O] H H OCF;
CHs | CHs O | CH; | H O =CH, | O] H H Cl
CH; | CHs; O | CH;| H O =CH, | O| H Cl Cl
CH3 CH3 O CH3 H 0] =CH2 0] H F CF3
CHs | CHs O |[CH; | H O | =CH, | O | H H | CH(CHa),

Por lo tanto, se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalizacion de tales
ejemplos.

La reivindicacion 1 no es clara porque cuando hace referencia a los sustituyentes
opcionales de alquilo y alcoxi usa los términos alquil, alcoxi, heterociclilo,
heterociclilosilo, tioalquilo y heterocicloalquilo los cuales son géneros funcionales, se
sugiere restringir la solicitud a una razonable generalizacién del tipo de compuestos

que ha sido sintetizados 6 probados, es decir, que se encuentran debidamente
sustentados.

La reivindicacion 18 no es clara porque depende de la reivindicacion 1, sin embargo
establece significados diferentes para Rs y Rg como alcoxi de C.g, alqueniloxi de C-.
9, cicloalquilo de Cj.7, cicloalcoxi de Cj.7, cicloalquil de C3.7-alquilo de C+.7, cicloalquil
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de Cs.7-alcoxi de Cq.7, cicloalquiloxi de Cs.7-alquilo de Cq.4y cicloalquiloxi de Cj.7-
alcoxi de Cq.7, los cuales adicionalmente no se encuentran sustentados en la
descripcion.

5. Determinacion del estado de la técnica
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de presentacién de la

solicitud de prioridad: Septiembre 15 de 2004, y se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

ltem | Documento Titulo Fecha de Publicacién”
D1 W09728115 Antidiabetic agents _ 07/Agosta/1887
o Medulators of peroxisome -
D3 WO002100813 proliferator activated receptors 19/Diciembre/2002

D1
http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=worldwide.espacenet.co
m&l1=0&ND=3&adjacent=true&locale=en EP&FT=D&date=19970807&CC=WO&NR
=0728115A1&KC=A1 Divulga compuestos de la misma férmula de los compuestos
de la invencién, como moduladores del receptor de la activacion del proliferador de
peroxisoma (PPAR a, & y y) para el tratamiento de diabetes, aterosclerosis,
hiperglicemia, hiperlipidemia y/o obesidad (pagina 4 resumen de la invencion, pagina

40 €. 1, pagina 41 ej. 2, pagina 42 e|.3, pagina 65 ej. 29, pagina 75 €j. 40) .

D2
hitp://worldwide espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=02100813A2&KC=
A2&FT=D&ND=48&date=200212198&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en EP Ensefia

compuestos de la formula (1) como moduladores de PPAR (pagina 143 ej.74, pagina
292 ej.231, pagina 300 ej.241, pagina 315 ej. 248, pagina 382 ej. 343, pagina 387 ¢].
352y ej. 353, pagina 388 ej. 355 y 356, pagina 389 ej. 358).

6. Examen de Patentabilidad (Art 14 D4886)

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacién 1 consiste en un compuesto de féormula (1):

Comparacién de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de [a técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D3
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[ Rsy Rg: H H OCH,
! X: Enlace, O Enlace CH2, O.
i Ry H H H
R, H, halo Halo H
Y:SuO_ ' 8 _ Su0
Rg v Rg. #CH,, alqulo de Cy.o H =CH2, CHs
2. QuCH, ’ O uCH; 0
Ras: H, OH ~_OH ‘ H
Ry Acilo Cay, trifluorometilo » Acilo Cas Trifluorometilo, acilo C4
‘ Ry H, alquilo Cyg Alquilo Ca ' H

El documento D1 se considera el estado de la técnica méas cercano a la invencién
definida en la reivindicacién 1 porque divulga compuestos de la misma férmula que
los compuestos de la presente solicitud, como moduladores del receptor de la
activacion del proliferador de peroxisoma (PPAR a, d y y) para el tratamiento de
diabetes, aterosclerosis, hiperglicemia, hiperlipidemia y/o obesidad (pagina 4
resumen de la invencion, pagina 40 ej. 1, pagina 41 ej. 2, pagina 42 e].3, pagina 65
ej. 29, pagina 75 ej. 40) .

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicaciéon 1 y los compuesto
revelados en D1 consiste en que los compuestos de la invenciéon contienen un
sustituyente vinilo sobre a cadena carbonada que se encuentra entre los dos anillos.

No se evidencia que esta caracteristica logre incluir algun efecto técnico.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “cémo modificar los compuestos revelados en D1 para obtener
compuestos alternativos como moduladores de PPAR”.

Sin embargo, el documento D3 ya revelaba que la presencia de sustituyentes como
grupos alquilo o alquenilo sobre la cadena carbonada que separa los dos anillos no
disminuye los efectos moduladores de PPAR sobre los compuestos de formula (1)
(pagina 143 ej.74, pagina 292 ej.231, pagina 300 e].241, pagina 315 ej. 248, pagina
382 e]. 343, pagina 387 ej. 352 y ej. 353, pagina 388 e]. 355 y 356, pagina 389 €.
358).

En consecuencia, la persona del oficio normaimente versada en la materia, incluiria
esta caracteristica de D3 a los compuestos revelados en D1 para llegar asfi al objeto
de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusién:

La reivindicacién 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), pero no cumple con el
requisito de nivel inventivo (Art. 18)

7. Conclusion

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 WQ0g728115 1-24y 28-35 Nivel Inventivo
1 D3 W002100813 1-24 y 28-35 Nivel Inventivo

8. Respuesta a los argumentos del sefior solicitante

1. El sefior solicitante argumenta que “Se limité el alcance de los sustituyentes
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Rs y Rg de acuerdo con lo indicado por el sefior examinador y lo manifestado
en la pagina 43 de la descripcion”

Se aclara que a pesar de que en varias oportunidades se ha requerido al solicitante
limitar el alcance de la invencién a lo soportadec en la descripcién y hacer una
generalizacion razonable de este soporte , el capitulo reivindicatorio atn presenta un
alcance demasiado amplio en lo que se refiere a los significados de los sustituyentes
R4, Ra, Rg ¥y Ro. Por otro lado se aclara al solicitante que la pagina 43 de la
descripcion no hace referencia a los sustituyentes Rg y Ra.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisién 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 notificacién 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.

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.

e
JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha
03 FEB. 2012

Realizado por: Juanita Catalina Rico.
Revisado por: Gloria Jacqueline Alfonso, )y~ _{/~
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