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Serfiora Jefe de la |

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
Superintendencia de Industria y Comercio
E. S. D.

Tramite : 011
Evento : 378
Actuacion : 538

Referencia : Expediente No. 07.097.214

Asunto : Solicitud de Patente para DERIVADOS Y
COMPOSICIONES FARMACEUTICAS DE
FORMULA 1-BENCILINDOL-2-CARBOXAMIDA O
UNA SAL SOLVATO DE DICHOS DERIVADOS
FARMACEUTICAMENTE ACEPTABLES

Solicitante : N. V. ORGANON

Clase : AB61K 031/405, A61P 043/000, CO7D 209/042

Publicada en : La Gaceta No. 591 Del 30 de abril de 2008

Fecha de Solicitud . 19 de septiembre de 2007

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando

como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectie el examen
de patentabilidad de la solicitud en referencia presentada de acuerdo con el Capitulo | del

~~ PCT y segln lo establecido en el articulo 44 de la Decisién 486 de la Comision de la

Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con este escrito el recibo por valor de
$420.000.00, que corresponde a la tasa fijada segin lo dispuesto en la resolucion No.
44372 de 26 de diciembre de 2007.

2. Ruego atentamente a la Sefiora Jefe se sirva ordenar que se anexe este recibo

para que se efectlie dicho examen y se continie con el trdmite de la solicitud.
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-97214

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No §91 DE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2008 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 30 DE JULIO DE 2008

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacion
en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
Si NO X




SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020 Bogota, D.C.,

Abogado EMILIO FERRERO

ASUNTO Radicacion 07-97214
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio é&‘ 0 ;_7 7 9 6
Folios 003 T

Patente de Modelo de Utilidad D

Cap. ! [ |

Patente de Invencion
Via Nacional ]
Via PCT (Fase Nacional)

Cap.l

No. Solicitud Internacional PCT/EP01/07135
Fecha de Presentaciéon Internacional 22/Junio/2001

Como resultado del Examen de Fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45
de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcién: Folios 35 a 117 como se radicé inicialmente.
Reivindicaciones: Folios 118 a 122 como se radico inicialmente
Prioridad: EP 2005 05102217.6 (2005-03-21)

2. Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: “Derivados y composiciones farmacéuticas de féormula -
1bencilindol-2-carboxamida 6 una sal solvato de dichos derivados
farmacéuticamente aceptables” (modificado en el folio 144).

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar compuestos
utiles para el tratamiento o la prevencion de deso6rdenes caracterizados por la
modulacion de actividad de los receptores CB1.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona derivados de
1-bencilindol- 2 — carboxamida de la formula (1) y composiciones que lo contienen.

R®

Primar Artiriilm AR ECurnadicaméa N7 O=A4 A

P



N

454~

El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): AB1K31/405; AB61P43/00; C07D209/42;  C07D405/12;
A61K31/403.

3. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Art 14y 21 D 486)

El uso de la reivindicacién 10 no es patentable de acuerdo con los Art citados.

4. De la Solicitud de Patente
Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)
Claridad:

La reivindicacién 1 tiene la expresion “suministra que uno a tres de R1- R5 no son
H"(folio 119), la cual no es clara. Se sugiere hacer las aclaraciones pertinentes.

La reivindicacioén 8 indica el uso que puede darse a los derivados de 1-bencilindol-2-
carboxamida, el cual no es una caracteristica técnica que defina a la invencion. Se
sugiere hacer la aclaracion respectiva.

Se requiere al solicitante presentar las estructuras para los diferentes compuestos en
las posibilidades que se desean proteger una vez definidas y delimitadas.

Concision

La Reivindicaciéon 1 no es concisa puesto que los términos alquilo, cicloalquilo,
alquiloxi heterociclilo, hidroxi, hidroxialquilo, ticalquiloxi, alquiloxi, oxacicloalquilo,
entre otros, son ambiguos y no definen un compuesto de manera inequivoca y como
consecuencia presenta una excesiva complejidad, lo cual dificulta determinar la
extension del objeto que se busca proteger, por lo anterior se sugiere que los
sustituyentes de cada variable sean definidos de forma especifica.

Se le sugiere al interesado restringir en lo posible a las sustituciones que son
relevantes para la invencién y que se haga una generalizacion razonable de los
compuestos ejemplificados, que resuelvan el problema planteado, con la actividad
biolégica que se les atribuye, como puede ser segun los ejemplos establecidos en la
memoria descriptiva.

Soporte:

La reivindicacion 1 no presenta soporte en la descripcidon en cuanto a los todos
compuestos cobijados por la formula (I) ya que las variaciones 6 permutaciones que
se pueden realizar bajo los sustituyentes R1 a R6 generan un nimero muy amplio de
compuestos los cuales pueden variar en su estructura y por consiguiente en la
actividad biolégica reclamada puesto que se presentan solo compuestos con
actividad bioldgica cuando los sustituyentes son:

- R1,R3yR4esH.

- R2esH

- R5es OCF36Br

- R6esCN
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- R7 es CH(CH3)20CH3, CH2(CH3)20, CH2(C4H7)O, CH2(C4H7)CH20,
CH2(C5H9)O, CH2(CBH11)0

No se presenta soporte en la descripcion para las reivindicaciones 1y 7cuando se
habla de “solvato”, dado que no especifican con exactitud el é los compuestos a los
cuales se refiere con dicho términos pues no se observa en la descripcién el tipo de
solvatos formados y/o los solventes utilizados para tal fin.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica es la
fecha de presentacion de la solicitud internacional: Febrero 16 de 2005; y una vez
consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes
utilizadas para determinar el estado de la técnica no se encontré documento alguno
relacionado con el objeto de la solicitud que pudiese afectar su patentabilidad.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 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 notificacion de la presente comunicaciéon. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesidn, 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.

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacibn en lista, de fecha

93 ML
CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
No.1185 Codigo No.202093
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