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Asunto : Solicitud de Patente para DERIVADOS DE 4-FENIL-5-
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Publicada en : La Gaceta No. 591 Del 30 de abril de 2008
Fecha de Solicitud : 2 de noviembre 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 Decision 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 segtn 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 continte con el tramite de la solicitud.

Sefiora Jefe,

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COL0O-00299-841-018-3
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SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-116572

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 5901 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, deberd 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
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Bogota, D.C.,

Abogado

EMILIO FERRERO

ASUNTO Radicacion 07-116572
Tramite 011
Evento 378
Actuacién 1 iy
Oficio | 0977z
Folios 04

Patente de Invencién Patente de Modelo de Utilidad
Via Nacional D

Via PCT (Fase Nacional) [ cap.! [N Cap. Il
No. Solicitud Internacional PCT/EP2006/061972

Fecha de Presentacion internacional 02 de Mayo de 2006

Hnl

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

Descripcion: Folios 49 a 165y 177 como se radic6 iniciaimente.
Reivindicaciones: Folios 116 a 176 como se radic6 inicialmente
Prioridad: EP 05103735.6, 04 de mayo de 2005

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 invencién

Titulo de la solicitud: “Derivados de 4-fenil-5-oxo-1, 4, 5, 6, 7,8-hexahidroquinolina
como medicamentos para el tratamiento de la infertilidad”

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar compuestos
alternos utiles para tratar la infertilidad.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
compuesto de la formula (1) y las composiciones que lo contienen.
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. El objeto de la presente Solicitud se re!aclona con la Clasificacion Internamonal de \
BN Patentes (CIP) A61 K 031/047 '

flem | Documento | __  Titulo Fecha de Publicacion”
- WO S . L .
I D_j 2004/056779 T etrahydroquinoline denvatlyes 08/Julio/2004
D2 WO 03/004028 _ Tetrahyd-roqu_inoline derivatives 16/Enero/2003

200’ v

a4 Reivindicaciones relatlvas a un uso o aunsegundo uso (Art 14y 21D 486)
| Ei uso de la reivindicacion 15 no es patentable de acuerdo con los Art citados.
o 5 De la Solicitud de Patente

s "Reivmdicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

. 8e sugiere al solicitante restnnglr los sustituyentes R', R? R’ y R*de acuerdo a Ios
compuestos que se encuentran sustentados enla descnpcnbn

' -6 Determmaclén del Estado de la Tecmca
Bl Estado de la Técmca se determmé con base enla

- Fecha de Presentacién de la Solicitud de Pr__iorida_d: Mayo 04 de 2005

y se__' e__ncohtraron Ios_ sig_uientes_ décum_entos que anticipan el objeto de esta solicitud:

D1 divulga (Ver resumen) te‘trahidroquinolinas.de la férmula I,' sus composiciones y
su uso en Ia regulac:bn de la fertilidad. '

D2 divulga (Ver resumen) tetrahldroqumolmas dela fébrmula |, sus composlmones y

_-8u uso en eI control de la fertllldad

e 7 Examen de Patentablhdad (Art 14 D48E)

~ Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion _‘_I consiste en:

Un compuesto derivado de 4-fenil-5-oxo-1, 4, 5, 6, 7,8-hexahidroquinolina de

- ‘acuerdo con formula l,

R
Y
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Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Tecnica:

Caracter(sticas esenciales D1 D2
Compuesto de formula | Compuesto de férmula | Compuesto de formula |
3 ) RS, R4
RBw X
R3
I

Racer
X

"Anilio de hexahidroquinolina, con

una sustitucién Z, un grupo oxoy
un R’

Corresponde a un anillo de
tetrahidroquinolina
El anillo es diferente pues no tiene
un grupo oxo y el nitrégeno del
anillo se encuentra sustituido con
un grupo carbonilo y presenta un
sustitucién amida

Corresponde a un anilio de
tetrahidroquinolina
El anillo es diferente pues no tiene
un grupo oxo, el nitrégeno se
encuentra sustituido con R'. En
vez del grupo oxo puede tener
como sustituyentes halégeno,
ciano entre otros.

4 " Y . .
Hidrégeno -C(O)-NH- Tiene un sustit\)xgt{')n en el anillo —
No tiene la sustitucién R’, sino un | El sustituyente R” puede ser ciano
grupo amido sustituido o nitro.

R' es alquilo, alquenilo, alquinilo

Tiene una sustitucion X, Y que
puede ser enlace y R® es alquilo,
en el carbono siguiente.

Z en la posicidén 3: CN o NO,

Corresponde a hidrégeno

Corresponde a hidrégeno

Sustitucion metilo

R? puede ser alquilo.

En la posicién R? y R® pueden ser
alquilo.

Anillo de fenilo sustituido

Anillo fenilo sustituido unicamente
con O-R® R® puede ser C-arilo
sustituido

R? es fenilo sustituido con uno o
mas sustituyentes alcoxi,
alquilamino, entre otros

R? R° es independientemente
alquilo, alguenilo, halégeno entre
otros.

N<23 se gncuentran las sustituciones
R®y R’ las cuales corresponden a
hidrégeno

Ng se gncuentran las sustituciones
R®y R", las cuales corresponden a
hidrégeno

R* es fenilo sustituido

O-R® R” puede ser C-arilo
sustituido con haiégeno.

Sustituyentes alcoxi, alguilamino,
entre ofros

XesQ

Presente

Presente

Y es CH,

Presente -

Presente

Tratamiento de la infertilidad

Tratamiento de la infertilidad

Tratamiento de la infertilidad

El documento D1, considerado el estado de la técnica mas cercano a la invencion
definida en la reivindicacion 1, pues divulga un compuesto derivado de
tetrahidroquinolina de férmula 1, el cual es util para el tratamiento de la

infertilidad.(Ver pagina 41)

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1, y el compuesto es el
empleo de un anillo de hexahidroquinolina en vez de un anillo de tetrahidroquinolina,
la cual consiste en una sustitucién oxo en la posicion 5 y un grupo Z en la posicion 3.

El efecto que logra el incluir un anillo de dihidropiridina con otras sustituciones
analogas a las de D1 en otras posiciones diferentes, es que se logran compuestos
alternos para el tratamiento de la infertilidad. Sin embargo no se evidencia, que con
los compuestos de la solicitud presentada haya un efecto técnico superior e
inesperado en el tratamiento de la infertilidad.
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Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion sg¢/

puede formular asi: “cdmo modificar un anillo de tetrahidroquinolina conocido en D
para obtener compuestos alternos para €l tratamiento de la infertilidad”

Sin embargo, la utilizacién de otras sustituciones como por ejemplo un grupo
ciano o nitro, para mejorar la actividad de los compuestos en el tratamiento de
la infertilidad, ya esta divulgada en el documento D2. (Ver pagina 58).

En consecuencia, el experto en la materia, incluiria un grupo ciano y realizaria
sustituciones adicionales sobre el anillo de D2 en el compuesto de D1 para llegar asi
al objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.
Conclusion: :

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

8. Conclusion

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

ltem Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D1 WO 2004/056779 1-14 Nivel Inventivo
D2 WO 03/004028 1-14 Nivel inventivo

9. Informacion al solicitante

Esta Oficina encuentra que las solicitudes colombianas 07-116563, 07-116568, 07-
116570 y 07-116572 tienen el mismo anillo farmacoférico y al realizar las diferentes
sustituciones se pueden encontrar las mismas caracteristicas técnicas esenciales en
dichos compuestos.

En cumplimiento del articulo 45 de Ia Decisi6n 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 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 concesién, 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 fijacion en lista, de fecha

7 JIN. 20

O

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
No. 01561 Caédigo No. 202070
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