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~[ Referencia:  Expediente No. 07.122.597 )
[ Solicitud de Patente de Invencion titulada: “Derivados de benzodioxano y
!

Ty benzodioxolano y sus usos”

Solicitante: Wyeth

SOLIGTyp pE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGUN EL ARTICULO 44 DE LA DECISION
486. GACETA NO. 589

ALVARO CORREA OmoNEZ, mayor de edad y vecino de Bogota D.C., identificado segiin
aparece al pie de mi firma,en mi condicién de apoderado de la sociedad arriba mencionada,
solicito que se examine la invsncién de la referencia segiin los requisitos de patentabilidad
previstos en la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto

a— recibo de caja por valor de $420.000 pasa cubrir la tasa correspondiente segun la Resolucion
44372 del 26 de diciembre de 2007. T

7

Atentamente, \ .

CORREA ORDO

"No0.79.143.366 de Usaquén
| T.P.20.281 |
. Anexo: Recibo de caja por valor de $420.000
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 07-122597

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 589 DE
FECHA 29 DE FEBRERO DE 2008 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 03 DE JUNIO 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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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogota, D.C.,

Abogado

ALVARO CORREA ORDONEZ

ASUNTO Radicacion 07 122 597
Tramite 011
Evento 378

Actuacion 416

Oficio go& 2548

Folios
. X .
Patente de Invenciéon Patente de Modelo de Utilidad D
Via Nacional
Via PCT (Fase Nacional) X Cap.| X Cap. Il [ ]

No. Solicitud Internacional PCT/US2006/015201
Fecha de Presentacion Internacional 21/Abril/2006

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

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 221 a 491 20/Noviembre/2007
Reivindicaciones: Folios 492 a 512 20/Noviembre/2007
Prioridad: US 60 673 884 22/Abril/2005

2. Andlisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién 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: “Derivados de benzodioxano y benzodioxolano y sus usos”.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar compuestos
que tengan actividad agonista del subtipo 2C de receptores de serotonina, Gtiles para
tratar trastornos del sistema nervioso central y la obesidad.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un

compuesto de la formula (1), composiciones que lo contienen y un proceso para la
preparacion de dicho compuesto.

Expediente 07 122 597 1er Art45
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El objeto de la presente Solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): A61 K 31/381

4. Excepcion a la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 22 — 35 no es patentable de acuerdo con el Art
citado.

5. De la Solicitud de Patente

Titulo

Se recomienda no mencionar el uso en el titulo, ya que estos no son patentables. Se

solicita se ajuste el titulo a lo que desea protegerse con base al capitulo
reivindicatorio.

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacién 1 no es concisa porque los sustituyentes: m, n, Ar, R\, R>, R’y R* -

tiene multiples posibilidades de compuestos, ademas de los multiples sustituyentes.

Se sugiere delimitar el objeto de la invencion a una generalizacion razonable de los
ejemplos, puesto que solo se describen o estan soportados los siguientes radicales:

Radicales Soporte (folios 419 — 466)
m Es 1.
n ) Es061
| Ar -Fenilo opcionalmente sustituido con uno o mas de los siguientes
‘ grupos: halégeno, metilo, trifluorometilo, metoxi.
!

-Tiofeno

R Es hidrogeno, halégeno o metilo
R? Es hidrogeno o metilo
R
R

Es hidrogeno o metilo
Es hidrogeno, metilo, etilo, propilo, isopropilo, propino,
ciclopropilmetit o ciclopropilo.

La reivindicacién 1 con la reivindicacion 19 no es coherente, porque R3 y R4 son
hidrogeno o alifaticos con 1 a 6 carbonos segun la reivindicacion 1, pero en la
reivindicacion 19 muestran en las estructuras 1-41 a I-45 R3 y R4 de forma ciclica. Lo
cual no es claro para la persona del oficio normalmente versada en la materia.

Se requiere al Solicitante hacer las aclaraciones necesarias.

6. Determinacién del Estado de la Técnica

El Estado de la Técnica se determin6 con base en la
Fecha de Presentacion de la Solicitud de Prioridad: Abril 22 de 2005

y se encontraron los siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

Item Documento Titulo Fecha de Publicacion*
D1 WQO0172741 A2 Therapeutic agents 04/Octubre/2001
Fungicidal benzodioxane
D2 W09002122 amine derivatives 08/Marzo/1990

Expediente 07 122597 1er Art45
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D1http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=0172741A2&K
C=A2&FT=D&date=20011004&DB=EPODOC&Iocale=en_EP
divulga (pagina 1, renglones 1- 15, pagina 3, renglones 10 — 20) un compuestos.

derivados de benzodioxano de formula similar, que tienen la misma actividad
farmacolégica.

D2nttp:/iworidwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WO&NR=98002122A1&K
C=A1&FT=D&date=19900308&DB=EPODOC&Ilocale=en_EP

divuiga (pagina 7, renglones 15 — 36, pagina 8, renglones 1 - 16) compuestos
derivados de benzodioxano de formula similar, pero que se usa como anti fungico.
7. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Novedad (Art 16 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un compuesto de la formula:

O
N ko R
®RN— 1lN
Z o @ R
RZ
Ar
o una sal farmacéuticamente aceptable de ellas, en donde: m, n, Ar, R', R, R*y R*

son como se indican en la reivindicacién 1.

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

Caracteristicas esenciales D1 D2

Compuestos de formula;
Compuesto de formula:

R . ¢ Ry
o Compuestos de formuia: o % 2
\ In RJ 3 .

Ry ___'l__ L &\GEOJ/\N/\O r, (I 1R > g -)E\R-,

Q) A 0 ) 2 (O
R ;
A 1 :
j
mes 102 mes 1 mes102 ;
nes0o1 nes1 nes 1 !

Ar es fenilo, anillo carboxiclico de arilo o
parcialmente insaturado biciclico de 8 a 10
miembros, heteroarilo monociclico de 5 a 6
miembros que tiene 1 a 4 heteroatomos
independientemente  seleccionados  de
nitrégeno, oxigeno o azufre, o un anillo de

heteroarilo o  biciclico  parcialmente R; es fenilo con uno o
insaturado de 8 a 10 miembros que tiene 1 a | No lo menciona mas sustitutos de i
5 heteroatomos  independientemente haloégeno.

seleccionados de nitrogeno, oxigeno o azufre
en donde Ar es sustituido opcionalmente con
uno o mas grupos RY, cada R* es
independiente seleccionado de —R, -Ph, -CN,
haldégeno, -OR, -C(O)OR, -NHC(O)R, -SO3R,
o0 -NHSO,R; yes0-3

R’ es independiente —R, -CN, halégeno, R, 0 R;es independiente
OR, -C(O)NH,, -C(O)OR, -NHC(O)R, - R, es independiente halégeno. halégeno, -OR.

SO,R, 0 —NHSOzR

R? es hidrogeno, alquilo con 1 a 3 carbonos | Es un hidrogeno Rs es hidrogeno, alquilo !

Expediente 07 122 597 1er Art45
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o —-O(alquilo con 1 a 3 carbonos ‘ de 1 a 2 carbonos. ;
1
R®y R* son independientemente hidrégeno o No lo menciona F:‘Zy R:msjgn ) ) |
alifaticos con 1 a 6 carbonos. Inaependientemente
alifaticos de 1 a6 !
carbonos. |

Las caracteristicas esenciales del compuesto de la reivindicacion 1 no han sido
divulgadas previamente en D1 (pagina 1, renglones 1- 15, pagina 3, renglones 10 —
20), ni en D2 (pagina 7, renglones 15 — 36, pagina 8, renglones 1 - 16), los cuales
dan a conocer compuestos similares, pero no uno especificamente igual al
mencionado aqui.

En consecuencia, la reivindicaciéon 1 es nueva, segtn lo divulgado en el documento
D1y D2.

Las reivindicaciones dependientes 2 — 19 mencionan una serie de sustituyentes de

R', R% R® R*y Ar del compuesto reivindicado en 1, por lo cual se consideran
nuevos.

Las reivindicaciones dependientes 20 - 21 nombran composiciones farmaceéuticas
que comprende a las reivindicaciones anteriores, por lo tanto se consideran nuevas.

Las reivindicacién dependiente 36 indica un proceso para la elaboracién de los

compuestos que comprenden a los compuestos reivindicados, por lo que también se
consideran nuevas.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacién 1 consiste en un compuesto de la formula:

(R‘)y—:

o una sal farmacéuticamente aceptable de ellas, en donde: m, n, Ar, R\, R% R®y R*
son como se indican en la reivindicacion 1.

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

Caracteristicas esenciales D1 D2 i

Compuesto de formula: Compuestos de formula: Compuestos de formula: |

N 0 R. 0. 2 )‘(' 3 R

o /F R, [
Ry, ——:~ J\\/ |\ \@03/\”/\0‘(5 o , 3 ‘_Ni’
4 O \ m ’ \R4 Ry ' ' R (lo)l:
R..
Ar
I

mes1o02 mes 1 mes102 L
nes0o1 nes1 nes1 |
Ar es fenilo, anillo carboxiclico de arilo o i
parciaimente insaturado biciclico de 8 a 10 . ‘
miembros, heteroarilo monociclico de 5 a 6 No lo menciona |
miembros que tiene 1 a 4 heteroatomos 5
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[independientemente  seleccionados  de
nitrégeno, oxigeno o azufre, o un anillo de
heteroariio o  biciclico  parciaimente R, es fenilo con uno o
insaturado de 8 a 10 miembros que tiene 1 a mas sustitutos de
5 heteroatomos independientemente halégeno.
seleccionados de nitrdgeno, oxigeno o azufre
en donde Ar es sustituido opcionalmente con
uno o mas grupos R cada R* es
independiente seleccionado de —R, -Ph, -CN,
halégeno, -OR, -C(O)OR, -NHC(O)R, -SO,R,
0 -NHSO,R; yes 0-3

R' es independiente -R, -CN, halégeno, R, 0 R, es independiente
OR, -C(O)NH,, -C(O)OR, -NHC(O)R, - R es independiente haldgeno. halégeno, -OR.
SOzR, 0 —NHSOZR

R? es hidrogeno, alquilo con 1 a 3 carbonos Rs es hidrogeno, alquilo

: |
o ~O(alquilo con 1 a 3 carbonos Es un hidrogeno de 1 a2 carbonos.
Ry R*son independientemente hidrégeno o No lo menciona mig;nfi?:ntemente
alifaticos con 1 a 6 carbonos. alifaticos de 1a 6
carbonos.

D1 se considera el Estado de la Técnica mas cercano porque divulga compuestos
derivados de benzodioxano que tienen la misma actividad.

Los compuestos reivindicados difieren de los de D1 en que tienen Ar (fenilo, anillo
carboxiclico de arilo o parcialmente insaturado biciclico de 8 a 10 miembros,
heteroarilo monociclico de 5 a 6 miembros que tiene 1 a 4 heteroatomos
independientemente seleccionados de nitrégeno, oxigeno o azufre, o un anillo de
heteroarilo o biciclico parcialmente insaturado de 8 a 10 miembros que tiene1a 5
heteroatomos independientemente seleccionados de nitrégeno, oxigeno o azufre en
donde Ar es sustituido opcionalmente con uno o mas grupos R*; cada R* es
independiente seleccionado de -R, -Ph, -CN, halégeno, -OR, -C(O)OR, -NHC(O)R, -
SO2R, 0 -NHSO2R; y es 0 - 3)

El efecto logrado por el hecho de incluir el sustituyente Ar- en los compuestos de D1,
es que los compuestos reivindicados tienen una actividad agonista del subtipo 2C de
receptores de serotonina, utiles para tratar desérdenes del sistema nervioso central y
la obesidad.

Por lo tanto, el Problema técnico objetivo a resolver es: “coémo modificar los
derivados de benzodioxano y benzodioxolano conocidos segin D1para que tengan
una actividad agonista del subtipo 2C de receptores de serotonina, dtiles para tratar
desordenes del sistema nervioso central y la obesidad.”

D2 divulga compuestos de estructura similar pero con actividad diferente, por
lo cual no existe indicacion en el Estado de la Técnica de que la introduccion
del sustituyente Ar- tenga una actividad agonista del subtipo 2C de serotonina.

De manera que el Estado de la Técnica no sugiere a la persona del oficio
normalmente versada en la materia la forma en que se resuelve el problema en esta
reivindicacion. Por lo cual no se considera obvia.

Conclusion:
La reivindicacién 1 cumple el requisito de novedad (Art. 16), y
con el requisito de nivel inventivo (Art. 18).

Expediente 07 122 597 1er Art45
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Aplicacion industrial (Art 19 D 486)

Debido a que son compuestos Utiles para tratar o prevenir enfermedades del sistema
eritroide y hematopoyético, se puede argumentar que tiene aplicacién industrial.

8. Conclusion
El estado de la técnica no anula novedad ni nivel inventivo del objeto reivindicado.

Se aclara que en cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comisidn 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.

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

-+ 2 A60. 2011

EXAMINADOR TECNICO
i Codigo No. 2020106
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