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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 le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1, Descripcion: Folios 82 — 146 12/Agosto/2008
1.2. Reivindicaciones:  Folios 147 — 151 18/Agosto/2008
1.3.  Prioridad: EP 06101711.7 15/Febrero/2006
EP 06113412.8 03/Mayo/2006
EP 06124833.2 27/Noviembre/2006

2. Objeto de la invencion
Titulo de la solicitud: “Derivados de benzonitrilo sustituidos con glucopiranosilo,

composiciones farmacéuticas que contienen compuestos de este tipo, su uso y
procedimiento para su fabricacion”.
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El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proveer compuestos
inhibidores SGLT2 que sean activos en enfermedades metabdlicas, especialmente
diabetes.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona los
compuestos derivados de benzonitrilo sustituidos con giucopiranosilo vy
composiciones farmaceuticas que los contienen.

Clasificacion Internacional de Patentes A 61 K 31/351

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El término “derivado de los mismos” es muy general y puede comprender
compuestos que no se encuentran revelados en la descripcion, de igual forma dentro
del capitulo descriptivo no se encuentran reveladas rutas sintéticas que permitan a la
persona versada en la materia entender que se pueden obtener todos los derivados
de los compuestos reivindicados.

Parece que la reivindicacion 12 hace relaciéon a compuestos intermediarios para la
sintesis de los compuestos de férmula (1), favor hacer la aclaracion correspondiente
dentro de la redaccion de dicha reivindicacion e incluir solamente aguellos
compuestos que efectivamente compartan caracteristicas estructurales con los
compuestos de la reivindicacion 1.

4. Reivindicaciones de Uso (Art. 14 D 486)

El contenido de las reivindicaciones 5 a 11, que tratan de "Uso de al menos un
compuesto...”, no es patentable, ya que la legislacién vigente Gnicamente contempla
los productos o procedimientos como objeto de patente.

5. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentacion de la primera solicitud de patente de la

cual se reivindica prioridad es 15.02.06, se realizé la busqueda documentos del
estado de la técnica relacionados, con fecha de publicacién anterior a esta.

1
N° . Documento Titulo Fec_ha q?
; Publicacién
i “Derivados de benzol sustituidos por
glucopiranesilo, medicamentos que los
D1 WO 2005092877 contienen, su uso y método de 06.10.05
produccion’

D1{http://worldwide espacenet.com/publicationDetails/biblioc?DB=EPQODOC&II=0&ND
=4&adjacent=true&locale=es LP&FT=D&date=20051006&CC=WO&ENR=200500287

R R? Ré

S o
Rlow&f
Rvao--' ."DRR
7A1&KC=A1), ensefia compuestos de férmula OR™ , de manera
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especifica se revela el compuesto de formula R (ejemplo 26, pagina
79), tales compuestos son inhibidores SGLT2 activo en el tratamiento de
enfermedades metabdlicas (pagina 5, lineas 1 a 13).

6. Analisis de patentabilidad (articulo 14 D486)
6.1. Novedad (articulo 16 D486)

Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la
tecnica: ’

Caractreristica esencial

R3 es Tetrahidrofuran-3-iloxi

Comparando elemento por elemento, se aprecia que todos los elementos de las
reivindicaciones 1, 3 y 4 fueron revelados en el compuesto 26 de D1, afectando ia
novedad de dichas reivindicaciones.

6.2. Nivel inventivo (articulo 18 D486)

Comparacion de ias caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la
técnica:

Caracteristicas esenciales D1
2N s Rt REOR
HO R‘o/\\/o‘ = N s
R0 “OR™
oR™
L R1, R6, R7a, R7b, R7c es H, alguilo, carbonilo
MO TN
&y
/N R2 es ciano, fluor, cloro, bromo, hidroxi, alquilo
o
> ~
) R? R4 y R5 son H
@’ R3esF, Cl, |

R3esF Ci|

Como se puede apreciar, los compuestos reivindicados son una seleccién de
aquéllos revelados en D1, ya que la materia reivindicada solamente contempla —CN
para R2, asi como H para R1, R6, R7a, R7b, R7c de o que se revela en D1.
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El efecto técnico que confiere dicha diferencia no se puede determinar, ya que a lo
largo de la solicitud no hay datos de la actividad inhibidora SGLT2 de los
compuestos reivindicados, ni mucho menos revela un efecto mejorado de la
seleccion reivindicada comparado con lo revelado en D1.

Por lo tanto el problema técnico objetivo es proveer mas compuestos inhibidores
SGLT2.

Dicho problema ya fue solucionado por D1, que ensefia una serie de compuestos
mas amplia que tiene actividad inhibidora SGLT2.

Teniendo en cuenta la solucion propuesta por la presente solicitud, una persona
versada en la materia, sabiendo que D1 ya ensefia compuestos inhibidores SGLT2,

tomaria una seleccion de los mismos con la expectativa de que también fuesen
inhibidores SGLT2 activos en el tratamiento de diabetes.

7. Conclusion:

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

{ NO Documento Reivindicaciones Afectadas Requisito que Afecta
; 1,3v4 Novedad
D1 WO 2005092877 1412 Nivel Inventivo

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisidn de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta 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 concesidn, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme alo dispuesto en el numeral 5.2, literal €), del
capitulo 5 del titulo primero de ia Circular Unica N° 10 de 2001.

José Luis Salazar Lépez
Director de Nuevas Creaciones (c)

-

~ Elanterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha ! 1 AB&ZU]Z

Elabord: Andrés Gil ﬂ/p
Revisd: Jacqueline Alfonsoﬂ‘
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