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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.,
Abogado
CARLOS REINALDO OLARTE
ASUNTO Radicacion 08 78572
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 519 B12137
Oficio B
Folios 005
Patente de Invencidn | Patente de Modelo de Utilidad [ ]
Via Nacional
Via PCT (fase nacional) Cap. | ] Cap. | L

No. Solicitud Internacional PCT/US2006/048928%
Fecha de Presentacidn Internacional 20 diciembre 2006

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

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 148 a 240 20/Diciembre/2006

Reivindicaciones: Folios 241 a 280 20/Diciembre/2006

Prioridad: US 60 754 967 29/Diciembre/2005
US 60781487 10/Marzo/2006

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 fa solicitud: “Antibidtico de Carbonatos de Fenicol”

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
nuevos compuestos de fenicol tipo carbonatos con propiedades antibidticas, su
método de sintesis, la utilizacion de estos compuestos como profarmacos (para
mejorar la estabilidad y aumentar la solubilidad), incluyendo las preparaciones
farmacéuticas a través de las cuales se puede emplear.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un compuesto

de la férmuia (1) y composiciones que lo contienen, su método de sintesis y la forma
en la que se pueden desarrollar diferentes medicamentos para su uso.
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El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacién Internacional de
Patentes (CIP). C07C 233/18, C0O7C 317/32, CO7D 213/40, A61K 31/16, AB1P 31/04

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

El objeto de las reivindicaciones 44 - 49, no es patentable de acuerdo con el Art
citado.

5. De la Solicitud de Patente
Reivindicacicnes (Art 30 D 488, Art 22 PCT)

1- Las reivindicaciones 1, 4 y 5 no son concisas porque contienen los géneros
funcionales que se citan a continuacion;

- Reivindicacién | Radical | _ Compuesto
| 1 R*yR®> | Alquilo C1-10 sustituido o no, recto, ramificado o
' ciclico, alcoxialquilo C1-10 sustituido o no, arilo
C1-10, alilalquilo C1-10, alguenilo C1-10
! sustituido o no sustituido, recto, ramificado o
o ! ciclico.
4 Ry R® | Carboalcoxi, aciloxi.
5 R’ - CH,0O-C(0)-0-Rs

Los cuales son muy generales y no permiten determinar el alcance de la
invencidn; ademas, con dichos radicales se obtiene un gran ndmero de
compuestos, muchos de los cuales no estan ejemplificados en la forma de
modalidades de la invencion dentro del capitulo descriptivo, se sugiere restringir la
solicitud a una razonable generalizacion de compuestos que han sido sintetizados
o probados, es decir, que se encuentran debidamente sustentados.

2- EnlaReivindicacidén 12 se mencionan los compuestos enumerados en la Tabla 2,
las reivindicaciones deben ser claras por si mismas y no pueden hacer referencia
a tablas, porlo que se sugiere al solicitante realizar la correspondiente correccion.

3- Las reivindicaciones 50 — 61 mencionan un procedimiento pero este no se define
por la secuencia logica de etapas y las condiciones fisicoquimicas que median la
reaccion, si bien se indica que consiste en la reaccion de un fenicol con
cloroformiato no se especifican los elementos estructurales que definen los
compuestos que intervienen en la reaccién. Se sugiere, entonces, incluir los
elementos esenciales y caracteristicos que se discriminan en las reivindicaciones
dependientes, dentro de la reivindicacién independiente de proceso
(reivindicacion 50},

6. Unidad de invencion (Art 25 D 486)

La Solicitud no cumple con el Requisito de Unidad de Invencidn porque se refiere a
2, Grupos Inventivos.

Los Grupos Inventivos estan definidos por las siguientes caracteristicas esenciales:
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19 Carbonatos de fenicol de formula | 0 un solvato del mismo, definido en la
reivindicacion:
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2° Carbonato de fenicol de férmuta i1, definido en la reivindicacion 13;
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Se sugiere presentar las Solicitudes Divisionales que considere necesarias, ¢ limitar
la solicitud inicial a una sola invencion, eliminando de ella las otras invenciones.

7. Determinacion del Estado de la Técnica
El Estado de la Técnica se determiné con base en la fecha de presentacion de la

solicitud de prioridad Diciembre 29 de 2005 y se encontraron los siguientes
documentos gque anticipan el objeto de esta solicitud:;

Fecha de

i Documen Titul icacia
tem ocumento tulo Publicacion*

Compositions containing
D1 US2004021260 | prodrugs of Florfenico! and 24/Junio/2004
methods of use

Florfenicol prodrug having
D2 | US20050182031 improved water solubility 18/Agosto/2005

D1http:/iworldwide espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=WQO&NR
=2005009429A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050203&DB=EPODOC&Iocale=en_
gb Divulga (pagina 30, figuras a — f) un compuesto de estructura:
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D2http./iworldwide espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=US&NR=
2005182031A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20050818&DB=EPODOC&Iocale=en_E
P Divulga en el folic 68, compuestos derivados de fenicol de estructura:

A
[]]

j
__,r"\‘z{\/ e
YN A A
~ /‘\'\/ "™ ” ~ A HN t /91 I £+
2% 4 RGN I
7o :
Y ‘
: /}\‘f:, i1Au‘ i "

Expediente 08 78572  Articulo 45



8. Examen de Patentabilidad (Art 14 D486)

Nivel Inventivo (Art18 D486)
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La reivindicacion 1 consiste en un carbonato de fenicol de férmula |, o un solvato del

mismao.
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Comparacion de las caracteristicas tecnicas esenciales, con las del Estado de la

Técnica:

Caracteristicas esenciales

D1

D2

Compuesto de férmula

- Compuesto de

Compuesto de

. formula: ’
general: 9 férmula:
i " ﬂ;c___h_o o0
: ¢ o /‘\ N L .
! R No, |
Bepe SR ‘::;u e
RY T 2 CHQE/K\/ \F AN
O AN " 3
Q 3]
S SCHs(0) SCH5(0)
R.= &% 3l0)2 | 3tU)2
R,=Diciorometiio - Diclorometilo Diclorometilo
Ra=Hidroximetilo, fluormetilo  * Fluormetilo Hidroximetiio

" No lo menciona No lo menciona
no, recto, ramificado o ciclico,

~alcoxialguilo C1-10 sustituido o

. no, arilo C1-10, alilalquilo C1-

. 10, alquenilo C1-10 sustituido
0 no sustituido, recto,

ramificado o ciclico. I

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la
invencion definida en la reivindicacién 1 porque divulgan compuestos derivados de
fenicol.

La diferencia entre la invencidn, definida en la reivindicacion 1y el compuesto de D1
consiste en la esterificacion sobre el carbono uno.

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y el compuesto de D2
consiste en que el carbono 1 se encuentra hidroxilado y no esterificado.

El efecto que logra el incluir ia esterificacién en el carbono 1, proporcionando
profarmacos que liberan el farmaco in vivo.

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “como modificar el grupo hidroxilo del compuesto conocido en D2
para por medio de la esterificacion correspondiente para obtener el profarmaco”.

Sin embargo, la esterificacion en el carbono 1, ya esta divulgada en el documento D1
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que se refiere a un compuesto tipo ester de fenicol. (Figura 2, folio 23).

En consecuencia, el la persona del oficio normalmente versada en la materia,
incluiria la esterificacion de D1 en el compuesto de D2 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).

9. Conclusion

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

. Reivindicaciones Requisito que
item Documento
afectadas afecta
; 12,6,8,17,19-
D1 i Us2004021260 22.25,27,29,31,33-42 50- Nivel Inventivo
) : 59
i ; 126.817.10-
i D2  US20050182031 22,25,27,29,31,33-42 50- Nivel Inventivo
; 59

En cumplimiento del articulo 45 de |a Decision 486 de la Comisidon 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 notificacidn de la presente comunicacion. £n caso de
no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta subsistieran
los impedimentos para la concesion, se denegaré la patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante para sesenta (60) dias y presentarla por escrito

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo prinero de {a Circular Unica No. 10 de 2001.

JESUS FERNEL GARCIA GA
Director de Nuevas Creaciones (E)

El antertor requerimiento fue notificado por fijaciéon en lista, de fecha

13 Jul. 2012

Elaborado por: Angela Susana Pardo m
Revisado Por: Consuelo Leguizamén Leguizamén%
Aprobado por: Jesus Fernel Garcia Gargia
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