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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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2020
Bogota, D.C.,

Abogado
CARLOS OLARTE

ASUNTO Radicacién 08 124715
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 519 N
Oficio B09215
Folios 04
Patente de Invencion | Patente de Modelo de Utilidad ]
Via Nacional
Via PCT (fase nacional) Cap.! ] Cap. |l ]

No. Solicitud Internacional PCT/US2007/070572
Fecha de Presentacion Internacional 7/Junio/2007

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

1. Documentos estudiados

Descripcién: Folios 52 a 119 24/ Noviembre /2008

Reivindicaciones; Folios 120 a 122 24/ Noviembre /2008
Folios 140 3 143 5/Diciembre/2008

Prioridad: US 60 811839 8/Junio/2006

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacién de prioridad porque esta solicitud fue presentada
dentro del plazo establecido (Art. ¢ D 486) y su contenido técnico corresponde con
el de la prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: “Derivados de N-(4-metil isotiazol-5-il) alquilamida”
(modificado en el folio 146)

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de proporcionar
compuestos derivados de isotiazol alternativos para ser utilizados como
medicamentos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
compuesto de formula | alternativo a los compuestos que actlan como
antagonistas selectivos de los receptores metabotropicos del grupo | para el
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tratamiento del dolor crénico.

Férmula |

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion internacional de
Patentes (CiP): C07D275/03, A61K31/425, A61P25/04

4. Excepcidn a la Patentabilidad(Art 20 D486 literal d)

El objeto de la reivindicacion 10 relacionado con un método de tratamiento no es
patentable de acuerdo con el Art citado.

5. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la reivindicacién 11 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.
6. Determinacién del Estado de la Técnica
El estado de la técnica se determind con base en la fecha de prioridad

(8/Junio/2006) y se encontro el siguiente documento que anticipa el objeto de esta
solicitud:

. . Fecha de
item Documento Titulo Publicacion
Improvements in and relating to (3-aryl-5- )
Dt | US5538939 isothiazolyl)ureas 23/Julio/1996
5-arylisoxazol-4-yl-substituted 2-amino
D2 W09512587 carboxylic acid compounds 11/Mayo/1995

Dthttp://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?F T=D&dat
e=19960723&DB=&locale=en EP&CC=US&NR=5538939A&KC=A&ND=1

Divulga derivados de isotiazoles de la formula | que son Utiles en agricultura
{columna 21).

D2http://worldwide .espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=WO&NR=851258
7&KC=&FT=E&locale=en EP.

Divulga arilisoxazoles de la formula | que son Utiles en el tratamiento del dolor
(Pag. 48).

7. Examen de Patentabilidad(Art 14 D486)
Nivel Inventivo (Art18 D486)

La reivindicacion 1 consiste en un compuesto de acuerdo con la formula |
donde: (FI. 140 y Fl. 141 lineas 1 a 4)
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Comparacion de |as caracteristicas técnicas esenciales, con las del Estado de la Técnica:

Caracteristicas esenciales D1 D2
Compuesto de formula | Compuesto de féormula |
Compuesto de focr)rnula I ! R? B—A E—H
N—S
4
Q { & N>LR N>-_\&\ M
H X T“%‘R‘ = 0~
CH, R 0O D=5
X=8 A=alquileno

R2=alquil B=CHNRCOOH

- oArna faniln Ada fOrmU|a QH y QB

s

R R1=Fenit sustituido H, CN,

E=CH2COQ
R":metilo o etilo halégeno
R*hidrogeno o fluor
R*hidrogeno, fluor, cloro, bromo,
metiltio, 1,1-difluroetilo
R (R-R)-trans-2- R4=cicloalquilo R1=alquilo

metilciclopropancarbonilo

Los documentos D1 y D2 se consideran el estado de la técnica cercano a la
invencion definida en la reivindicacion 1. D1 divulga derivados de isotiazoles de la
formula | que son utiles en agricultura (columna 21).

D2 Divulga arilisoxazoles de la formuta | que son utiles en el tratamiento del dolor
(Pag. 48).

La diferencia entre la invencion, definida en la reivindicacion 1 y el compuesto de
D1 corresponde al radical especifico (R-R)-trans-2-metilciclopropancarbonilo unido
al grupo funcional amida del derivado de isotiazol.

La diferencia entre la invencién, definida en la reivindicacién 1 y el compuesto de
D2; consiste en que la invencion tiene un fenilo sustituido en el radical Q.

El efecto que logra el incluir el radical (R-R)-trans-2-metilciclopropancarbonilo en el
anillo del isotiazol es tener una alternativa a los compuestos derivados de N-
isotiazol,

Por lo tanto, el Problema Técnico Objetivo que pretende resolver esta invencion se
puede formular asi: “como modificar los compuestos de férmula | conocidos en D1
para conseguir el compuesto alternativo derivado de isotiazol para ser utilizado en
el tratamiento del dolor”.

Sin embargo, la utilizacién del radical (R-R)-trans-2-metilciclopropanocarbonilo
para obtener una alternativa a los compuestos derivados de isctiazol, ya esta
divulgada en el documento D1 que se refiere al grupo funcional cicloalquilo en el
radical R4 del aniilo isotiazol que es equivalente al radical R de la invencion.
Adicionalmente el documento D1 revela diferentes compuestos obtenidos a partir
de una serie de reacciones entre las cuales se incluye la adicion de radicales al
grupo amida para obtener isotiazoles con amidas sustituidas (Pag. 8).

En consecuencia, la persona del oficio normalmente versada en la materia,
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incluiria  un radical (R-R)-trans-2-metilciclopropancarbonilo empleando las
reacciones de sustitucion de amidas de isotiazoles divulgadas en D1 para llegar
asi al objeto de la reivindicacién 1 de la solicitud. Por lo cual se considera obvia.

Conclusién;

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

Puesto que las reivindicaciones dependientes 2 a 9 no mencionan caracteristicas
inventivas adicionales tampoco se pueden considerar inventivas

8. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:

Item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta |
D1 U55538939 1a9 Nivel inventiva
D2 W08512587 1a9 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 (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 concesion, se denegara la
patente.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante de sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla
por escrito.

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.

\
e o

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Director de Nuevas Creaciones (C)

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

01 JUN. 2012

Revisado por: Consuelo Leguizamén Leguizamé

Elaborado por: Ruth Angélica Lizarazo Pedraza .950'?
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