Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIQ

REsSOLUCION NO: 1694
Por la cual se deniega una patente de invencion

Rad.PCT/09-52610

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las conferidas en el numeral
26 del articulo 3° del Decreto 4886 de 2011, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de
mayo de 2009, con el N° 09-052610-00000-0000, por la sociedad Plexxikon,INC.,
entro a fase nacional la solicitud de patente de invencion titulada "COMPUESTOS
QUE MODULAN ACTIVIDAD C-FMS Y/O C-KIT Y USOS PARA ELLO", que
corresponde a la solicitud internacional PCT/US2007/085289 del 20 de noviembre
de 2007,

SEGUNDO: Que el extracto de esta solicitud fue publicado en la Gaceta de la
Propiedad Industrial N° 618 del 19 de julio de 2010, sin que se hubieran presentado
oposiciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo mediante Oficio N° 12597 y
notificado por fijacion en lista el 18 de julio de 2012 se requirié a la solicitante en los
términos del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina,
para que presentara respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a
folios 476 a 481 del cuaderno administrativo, relacionadas con la patentabilidad o
cumplimiento de los requisitos establecidos por esta Decision, para la concesion de
la patente.

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado bajo el N° 09-052610-00008-
0000 del 28 de noviembre de 2012, respondidé oportunamente el requerimiento
formulado, y presenté nuevas reivindicaciones 1 a 21 (Fls. 491 a 497) que
reemplazan las originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las
observaciones efectuadas en el examen de fondo. Se aceptd el nueve capitulo
reivindicatorio presentado, comoquiera que se ajusta a las prescripciones contenidas
en el articulo 34 de la Decisidén 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decision 486 expedida
por la Comisién de la Comunidad Andina “Los pafses miembros otorgaran patentes
para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de
la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles
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de aplicacion industrial."

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 21 contenidas en los folios 491 a 497, no
cumplen con el requisito de nivel inventivo, Lo anterior, de acuerdo con las
siguientes consideraciones:

6.1. Objeto de la invencidn.

El problema planteado en esta solicitud es proporcionar compuestos que actien
como moduladores de c-fms, c¢-kit o tanto c-fms como c-kit (Fl. 220, Parrafo
[0010]). Para solucicnar este problema técnico la solicitud proporciona un
compuesto de la formula (i) y composiciones que lo contienen.
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6.2. Determinacion del estado de la técnica.

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 22 de noviembre de 2006,
que corresponde a la fecha de la prioridad invocada.

Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, se encontraron los
siguientes documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:

] Fecha de
Item Documento Titulo Publicacién*
D2 WQO2Z006009755 “Compounds modulating c-kit activity” 26/enero/2006

"Azaindoles modulating c-kit activity and 26/enero/2006
D3 WO2006009797 uses therefor *

El documento D21 divulga (Pag. 3, Parrafo. [0012]) el compuesto de formula I.

[
L
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Compuesto |
Con actividad de modulacién sobre el receptor del factor de células madre C-kit (Pag. 4,

Parrafo. [0011)). Adicionalmente, a través de sus realizaciones preferidas (Pag. 36-37, tabla
1) refiere especificamente los compuesto 9, 19 y la [5-{1H-pirrolo[2,3-b]piridin-metil-if)-
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piridin-2-il]-piridil-il-metilamina (Pag. 40, Tabla 2).

T e g

Compuesto 9 Compuesto 19 (Pag. 40, Tabls 2}

Ei documento D3 divulga € compuesto de férmula I(Pag. 3, Parrafo. [0008]).

CI§-O7 Compuesto |

caracterizados como compuestos con actividad de modulacion sobre receptor del factor de
células madre c-kit (Pag. 3, Péarrafo. [0007T])

6.3. Nivel Inventivo

Segun lo dispuesto en el articulo 18 de la Decisién 486: “Se considerard que una invencion
tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia
técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado
de manera evidente del estado de fa técnica”.

En el presente caso, las composiciones reclamadas en la solicitud no tienen nivel inventivo,
teniendo en cuenta que la reivindicacion 1 refiere: “Un compuesto que tiene la estructura
quimica de férmula !11.".

La tabla siguiente presenta la comparacion entre las caracteristicas técnicas esenciales de
la solicitud estudiada, mencionadas en la reivindicacién 1, y las reveladas en [os
documentos D2 y D3, que representan el estado de la técnica cercano:

-hitp:/iworldwide. espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?
CC=WO&NR=2006009755A2&KC=A2&FT=D&ND=1&date=20060126&DB=EPODQC&locale=en_EP @
B:hitp:/fworldwide.espacenet.com/publicationDetails/original Docurnent?
CC=WO&NR=2006009797A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20060126&DB=EPCDOC&locale=en_EP
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El documento D3 se considera el estado de la técnica cercano de la solicitud definida en la
reivindicacion 1 debido a que divulga una serie de compuestos derivados de la [5-(1H-
pirrolo[2,3-b]piridin-metil-il)-piridin-2-il]-hetercarilmetilamina que actdan como ligandos scbre
los receptores c-kit,

La diferencia entre la solicitud, definida en la reivindicacién 1 y €l compuesto de referencia
de la tabla 2 del documento D2 (Pag. 40) es que la solicitud refiere un sustituyente R# sobre
la posicién 5 del anillo pirrolo[2,3-b]piridina y el documento D2 no refiere un sustituyente en
esta posicion.

De acuerdo con lo anterior, efecto que se logra al incluir sustituyente R® sobre la posicion 5
del anillo pirrolo[2,3-b]piridina es obtener una serie de compuestos que actien como
moduladores tanto c-fms comao c-kit.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta solicitud se puede
formular asi: modificar los compuestos los derivados de la [5-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-metil-
il)-piridin-2-il]-heteroarilmetilamina, incluyendo un sustituyente R™ sobre la posicion 5 del
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anillo pirrolo[2,3-b]piridina para obtener nuevos compuestos que actien como moduladores
de tanto c-fms como c-kit.

Sin embargo, el documenio D2 refiere que los derivados de la 4[5-(1H-pirrolof2,3-b]piridin-
metil-il)-piridin-2-il]-heteroarilmetilamina son inhibidores de c-kit y que de acuerdo con los
datos presentados por el solicitante ejemplificados por los compuestos P-0094 y P-0131,
correspondientes a compuestos divulgado previamente en el documento D2 caracterizado
por: 1) ser  derivados de la [5-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-metil-il)-piridin-2-il)-
heteroarilmetilamina, 2.) no poseer un sustituyente R® sobre la posicion 5 del anillo
pirrolo[2,3-b]piridina y 3.) ser inhibidores duales tanto sobre c-fms como c-kit. Lo anterior, de
acuerdo con los datos presentados en la solicitud. Es decir, que no puede atribuirse de
ninguna manera a la inclusion de sustituyente R# sobre la posicién 5 del anillo pirrolo[2,3-
blpiridina, el efecto técnico descrito como inesperado o sorprendente por el solicitante y
dado que las demas caracteristicas de su solicitud fueron previamente divulgadas en el
documento D2.

En consecuencia, la persona del oficic normalmente versada encontraria suficiente
motivacion para modificar los compuestos los derivados de la [S-(1H-pirrolof2,3-b]piridin-
metil-it)-piridin-2-il]-heteroarilmetilamina, incluyendo un sustituyente R sobre la posicion 5
del anillo pirrolo[2,3-b]piridina o realizar cualquier otra modificacién como las referida en el
documento D3 para obtener nuevos compuestos que actien como moduladores de c-fms,
c-kit o tanto c-fms como c-kit y llegar asi al cbjeto de la reivindicacion 1 de la solicitud. Por lo
cual se considera obvia.

En referencia al argumento del solicitante, segan el cual la persona del oficio medianamente
versada en la materia siguiendo las ensefianzas de D2 y D3 no habrfa encontrado
motivacion para obtener actividad especifica como ligandos de quinanas c-fms y c-kit, en
particular al incluir un sustituyente heteroaril-metilamino-pirimidinil en el anilio de 1H-
pirrolo[2,3-b]piridina( Folio 487 y 488). En respuesta a este argumento este Despacho se
permite informar que el documento D2 refiere compuestos gue contienen un sustituyente
heteroaril-metilamine-pirimidinil o piridinil en el anillo de 1H-pirrclo[2,3-b]piridina y que estos
presentan actividad inhibitoria dual tanto de c-fms como c-kit (Ejemplos P-0094 y P-0102 de
la solicitud), por lo tanto no es posible atribuirle este efecto técnice a la definicién por parte
del solicitante del sustituyente heteroaril-metilamino-piridinil en la posicion 3 del anillo
pirrolo[2,3-b]piridina, Por lo cual la reivindicacién 1 se considera obvia,

Dado que las reivindicaciones 2 y 21 no presentan caracteristicas técnicas esenciales que
les concedan nivel inventivo frente a la reivindicacion 1, también se consideran obvias y por
lo tanto, no cumplen con el Art. 18 de la Decisién 486.

En conclusién, teniendo en cuenta que los argumentos de la solicitante no desvirttian de
manera alguna las objeciones a la patentabilidad ya sustentada, el Superintendente de
Industria y Comercio,
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SEPTIMO: Que de acuerdo con el objeto de {a solicitud se modifica el titulo de la
invencion, el cual guedara de la siguiente manera: *[5-(1H-PIRROLO[2,3-B]PIRIDIN-
METIL-IL)-PIRIDIN-2-IL]-HETEROARIL-METILAMINA, UTILES COMO INHIBIDORES
DUALES DE C-FMS COMO C-KIT".

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Denegar la patente de invencién a la creacion titulada “DERIVADOS
DE LA [5-(1H-PIRROLO{2,3-B]RPIRIDIN-METIL-IL)-PIRIDIN-2-IL]-HETERQARIL-
METILAMINA, UTILES COMO INHIBIDORES DUALES DE C-FMS COMO C-KIT".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente resolucion a la sociedad
Plexxikon, Inc., entregandole copia de la misma y advirtiéndole que contra ella procede el
recurso de reposicién, ante el Superintendente de Industria y Comercio, el cual podra ser
interpuesto en el momento de la notificacién o dentro de los cince 5 dias habiles siguientes a
ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogotd D.C,, el 28 Ene 2013

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

PABLO FELIPE ROBLED TILLO

Daoctor
CARLOS REINALDO OLARTE GARCIA

office@olartemoure.com

Elabord: Lenin Roberto Guerrero *
Revisd: Natalia Lamprea Bermudez
Revisd: Jose Luis Salazar Lopez ™
Aprobé: Jose Luis LondoRo Fernandez *
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