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OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION Solicitud internacional N.°

ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL

PCT/US2018/051014

Recuadro N.° |. Base de la opinién

1. Enlo que se refiere al idioma, esta opinién se ha establecido sobre la base de:
la solicitud internacional en el idioma en el cual se presento.

0 una traduccién de la solicitud internacional al , que es el idioma de una traduccion
proporcionada a los fines de la blsqueda internacional (Reglas 12.3(a) y 23.1(b)).

2. [ Esta opinién se ha establecido teniendo en cuenta la rectificacion de un error evidente autorizada por o
notificada a esta Administracion en conformidad con la Regla 91 (Regla 43bis.1(a)).

3. [ En lo que se refiere a cualquiera de las secuencias de nucleétidos y/o de aminoacidos divulgadas en la
solicitud internacional, esta opinion se ha establecido sobre la base de un listado de secuencias:

a. [ que forma parte de la solicitud internacional como se presento:
U en forma de un archivo de texto en conformidad con la Regla ST.25 del Anexo C.
[J en papel o en formato de archivo de imagen.

b. [ presentada junto con la solicitud internacional segun la Regla 13ter.1(a) del PCT para los fines de la
busqueda internacional solo en forma de un archivo de texto en conformidad con la Regla ST.25 del Anexo
C.

c. [ presentada después de la fecha de presentacion internacional a los fines de la busqueda internacional
Unicamente:
[J en forma de un archivo de texto en conformidad con la Regla ST.25 del Anexo C (Regla 13ter.1(a)).
[J en papel o en formato de archivo de imagen (Regla 13ter.1(b)) e Instrucciones Administrativas, Articulo

713).

4. [0 Ademas, en caso de que se haya presentado o entregado mas de una versidon o copia de un listado de
secuencias, se incluyeron las declaraciones requeridas de que la informacién contenida en las copias
subsiguientes o adicionales es idéntica a la que forma parte de la solicitud como se presenté o no va mas alla de
la solicitud como se presento, segln corresponda.

5. Comentarios adicionales:

Formulario PCT/ISA/237 (Recuadro N.° I) (enero de 2015)




OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION Solicitud internacional N.°
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA INTERNACIONAL
PCT/US2018/051014

Recuadro N ° lll No formulacién de opinién sobre la novedad, la actividad inventiva y la aplicacion
industrial

Las cuestiones de si la invencion reivindicada parece ser nueva, implica una actividad inventiva (que no sea
evidente), o tiene aplicacion industrial no se han examinado en relacion con:

0 la solicitud internacional completa.
las reivindicaciones N.° 6-21, 28-38
porque:

dicha solicitud internacional, o dichas reivindicaciones N.° 29-34 _ se relacionan con el siguiente objeto
que no necesita una busqueda internacional (especificar):

Las reivindicaciones 29-34 se relacionan para tratar un cuerpo humano (Regla 43 bis.1(b) del PCTy
Regla 67.1(iv)) del PCT.

la descripcidn, las reivindicaciones o los dibujos (indicar los elementos particulares a continuacion) o
dichas reivindicaciones N.° 21, 32 son tan poco claras que es imposible formar una opinién significativa
(especificar):

Las reivindicaciones 21y 32 se relacionan a las multiples reivindicaciones dependientes que no
cumplen con la Regla 6.4(a) del PCT.

O las reivindicaciones, o dichas reivindicaciones N.° estan tan inadecuadamente
fundamentadas por la descripcién que no se puede formar una opinion significativa (especificar):

no se formul6 ningun informe de busqueda internacional para dichas reivindicaciones N.° 6-21, 28-38

0 no se pudo formar una opinion significativa sin el listado de secuencias; el solicitante, dentro del plazo
prescrito, no:

0 presento un listado de secuencias en la forma de un archivo de texto de conformidad con el Anexo C
de la Norma ST.25, y dicho listado no estuvo disponible para la Administracion encargada de la
Busqueda Internacional en tiempo y forma aceptables; o el listado de secuencias facilitado no
cumplié con la norma prescrita en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas.

0 presentd un listado de secuencias en papel o en formato de un archivo de imagen que cumpliera con
la norma prescrita en el Anexo C de las Instrucciones Administrativas, y dicho listado no estuvo
disponible para la Administracion encargada de la Busqueda Internacional en tiempo y forma
aceptables; o el listado de secuencias facilitado no cumpli6é con la norma prescrita en el Anexo C de
las Instrucciones Administrativas.

0 pag6 la tasa por facilitacion tardia requerida por facilitar un listado de secuencias en respuesta al
requerimiento segun la Regla 13ter. 1(a) o (b).

0 Véase el Recuadro Complementario para mas detalles.
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OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION Solicitud internacional N.°

ENCARGADA DE LA BUSQUEDA
INTERNACIONAL

PCT/US2018/051014

Recuadro N.° V Declaracién motivada segln la Regla 43bis.1(a)(i) sobre la novedad, la actividad inventiva o la
aplicacion industrial; citas y explicaciones que sustentan esta declaracién

1. Declaracion
Novedad (N) Reivindicaciones 1-5, 22-27 Si
Reivindicaciones NINGUNA NO
Actividad Inventiva (I1S) Reivindicaciones NINGUNA Si
Reivindicaciones 1-5, 22-27 NO
Aplicaciéon industrial (1A) Reivindicaciones 1-5, 22-27 Si
Reivindicaciones NINGUNA NO
2. Citas y explicaciones

Se hace referencia a los siguientes documentos:

D1: US 2015-0065522 A1 (GENENTECH, INC. et al.) 05 de marzo 2015
1. Novedad y etapa inventiva

1.1 Reivindicacion independiente 1

D1 divulga un método para tratar trastorno proliferativo en un individuo que comprende administrarle al individuo una
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cantidad eficaz de un compuesto de la Férmula (1) ( oo ), en donde el trastorno comprende artritis

reumatoide y enfermedad inflamatoria intestinal. EI compuesto de la Férmula (I) de D1, cuando R1 es i) —C(O)N(Ra)2,
en donde Ra es H, etc. 0 ii) heterociclilo que puede comprender enlaces dobles: R2 es C1-C12 alquilo; R4 y R5 son H;
R3 es trifluorometilo; A es un anillo de heteroarilo monociclico, corresponde al compuesto de la Férmula (I) de la
presente invencion (PI) cuando Y es -CR3=, en donde R3 es C1-3 haloalquilo; R4 es C0-3 alquilen-heteroarilo de 5 a
10 miembros, R2 es Q2-T2-(X2)p, en donde Q2 en un enlace, T2 es C1-6 alquiloy p es 0; y R1 es Q1-T1-(X1)n, en
donde Q1 es un enlace, T1 es i’) C(=0)NRaRb en donde Ra y Rb son H o ii’) heterocicloalquilo de 3 a 12 miembros o
heteroarilo de 5 a 10 miembros; y n es 0 (ver parrafos [0048], [0144]; reivindicaciones 1, 8). La reivindicacion 1 difiere
de D1 en las condiciones donde Y es —CR3=. Sin embargo, una persona del oficio de nivel medio entendera con
facilidad la idea de D1 mencionada anteriormente, para, de este modo, llegar a la reivindicacion 1, sin ningtn esfuerzo
inventivo, especialmente debido a que las ventajas asi logradas se pueden prever con facilidad. Por lo tanto, la
reivindicacién 1 carece de actividad inventiva en virtud del Articulo 33(3) del PCT.

1.2. Reivindicaciones dependientes 2-5, 22, 23y 27
Con respecto a la reivindicacion 2, D1 divulga el compuesto de la Férmula (I) de D1 si R1 es — C(0)N(Ra)2, en donde

Ra es H, etc.; R2 es C1-C12 alquilo; R4 y R5 son H; R3 es trifluorometilo; A es un anillo de heteroarilo monociclico,
que corresponde a la reivindicacién 2 cuando

Continta en el recuadro complementario
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OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION Solicitud internacional N.°
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA
INTERNACIONAL PCT/US2018/051014

Recuadro N.° VII Ciertos defectos en la solicitud internacional

Se observan los siguientes defectos en la forma o los contenido de la solicitud internacional:

Las reivindicaciones 6-20, 28-31, 33-38 no cumplen con la Regla 6.4(a) del PCT debido a que las reivindicaciones
dependientes multiples no deben servir como base para ninguna otra reivindicacién dependiente multiple.

La reivindicacion 27 contiene una referencia a los dibujos. De acuerdo con la Regla 6.2(a) del PCT, las reivindicaciones no
deben contener tales referencias excepto cuando sea completamente necesario, y en este caso no lo es.

Formulario PCT/ISA/237 (Recuadro N.° VII) (enero de 2015)




OPINION ESCRITA DE LA ADMINISTRACION Solicitud internacional N.°
ENCARGADA DE LA BUSQUEDA
INTERNACIONAL PCT/US2018/051014

Recuadro complementario

En caso de que el espacio en cualquiera de los recuadros precedentes no sea suficiente.

Continuacion de: Recuadro N.° V

R1 es Q1-T1-(X1)n, en donde Q1 es un enlace y T1 es —C(=O)NRaRb en donde Ray Rb son Hy n es 0; R2 es Q2-T2-
(X2)p, en donde Q2 es un enlace, T2 es C1-6 alquilo y p es 0; R3 es C1-3 haloalquilo; y R4 es CO0-3 alquilen-

heteroarilo de 5 a 10 miembros (ver parrafos [0048], [0144]; reivindicaciones 1, 8).

Las reivindicaciones 3-5 que definen sustituyentes del compuesto de la reivindicacién 1 o 2; y la reivindicacién 27
relacionada con compuestos individuales de la reivindicacion 1, no se divulgan en D1. Sin embargo, en consideracion
de la divulgaciéon de D1 mencionada anteriormente (ver parrafos [0048], [0144]; las reivindicaciones 1, 8), una persona
del oficio de nivel medio entendera con facilidad la idea de D1 para, de este modo, llegar a dichas reivindicaciones, sin

ningun esfuerzo inventivo, especialmente debido a que las ventajas asi logradas se pueden prever con facilidad.

Con respecto a la reivindicacion 22, D1 divulga el compuesto de la Férmula (I) de D1 cuando R1 es C(O)N(Ra)2, en
donde Ra es H etc.; R2 es C1-C12 alquilo; R4 y R5 son H; R3 es trifluorometilo, A es un anillo de heteroarilo
monociclico, que corresponde a la reivindicacion 22 cuando R1 es Q1-T1-(X1)n, en donde Q1 es un enlace y T1 es —
C(=O)NRaRb, en donde Ra y Rb son H; y n es 0. Si bien la reivindicacion 22 difiere de D1 en que el compuesto tiene
un sustituto de fenilo, entra en el alcance del estudio de la relacién habitual estructura-actividad seguido de que las
personas del oficio de nivel medio, para llegar al compuesto de dicha reivindicacién, reemplacen el anillo de heteroarilo

monociclico con fenilo, especialmente ya que las ventajas asi logradas se pueden prever con facilidad.

Con respecto a la reivindicacion 23, D1 divulga el compuesto de la Férmula (I) de D1 cuando R1 es —C(O)N(Ra)2, en
donde Ra es H, etc.; R2 es C1-C12 alquilo; R4 y R5 son H; R3 es trifluorometilo; A es un anillo de heteroarilo
monociclico, que corresponde a la reivindicacion 23 donde T1 es —C(=O)NRaRb en donde Ra 'y Rb son H; y n es 0; R3
es C1-3 haloalquilo; R4 es CO0-3 alquilen-heteroarilo de 5 a 10 miembros; R2 es Q2-T2(X2)p, en donde Q2 es un
enlace, T2 es C1-6 alquiloy p es 0.

Por lo tanto, las reivindicaciones 2-5, 22, 23 y 27 carecen de actividad inventiva en virtud del Articulo 33(3) del PCT.
1.3 Reivindicacion independiente 24

D1 divulga un método para tratar un trastorno proliferativo en un en un individuo que comprende administrarle al
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individuo una cantidad eficaz de un compuesto de la Formula (I) (¥ ) en donde el trastorno comprende

artritis reumatoide y enfermedad inflamatoria intestinal, etc.

ContinGa en la pagina siguiente
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Recuadro complementario

En caso de que el espacio en cualquiera de los recuadros precedentes no sea suficiente.

Continuacién de: la hoja anterior

(ver parrafos [0144]; reivindicaciones 1, 8). El compuesto de la reivindicacion 24 no se divulga explicitamente en D1.
Sin embargo, la férmula (I) de D1, cuando R1 es heterociclilo que puede comprender un enlace doble; R2 es C1-C12
alquilo; R4 y R5 son H; R3 es trifluorometilo; A es un anillo de heteroarilo monociclico (ver parrafo [0048];
reivindicacién 1), corresponde al compuesto de la Férmula (1) de la presente invencion cuando R7 es C1-3 haloalquilo;
R8 es piridinilo; R5 es un heteroarilo monociclico de 5 o 6 miembros; R6 es C1-3 alquilo. En consecuencia, una
persona del oficio de nivel medio entenderd con facilidad la idea de D1 para, de este modo, llegar a dicha
reivindicacién 24, sin ningin esfuerzo inventivo, especialmente debido a que las ventajas asi logradas se pueden

prever con facilidad. Por lo tanto, la reivindicacion 24 carece de actividad inventiva en virtud del Articulo 33(3) del PCT.
1.4. Reivindicaciones dependientes 25y 26

La caracteristica adicional de la reivindicacion 25 puede derivarse con facilidad del compuesto de la Férmula (I) de D1

cuando R1 es heterociclilo que puede comprender un enlace doble (ver parrafo [0048]; reivindicacion 1).

La caracteristica adicional de la reivindicacion 26, relacionada con el compuesto de la Férmula (llla) puede derivarse
con facilidad del compuesto de la Férmula (I) de D1 cuando R1 es heterociclilo que puede comprender enlace doble;
R2 es C1-C12 alquilo; R4 y R5 son H; R3 es trifluorometilo; A es un anillo de heteroarilo monociclico (ver parrafo
[0048]; reivindicacion 1).

Por lo tanto, las reivindicaciones 25 y 26 carecen de actividad inventiva en virtud del Articulo 33(3) del PCT.
2. Aplicacion Industrial

Las reivindicaciones 1-5y 22-27 tienen aplicacion industrial en virtud del Articulo 33(4) del PCT.
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