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Sefor(a)
MERIAL, INC.

TiTULO DE LA SOLICITUD: “COMPUESTOS DEPSIPEPTIDICOS CICLICOS CON
ACTIVIDAD ANTIHELMINTICA MEJORADA”

NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/US2016/066497

FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 14 de diciembre de 2016.
PRIORIDAD: US 62/272,040 28 de diciembre de 2015.

Como resultado del examen de patentabilidad realizado a la solicitud indicada en la
referencia, atendiendo a lo consagrado en el articulo 45 de la Decision 486 de 2000, se
le comunica que esta Direccion ha encontrado que la materia objeto de solicitud no
cumple con algunos requisitos establecidos en la Decisidon, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas (Art. 34 Decision 486)

Se aceptan las modificaciones radicadas el 4 de diciembre de 2019, bajo el numero
NC2018/0006527, por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del Capitulo Primero del Titulo X de
la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, cuando la solicitud contenga
mas de diez (10) reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, solo se
estudiaran las cubiertas por la tasa pagada al momento de realizar el examen de
patentabilidad consagrado en el articulo 45 de la Decision 486. Por lo tanto, se estudiaran
las reivindicaciones 1 a 49 del radicado N° NC2018/0006527 del 30 de abril de 2019.

El problema planteado en esta solicitud consiste en la necesidad de disefiar compuestos
antiparasitarios, en particular contra parasitos internos, que sean mas eficaces para el
tratamiento y proteccién de animales.

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos de
la férmula (1), sus sales aceptables para uso farmacéutico o veterinario y composiciones
que los contienen.

3. De la solicitud de patente
3.1. Titulo

El nombre de la invencidén de que se trata en el articulo 27 literal d) de la Decisién 486
debera reflejar el objeto y el campo industrial con el cual se relaciona la misma y ser
concordante con la materia descrita y las reivindicaciones de la solicitud. El nombre no
podra referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.

El solicitante en el escrito radicado bajo el N° NC2018/0006527 el 30 de abril de 2019,
solicito la modificacion del titulo a: “COMPUESTOS DEPSIPEPTIDICOS CICLICOS CON
ACTIVIDAD ANTIHELMINTICA MEJORADA?”, la cual no se acepta porque no divulga la
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invencion de manera suficientemente clara y completa para su comprensién. La expresion
“actividad antihelmintica mejorada” es imprecisa. Teniendo en cuenta lo anterior, se
sugiere el titulo siguiente: “COMPUESTOS DEPSIPEPTIDICOS CiCLICOS CON
ACTIVIDAD ANTIHELMINTICA”.

3.2. Reivindicaciones (Art. 30 Decisién 486)

- Las reivindicaciones 1, 4, 10, 11, 12, 34 a 44 no son concisas porque las expresiones
“uno o mas”, “opcionalmente sustituido” (Reiv. 43, 44) no son limitativas, porque hace
opcional a la caracteristica y no limita el alcance de la reivindicacion; no es posible

establecer cuantas sustituciones pueden tener los radicales reivindicados.

- Las reivindicaciones 2 a 48 no son claras porque en el preambulo describen la materia
a reivindicar como un “depsipéptido ciclico antihelmintico”, se sugiere cambiarlo por la
expresion “compuesto de féormula (I)” de tal manera que claramente pueda
establecerse que se trata del compuesto que se desea reivindicar.

- La reivindicacion 1 no es clara porque repite las expresiones: “R1 y R1’juntosy R2y
R2’ juntos”, “R1 y R1’ juntos y R3 y R3’ juntos”, “R1y R1’juntos y R4 y R4’ juntos”,
‘R2 y R2’ juntos y R4 y R4’ juntos”, “‘R2 y R2’ juntos y R3 y R3’ juntos”y “‘R3y 3’
juntos y R4 y R4’ juntos”, lo cual es redundante al definir la materia a reclamar, al decir
R1y R1’ se sobre entiende que es la union de los radicales y “juntos” es una expresion
redundante. Se sugiere realizar las correcciones y/o aclaraciones pertinentes.

- Las reivindicaciones 11 y 12 no son claras porque establecen que los radicales R2 y
R4 pueden ser “haloalquilo C1-3”, sin embargo, este no es mencionado en la
reivindicacion 10 de la cual es dependiente. Se sugiere realizar las correcciones y/o
aclaraciones necesarias.

- La reivindicacién 12 no es clara porque divulga que el anillo cicloalquilo puede ser
ciclopentenilo, no obstante, el ciclopenenilo no es un cicloalquilo, es un cicloalquenilo,
se sugiere cambiar el término “cicloalquilo” por “carbociclico no-aromatico”. Por otro
lado, esta reivindicaciéon tampoco es clara debido a que especifica que el anillo
cicloalquilo puede estar sustituido por grupos alquilo C1-4, haloalquilo C1-3 o
haloalcoxi C1-3, sin embargo, estas definiciones no hacen parte de las reivindicaciones
1y 4 a 11 de las cuales es dependiente.

- Lareivindicaciéon 16 no divulga informacién adicional a la contenida en la reivindicacién
10 y 15. se sugiere retirarla.

- Lareivindicaciéon 17 no ensefa informacion adicional a la contenida en la reivindicacion
10-16 de la cual es dependiente. Se sugiere retirarla.

- La reivindicacion 34 no es clara porque reivindica las estructuras C1 a C6, C9, C14 a
C16 y C18 a C20 como definiciones de los radicales R1 a R4, no obstante, también
contiene las estructuras C7, C8, C10, C11 a C13, C17 y C21 a C26 tachadas lo cual
no permite entender apropiadamente la materia a reclamar. Se sugiere retirar las
estructuras C7, C8, C10,C11a C13, C17 y C21 a C26.

- Las reivindicaciones 35 a 38 no son claras porque la expresion “sustituido con uno o
mas halégenos” no permite establecer si dicha sustitucion es para el grupo 2,2-
dimetilpropilo, el 2-metilpropilo o para ambos grupos. Se sugiere realizar las
correcciones y/o aclaraciones respectivas en cuanto a la utilizacién de los plurales.

Pagina 2 de 15

B

Nuestro aporte es fundamental,
al usar menos papel contribuimos con el medio ambiente



T

. '-/ -
Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

Oficio N° 2912 de 28 de febrero de 2020

Ref. Expediente N° NC2018/0006527

- La reivindicacién 39 no es clara toda vez que establece que R1 y R3 pueden ser las
estructuras C10 y C23, sin embargo, dichas estructuras no se encuentran divulgadas
en la reivindicacion 34 de la cual es dependiente.

- Lareivindicacién 43 no es clara porque divulga que Cy1y Cy2 son naftilo, sin embargo,
esta reivindicacion es dependiente de las reivindicaciones 39 que establecen que Cy1
y Cy2 es fenilo.

- La reivindicacion 44 no es clara toda vez que establece que Cy1 y Cy2 pueden ser,
heteroarilo de 5 miembros, o un heteroarilo de 6 miembros, pero, esta reivindicacion
es dependiente de la reivindicacion 39 la cual divulga que Cy1 y Cy2 son fenilo. Se
sugiere hacer las correcciones y/o aclaraciones pertinentes.

- Las reivindicaciones 45 y 47 no son claras toda vez que establecen que Cy1 y Cy2
pueden ser piridilo, pero, esta reivindicacion es dependiente de las reivindicaciones
44, que a su vez depende de la reivindicacion 39 la cual divulga que Cy1 y Cy2 son
fenilo. Se sugiere hacer las correcciones y/o aclaraciones respectivas.

- La reivindicacion 46 no es clara porque establece que los radicales Cy1 y Cy2 pueden
estar sustituidos por el grupo “ciano”, no obstante, este grupo no es mencionado en
las reivindicaciones 1 y 44 de las cuales es dependiente. Por otro lado, esta
reivindicacion tampoco es clara porque establece que: “Cy71 y Cy2 son en forma
independiente fenilo sustituido con heterociclilo de 6 miembros conteniendo 1 a 3
atomos de oxigeno, nitrégeno o azufre, fluoro, trifluorometilo, trifluorometoxi o ciano”,
no es claro si los grupos fluoro, trifluorometilo, trifluorometoxi son sustituiciones del
anillo heterociclico de 6 miembros o del grupo fenilo. Se sugiere realizar las
correcciones o aclaraciones pertinentes.

- La reivindicacion 47 no es clara porque divulga que Cy1 y Cy2 pueden ser de manera
independiente piridinilo, sin embargo este grupo no se encuentra contenido en las
definiciones de las reivindicacion 44 que a su vez depende de la reivindicacion 39 la
cual divulga que Cy1 y Cy2 son fenilo.

- La reivindicacion 48 no es clara toda vez que establece que Cy1 y Cy2 pueden ser
piridinilo, piridazinilo, pirimidinilo, pirazinilo o tetrazinilo, pero, esta reivindicacién es
dependiente de las reivindicaciones 44, que a su vez depende de la reivindicacién 39
la cual divulga que Cy1 y Cy2 son fenilo. Se sugiere realizar las aclaraciones y/o
correcciones necesarias.

- El capitulo reivindicatorio no es claro en cuanto a la materia que se reclama debido a excesiva
cantidad de preferencias que presenta.

4. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 28 de diciembre de 2015, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

Consultadas las fuentes de informacién con que se cuenta, se encontraron los siguientes
documentos que anticipan el objeto de esta solicitud:
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Estado de la técnica

item Documento Titulo Fecha de Publicacion
“COMBINACION ENDOPARASITICIDA
D5 ES2211558 SINERGICA QUE CONTIENE DISPEPTIDO 27 de marzo de 2002

CICLICOS Y PEDRAZINAS”

“OCTACYCLODEPSIPEPTIDES HAVING
D7 | EP0626375A1 ENDOPARASITICIDAL ACTIVITY” 16 de mayo 1994

La anterioridad D5' divulga compuestos depsipéptidos ciclicos con actividad
endoparasiticida, combinaciones de estos compuestos con pedrazinas (Resumen, Pag.
1, lineas 12 a 15, 29 a 68; P4g. 3; Reiv. 1).

La anterioridad D72 ensefia la preparacion de octatadepsiciclopeptidos y su uso como
antiparasitarios.

5. Examen de Patentabilidad (Art. 14 Decision 486)
5.1.Nivel Inventivo (Art. 18 Decision 486)

La reivindicacién 1 consiste en: “Un compuesto depsipéptido ciclico de formula (1)’
(Radicado N°NC2018/0006527 del 30 de abril de 2019).

Tabla 1. Comparacion de las caracteristicas técnicas esenciales, con las del estado de la técnica:
Caracteristicas esenciales D5 D7

Compuesto de formula (1) Compuesto de formula (1) Compuesto de formula (1)
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Cy1yCy2 R3y R7 R3yR7
Fenilo Aralquilo

Naftilo

Heteroarilo de 5 0 6 miembros con 1 | Alquilo sustituido con imidazolilo o

a 3 4tomos de nitrégeno indolilo

(-CH2-Cy1 0 -CH2-Cy2)
Sustituyentes de Cy1y Cy2en N

Halégeno Haldégeno
Haloalcoxi C1-C3

Alquilo C1-C6 Alquilo C1-C5
Haloalquilo C1-C3

R5R6NC(0)-

Cicloalquilo C3-C8
Heterociclilo de 3 a 7 miembros con
1 a 3 heteroatomos

"https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=ES&NR=2211558 T3&KC=T3&F T=D&ND=3&date=2004
0716&DB=&locale=en_EP#
2https://patents.google.com/patentlEP0626375A1 /en?0q=EP0626375A1
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Sustituyentes de cicloalquilo y
heterociclilo

Halégeno

Alquilo C1-C3

Haloalquilo C1-C3

R5y R6

Hidrégeno

Alquilo C1-C3

Haloalquilo C1-C3

o]

R5 y R6 junto a los atomos a los que
esta unido forma un ciclo C3-C6

R, R”, R’ yR”” R1, R2, R11 y R12 R1,R2,R11y R12
Hidrégeno

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C8 Alquilo C1-C8

RayRb R5y R9 R5y R9

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno

Alquilo C1-C3 Alquilo Alquilo C1-C5

y R6

(a) R1

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 6 cicloalquil C3-C7 | Alquil 6 cicloalquil C3-C7

Haloalquilo C1-C3
Sustituyentes de R1
Carbociclo no aromatico 3- 8 | --—-- -
miembros

Sustituyentes del carbociclo no
aromatico

Halégeno

Y RT’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C3
(o}

R1y R?’ juntos
Cicloalquilo 2-6 miembros -—-

y R4, R8 y R10 R4, R8 y R10

R2, R2’,R3,R3’, R4y R4’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno

Alquilo C1-C8 Alquilo C1-C5 Alquilo

Alquilo C1-C8 sustituido con

Halégeno

O (b) R2 R8 R8

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 6 cicloalquil C3-C7 | Alquil 6 cicloalquil C3-C7

Haloalquilo C1-C3
Sustituyentes de R2
Anillo Carbociclico no aromatico 3-8 | ---
miembros

Sustituyentes del carbociclo no
aromatico

Halégeno

y

R2’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C3
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6
R2 y R2’ juntos
Cicloalquilo 2-6 miembros -

y R6, R10 y R4 R6, R10 y R4
R1,R1’,R3,R3’, R4y R4’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno

Alquilo C1-C8 Alquilo C1-C5 Alquilo

Alquilo C1-C8 sustituido con

halégenos

6 R10 R10

(c) R3

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 6 cicloalquil C3-C7 | Alquil 6 cicloalquil C3-C7

Haloalquilo C1-C3

Sustituyentes de R3

Carbociclo no aromatico de 3-8
miembros

Sustituyentes del carbociclo no | ---
aromatico
Halégeno
y R¥’
Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo

o}

R3 y R3’ juntos
Cicloalquilo 2-6 miembros -

y R6, R8 y R4 R6, R8 y R4

R1,R1’, R2, R2’, R4 y R4’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno

Alquilo C1-C8 Alquilo C1-C5 Alquilo

Alquilo C1-C8 sustituido con

halégeno

O (d) R4 R4 R4

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 6 cicloalquil C3-C7 | Alquil ¢ cicloalquil C3-C7

Haloalquilo C1-C3

Sustituyentes de R4

Carbociclo no aromatico 3-8
miembros

Sustituyentes del carbociclo no | ---
aromatico
Halégeno
y

R4’
Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C3
o

R4 y R4’ juntos
Cicloalquilo 2-6 miembros -—-

y R6, R8 y R10 R6, R8 y R10
R1,R1’, R2, R2’, R3 y R¥’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C8 Alquilo C1-C5 Alquilo
Alquilo C1-C8 sustituido con

halégeno
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o) R6 y R8 R6 y R8
(e) R1y R2
Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 6 cicloalquil C3-C7 | Alquil 6 cicloalquil C3-C7

Haloalquilo C1-C3
Sustituyentes de R1 y R2
Carbociclo no aromético 3-8 | ---
miembros

Sustituyentes del carbociclo no
aromatico

Halégeno

y

R1’y R?’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C3

o

R1 yR71’juntos y/o R2 yR2’ juntos
Anillo de 2-6 miembros

Y R10 y R4 R10y R4

R3, R3’, R4y R4’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno

Alquilo C1-C8 Alquilo C1-C5 Alquilo

Alquilo C1-C8 sustituido con

halégeno

o) R6 y R10 R6y R10

(ff R1yR3

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 ¢ cicloalquil C3-C7 | Alquil 6 cicloalquil C3-C7

Haloalquilo C1-C3
Sustituyentes de R1y R3
Carbociclo no aromatico 3-8 | ---
miembros

Sustituyentes del carbociclo no
aromatico

Haldgeno

y

R1’ y/lo R3’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C3

o

R1y R1 y/o R3 y R3’ juntos
Anillo 2-6 miembros -

y R8y R4 R8 y R4
R2, R2’, R4y R4’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno

Alquilo C1-C8 Alquilo C1-C5 Alquilo

Alquilo C1-C8 sustituido con

halégeno

o) R6 y R4 R6 y R4

(g) R1y R4

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 ¢ cicloalquil C3-C7 | Alquil ¢ cicloalquil C3-C7

Haloalquilo C1-C3

Sustituyentes de R1y R4
Carbociclo no aromatico 3-8 | ---
miembros
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Sustituyentes del carbociclo no
aromatico

Halégeno

Y

R1’ y/lo R4’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C3

o

R1y R1’ y/o R4 y R4’ juntos
Cadena carbonada de 26| --

miembros

y R8 y R10 R8 y R10

R2, R2’, R3y R¥

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno

Alquilo C1-C8 Alquilo C1-C5 Alquilo

Alquilo C1-C8 sustituido con

halégeno

o R8y R4 R8y R4

(h) R2y R4

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 6 cicloalquil C3-C7 | Alquil 6 cicloalquil C3-C7

Haloalquilo C1-C3
Sustituyentes de R2 y R4
Carbociclo no aromatico 3-8 | --
miembros

Sustituyentes del carbociclo no
aromatico

Halégeno

y

R2’ y/o R4’

Hidrogeno Hidrogeno Hidrogeno
Alquilo C1-C3

R2 y R2’ y/o R4 y R4’ juntos
Cicloalquilo 2-6 miembros -

R1,R1’, R3y R¥ R6 y R10 R6 y R10

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno

Alquilo C1-C8 Alquilo C1-C5 Alquilo

Alquilo C1-C8 sustituido con

halégeno

o R8y R10 R8y R10

() R2y R3

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 6 cicloalquil C3-C7 | Alquil 6 cicloalquil C3-C7

Haloalquilo C1-C3
Sustituyentes de R2 y R3
Carbociclo no aromético 3-8 | ---
miembros

Sustituyentes del carbociclo no
aromatico

Halégeno

Y

R2’ y/o R3’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C3
o}
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R2 y R2’ juntos y/o R3 y R3’ juntos

Cicloalquilo 2-6 miembros

R1, R1’, R4y R4’ R6 y R4 R6 y R4

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno

Alquilo C1-C8 Alquilo C1-C5 Alquilo

Alquilo C1-C8 sustituido con

halégeno

o) R10y R4 R10y R4

(i) R3y R4

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 6 cicloalquil C3-C7 | Alquil 6 cicloalquil C3-C7

Haloalquilo C1-C3

Sustituyentes de R3 y R4

Carbociclo no aromatico 3-8
miembros

Sustituyentes del carbociclo no
aromatico

Halégeno

Y
R3’ y/o R4’

Hidrégeno

Hidrégeno

Hidrégeno

Alquilo C1-C3
o
R3 y R3’ juntos y/o R4 y R4’ juntos

Cicloalquilo 2-6 miembros

y
R1,R1’, R2y R2’

R6 y R8

R6 y R8

Hidrégeno

Hidrégeno

Hidrégeno

Alquilo C1-C8

Alquilo

Alquilo

Alquilo C1-C8
halégeno

sustituido  con

o
(k) R1y R2y R3

R6y R8 y R10

R6y R8 y R10

Alquilo C1-C3

Alquilo C1-C5 ¢ cicloalquil C3-C7

Alquil ¢ cicloalquil C3-C7

Haloalquilo C1-C3

Sustituyentes de R1, R2 y R3

Carbociclo no aromatico 3-8
miembros

Sustituyentes del carbociclo no
aromatico

Halégeno

y
R1’ y/lo R2’ y/lo R3’

Hidrégeno

Hidrégeno

Hidrégeno

Alquilo C1-C3

R1 y RT juntos y/lo R2 y R?
juntos y/o R3 y R3’ juntos

Cicloalquilo 2-6 miembros

R4y R¥

R4

R4

Hidrégeno

Hidrégeno

Hidrégeno

Alquilo C1-C8

Alquilo

Alquilo

Alquilo C1-C8
halégeno

sustituido  con

o

R8y R10 y R4

R8y R10 y R4
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() R2y R3y R4

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 6 cicloalquil C3-C7 | Alquil 6 cicloalquil C3-C7
Haloalquilo C1-C3

Sustituyentes de R2, R3 y R4

Carbociclo no aromatico 3-8 | ---

miembros

Sustituyentes del carbociclo no

aromatico

Halégeno

y

R2’y R3' y R4’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C3

o

R2 y R2’ juntos y/o R3 y R3’ juntos

y /o R4 y R4’ juntos

Cicloalquilo 2-6 miembros -—-

R1yR?T R6 R6
Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C8 Alquilo C1-C5 Alquilo
Alquilo C1-C8 sustituido con

Halégeno

o) R6y R10 y R4 R6y R10 y R4
(m)R1yR3yR4

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 Alquil 6 cicloalquil C3-C7
Haloalquilo C1-C3

Sustituyentes de R1, R3 y R4

Carbociclo no aromatico 3-8 | ---

miembros

Sustituyentes del carbociclo no

aromatico

Haldgeno

y

R1’ y/lo R3’ y/lo R4’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C3

y

R1yR1’ juntos y/o R3 y R3’ juntos

y/o R4 y R4’ juntos

Cicloalquilo 2-6 miembros -

Y R8 R8

R2y R?’

Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C8 Alquilo C1-C5 Alquilo
Alquilo C1-C8 sustituido con

halégeno

[6) R6y R8y R4 R6y R8 y R4
(n)R1yR2yR4

Alquilo C1-C3 Alquilo C1-C5 6 cicloalquil C3-C7 | Alquil 6 cicloalquil C3-C7
Haloalquilo C1-C3

Sustituyentes de R1, R2 y R4

Carbociclo no aromatico 3-8 | ---

miembros
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Sustituyentes del carbociclo no
aromatico

Halégeno

y
R1’ ylo R2’ y/o R4’

Hidrégeno

Hidrégeno

Hidrégeno

Alquilo C1-C3

R1yR1’ juntos y/o R2 y R2’ juntos
y/o R4 y R4’ juntos

Cicloalquilo 2-6 miembros

R3y R3

R10

R10

Hidrégeno

Hidrégeno

Hidrégeno

Alquilo C1-C8

Alquilo C1-C5

Alquilo

Alquilo C1-C8 sustituido con
halégeno

o) R6yR8yR10y R4
(0)R1yR2y R3yR4

Alquilo C1-C3

Haloalquilo C1-C3

Sustituyentes de R1, R2, R3 y R4

Carbociclo no aromatico 3-8 | ---

Alquilo C1-C5 6 cicloalquil C3-C7 | Alquil 6 cicloalquil C3-C7

miembros
Sustituyentes del carbociclo no
aromatico
Halégeno
R1’ y/o R2’ y/o R3’ y/o R4’
Hidrégeno Hidrégeno Hidrégeno
Alquilo C1-C3 alquilo
o
R1yR1T juntos y/o R2 y R2’ juntos
y/o R3 y R3’ juntos y/o R4 y R4’
juntos
Cicloalquilo 2-6 miembros
(Reiv. 1) (Reiv. 1)

El documento D1 se considera el estado de la técnica mas cercano a la invencién definida
en la reivindicacion 1 porque divulga compuestos depsipéptidos ciclicos con actividad
endoparasiticida, combinaciones de estos compuestos con pedrazinas (Resumen, Pag.
1, lineas 12 a 15, 29 a 68; Pag. 3; Reiv. 1),

La diferencia entre la invencion definida en la reivindicacién 1 y los compuestos
divulgados de D1 y D2 consiste en que cuando R1-R4 son alquilo, estan sustituidos por
un carbociclo no aromatico C3-C8.

No se encuentra evidencia de un efecto técnico asociado a incluir la sustitucién de un
carbociclo no aromatico C3-C8 en los radicales R1- R4 cuando estos son alquilo.

Por lo tanto, el problema técnico objetivo que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: § Como modificar el los compuestos conocidos en D5 y D6 con el fin de
obtener un compuesto alternativo?
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Sin embargo, el incluir la sustitucion de un carbociclo no aromatico C3-C8 en los radicales
R1- R4 cuando estos son alquilo es sugerido en los documentos D5 Y D7 siempre que
los radicales R1-R4 pueden ser desde alquilo hasta un clico alquilo.

En consecuencia, la persona normalmente versada en la materia, estaria motivada a
incluir la sustitucion del cicloalcano no aromatico en un alcano (correspondiente a los
radicales R1-R4) de la presente solicitud de acuerdo a las sugerencias de los documentos
D5y D7, para asi llegar al objeto de la reivindicacion 1. Por lo cual se considera obvia.

Adicionalmente, el documento D5 menciona que Cy1 y Cy2 que pueden ser alquilo
sustituido con fenilo o heteroarilo y que dichos fenilo o heteroarilo pueden estar
sustituidos por alquilo, asi como que R’, R”, R”’ y R pueden ser alquilo, Ray Rb pueden
ser hidrogeno o alquilo, que R1 puede ser cicloalquilo, que R1’ puede ser hidrogeno y
que R2, R2’, R3, R3’, R4 y R4’ pueden ser hidrégeno o alquilo, asi como las multiples
combinaciones establecidas para R1, R1, R2, R2’, R3, R3’, R4 y R4’ habian sido
divulgadas previamente en la anterioridad D5 que menciona que, R3 y R7 pueden ser
aralquilo o alquilo sustituido con imidazolilo, que R1, R2, R11 y R12 son alquilo, que R5
y R9 pueden ser hidrogeno y alquilo, que R6 puede ser cicloalquilo y que R4, R8 y R10
pueden ser hidrégeno o alquilo (Reiv. 1)

Las reivindicaciones dependientes 2 a 49 tampoco cumplen con el requisito de nivel
inventivo.

Las reivindicaciones dependientes 2 a 49 no mencionan alguna caracteristica que, junto
con las caracteristicas de la reivindicacion independiente, aporte nivel inventivo al
compuesto de la reivindicacion 1, por lo cual se considera que no tienen nivel inventivo.

6. Conclusién con respecto a novedad y/o nivel inventivo

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

item Documento Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
D5 ES2211558 1-49 Nivel inventivo
D7 EP0626375A1 1-49 Nivel inventivo

7. Respuesta a los argumentos del solicitante

Se retiran las objeciones frente a la anterioridad D6, sin embargo, se realizan nuevas
objeciones del capitulo reivindicatorio.

El solicitante afirma que “D5 no revela un compuesto en el cual R4, R6, R8 y R10,
correspondientes a R1, R2, R3 y R4, sean alquilo C1-C3 o haloalquilo C1-C3, donde el
alquilo C1-C3 o haloalquilo C1-C3 esta sustituido con un anillo carbociclico no-aromatico
de entre 3 y 8 miembros”.

Se aclara que los sustituyentes R1-R4 de la solicitud segun lo revelado en D5 donde sus
equivalentes son R4, R6, R8, R10 pueden ser desde un alcano a un clico alcano para el
compuesto de formula (1) y la sustitucion de un alcano C1 por un carbociclo no aromatico
no representa un cambio significativo en la estructura y no se encuentra un aumento en
la actividad de las moléculas.

El solicitante afirma que “D5 no anticipa ninguna de las modalidades de R1y R1, R2 y
R2’, R3y R3’ 0 R4 y R4’ reivindicadas en el Capitulo Reivindicatorio modificado adjunto”
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Se aclara que la afirmacion del solicitante no es acertada como se puede evidenciar en
la tabla 1 del presente documento, donde se puede observar la equivalencia para
hidrogenos en el caso de R1’-R4’ y de alquilo para R1-R4.

En referencia al argumento del solicitante, segun el cual ...) D5 se refiere a un
sustituyente “cicloalquilo con 3 a 7 atomos de carbono”, este no corresponde al anillo de
2 — 6 miembros formado entre R1y R1’, R2y R2’, R3 y R3’ 0 R4 y R4’, puesto que éste
ultimo corresponde a un anillo espirociclico (...)".

Es oportuno aclarar que la solicitud demuestra que la diferencia entre la sustitucién de un
cicloalquilo en R1, R2, R3 0 R4 por un espirociclo no ofrece ventajas técnicas respecto a
la actividad del compuesto, en la actividad bioldgica para el método A y el método B el
compuesto 734-A presenta un EC50 menor a 0.1uM y tiene sustituciones tipo cicloalquilo
mientas que el compuesto 969-34A de la presente solicitud tiene un EC50 entre 1-10 uM
y presenta sustituciones espirociclicas.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de 2000, se le indica que debe dar
respuesta dentro del término de sesenta (60) dias contados a partir de la fecha de
notificacion de la presente comunicacién. 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.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencion a proteger, iii) o presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio debera observar las instrucciones contenidas en el numeral
1.2.2.1.1., del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica y la Direccién de Nuevas
Creaciones seguira el procedimiento descrito en el numeral 1.2.2.5.1.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2 del Capitulo
Sexto del Titulo | de la Circular Unica, informandoles que contra el mismo no procede
recurso alguno en actuacion administrativa.

i
Olaey QosaGmsolesF
OLGA ROSA GONZALEZ FONSECA
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad
NC2018/0006527 1° 2° 3° X Revoca
Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)
PCT/US2016/066497 14 de diciembre de 2016
Fecha de determinacion estado de la técnica Prioridad Presentacién
(DD/MM/ANO)
28/12/2015 X
Solicitante
MERIAL, INC.
Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:
Art. 14 ) Art. 15 ) Art. 20 ) Art. 25.(Falta de unidad de )
invencién)
CRITERIOS DE BUSQUEDA
Reivindicaciones objeto de busqueda 1a49
Merial and depsipeptide and (anthelmintic or antiparasitic or
vermifuge or vermicide)
Palabras clave utilizadas
depsipeptide and (anthelmintic or antiparasitic or vermifuge or
vermicide)
cIp: |CO7D 413/14, AO1N 43/72, CO7D 273/00, CO7K 11/02
Clasificaciones utilizadas para la busqueda
CPC:
DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catalogos, etc.)
Informes de o .
busqueda / N el SR/ e Feqha de Reivindicaciones Categoria del
Bases de el PUSIEEEt /Secuencias | Citas relevantes del estado de la técnica| documento
datos N° de patente / /Presentacion afectadas citado(?)
Autor LNP(') | (DD/MM/AAAA)
consultadas
SIA EP0626375A1 16/05/94 1-49 Reiv. 1 X
siPI NC2017/0011284| 31/01/2018 - - E
NC2017/0011738| 17/11/2017 - - E
WO06053641 26/05/2006 - B A
Patbase WO006094664 14/09/2006 _ . A
W09966794 29/121999 _ . A
W09325543 23/12/1993 - - A
Orbit
US6468966 22/10/2002 - - A
ES2211558 27/03/2002 1-49 Reiv. 1 X
STNext uUs777075 07/07/1998 - - A
US5116815 26/05/1992 - - A
US6369028 09/04/2002 _ . A
EP0685469 06/12/1995 _ . A
Espacenel ™ 50634408 | 18/01/1995 ] ] A
EP0626375 | 30/11/1994 - - A
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(") cita completa literatura no patente
(LNP)

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la
revista. Volumen(NUmero), pp-pp.

(o)

Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del articulo.
Nombre de la revista. Recuperado de
http://XXXXXXXX.

(?) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no
considerado como particularmente relevante.

“T” Documento publicado en fecha posterior a la de presentacion o la
de prioridad de la solicitud internacional y no entra en conflicto con dicha
solicitud, pero puede ser Util para la mejor comprension del principio o
teoria en que se basa la invencién, o para demostrar que el
razonamiento o los hechos en los que se basa dicha invencion son
incorrectos.

“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha
de presentacion internacional o en fecha posterior.

“L” Documento citado para llamar la atencién sobre por ejemplo,
dudas acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la
fecha de publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una

NS, . “X” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no
explicacion, por la cual se citan. P

puede considerarse nueva o que implique una actividad inventiva por

. . . referencia al documento aisladamente considerado.
“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de

documentos siempre estara acompafiado por otra letra que indique la

pertinencia del documento, por ejemplo, O,X, O.Y o bien O,A. Y” Documento particularmente relevante; la invencion reivindicada no

puede considerarse que implique una actividad inventiva cuando el
documento se asocia a otro u otros documentos de la misma naturaleza,

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion IO ’ -
P p cuya combinacién resulta evidente para un experto en la materia.

internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.

Fecha del reporte de busqueda: 27/02/2020

Examinador: JORGE ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
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