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Oficio N° 3114 de 28 de febrero de 2023

Ref. Expediente N° NC2021/0001216

Sefiores
RICHTER GEDEON NYRT.

TITULO DE LA SOLICITUD: “DERIVADOS DE ESPIROCROMANO”.
NUMERO DE SOLICITUD INTERNACIONAL: PCT/IB2019/055948.
FECHA DE PRESENTACION INTERNACIONAL: 12 de julio de 2019.
PRIORIDAD: HU P1800248 13 de julio de 2018.

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 Decision, con fundamento en los
siguientes aspectos:

1. Modificaciones presentadas

Revisada la modificacion a la solicitud objeto de estudio, la cual fue radicada el 16 de
julio de 2021 bajo el numero NC2021/0009360, y teniendo en cuenta lo sefalado en el
articulo 34 de la Decision 486 de 2000 de la Comision de la Comunidad Andina, esta
oficina acepta las modificaciones presentadas por ajustarse a los requisitos legales.

2. Objeto de lainvencién

El problema planteado consiste en la necesidad de proporcionar compuestos de
espirocromano farmacolégicamente activos, o sales, metabolitos biolégicamente
activos, profarmacos, racematos, enantiomeros, diasteredmeros, solvatos o hidratos
farmacéuticamente aceptables de éstos, asi como con composiciones farmacéuticas
gue los contienen, como moduladores de la actividad del receptor nicotinico de
acetilcolina a7 en un sujeto mamifero (pag. 1, primer parrafo).

Para resolver dicho problema técnico, la solicitud en estudio proporciona compuestos
de formula (l) y composiciones farmacéuticas que los comprenden (pag. 13, “resumen
de la invencion”).

3. Reivindicaciones estudiadas

El presente estudio se basa en el capitulo reivindicatorio conformado por 15
reivindicaciones y presentado el 16 de julio de 2021 bajo el nimero NC2021/0009360.

4. Reivindicaciones relativas a un uso
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De conformidad con lo sefialado en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina solo son patentables las invenciones de producto o
de procedimiento.

En consecuencia la reivindicacién 9 no se considera patentable, teniendo en cuenta que
reclaman un uso cuando sefiala: “(...) es para usar en el tratamiento o la prevencién de
una enfermedad asociada a la actividad del receptor nicotinico de acetilcolina a7.”

5. De la solicitud de patente
5.1. Titulo

De conformidad con el literal d) del articulo 27 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, el nombre de la invencién de que se trata 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. EI nombre no
podra referirse a nombres personales, marcas de productos o nombres de fantasia.

El titulo de la solicitud no refleja el objeto divulgado en la descripcion y las
reivindicaciones, por lo cual se sugiere el siguiente titulo: “COMPUESTOS DERIVADOS
DE ESPIROCROMANO, COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE LOS
CONTIENEN, COMO MODULADORES DE LA ACTIVIDAD DEL RECEPTOR
NICOTINICO DE ACETILCOLINA a7”.

5.2.Reivindicaciones

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 30 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina:

"Las reivindicaciones definiran la materia que se desea proteger mediante la
patente. Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la
descripcion. (...)"

La reivindicacion 1 no es concisa cuando reclama: “heterociclo de cinco o seis
miembros”, “carbociclo o heterociclo de seis miembros”, ya que con estas definiciones
generales se podrian presentar multiples opciones de distintas sustituciones que no
encuentran sustento en el capitulo descriptivo. Se sugiere mencionar el tipo y nimero
de heteroatomos, en cada ocasion.

La reivindicacion 8 no es concisa cuando menciona: “CARACTERIZADA PORQUE los
uno o mas ingredientes activos adicionales se seleccionan del grupo que consiste en
inhibidores de la acetilcolinesterasa, antagonistas del receptor de NMDA, inhibidores de
la beta secretasa, antipsicoticos, NAM o PAM de la subunidad alfa5 del receptor
GABAA, antagonistas del receptor de histamina H3, antagonistas del receptor de 5-
HT6, agonistas o PAM de mAChR M1 o M4, antagonistas, NAM o PAM de mGIuR2”, ya
gue se estan reclamando familias enteras de compuestos que no encuentran sustento
en el capitulo descriptivo. Se sugiere mencionar los compuestos especificos que hacen
parte de la composicion de interés.

La reivindicacién 10 no es concisa, por las mimas razones anteriormente descritas y
tampoco es clara cuando menciona en su predmbulo: “La combinacién segun la
reivindicacion 9”, puesto que el término combinacién es ambiguo e impreciso y no
corresponde a un producto tangible susceptible de proteccién. Se sugiere eliminar dicha
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reivindicacion ya que es dependiente de una reivindicacion de uso o en su lugar definir
correctamente el producto de interés.

Las reivindicaciones 3 y 12 a 15 no son claras, ya que se estan reclamando de manera
independiente, pero aparentemente hacen parte de un solo concepto inventivo con la
reivindicacion principal 1. Se sugiere delimitar adecuadamente el objeto de la invencién.

En consecuencia, es necesario que allegue las aclaraciones o modificaciones
correspondientes para dar cumplimiento a lo establecido en el citado articulo.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha para determinar el estado de la técnica es el 13 de julio de 2018, que
corresponde a la fecha de presentacion de la solicitud de prioridad.

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

item Documento Titulo Fecha de
publicacién
“4-0x0-N-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-6-
D1 PUBCHEM ylmethyhspiro[sH-chromene-2,3- | 45 4o 110170 de 2018
pyrrolidine]-1'-carboxamide
No. CAS: 2224106-02-7

D2 STNext Database access;)”n no. 1947149-33- 07 de julio de 2016
D3 STNext Database access;)”n no. 1944825-80- 04 de julio de 2016

El documento D1' divulga el compuesto 4-oxo-N-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-6-
ilmetil)espiro[3H-cromeno-2,3'-pirrolidin]-1'-carboxamida, No. CAS: 2224106-02-7 'y
PubChem CID: 132329558 (resumen).

El documento D22 divulga el compuesto:

@;OQOT“\/QQ

No. CAS: 1947149-33-8 (resumen).

El documento D23 divulga el compuesto:

IPUBCHEM, 20180302 PubChem CID: 132329558, Recuperado de:
https://pubchem.ncbi.nim.nih.gov/compound/132329558
’Registry, 20160707, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, Database accession
no. 1947149-33-8, URL: stn, XP002793753 [X] 1,2 * abstract *
SRegistry, 20160704, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US, Database accession
no. 1944825-80-2, URL: stn, XP002793754 [X] 1,2 * abstract *
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No. CAS: 1944825-80-2 (resumen).

7. Examen de Patentabilidad

GOBIERNO DE COLOMBIA

De acuerdo con lo establecido en el articulo 14 de la Decision 486 de 2000 de la
Comisiébn de la Comunidad Andina, en el cual se establecen los requisitos de
patentabilidad objeto de la solicitud en estudio, esta Oficina presenta a continuacion el
analisis de los requisitos de patentabilidad.

7.1.Novedad

Teniendo en cuenta lo sefialado en el articulo 16 de la Decision 486 de 2000 de la
Comision de la Comunidad Andina, la reivindicacién independiente 1 (NC2021/0009360
del 16 de julio de 2021) se refiere a: “Un compuesto CARACTERIZADO PORQUE es de
formula (I) (...)". A continuacién, se presenta la tabla comparativa entre el objeto
reivindicado y el documento encontrado en el estado de la técnica:

CARACTERISTICAS ESENCIALES

D1

(resumen)

R'yR®sonH

A es heterociclo de 5 miembros

XesN;YyZsonC

2\_/ D ’

R*y R5son H

Wes O

meslynes?2

S

R? es O con linea punteada para enlace doble

Il
o

B es carbocilo de seis miembros

()

CARACTERISTICAS ESENCIALES
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X, YyZsonC

R*‘y R5sonH

Wes O

meslynes?2

RZ es O con linea punteada para enlace doble

B es carbocilo de seis miembros

CARACTERISTICAS ESENCIALES

D3

N N
—\ ‘
f \
N N e
i . S \ﬂ/ o xQ/ :
o i

Y
//\\“\:Q /"o“ |
[T~
1 -
R z ‘“\\;7/ “‘xﬂ,/
(resumen)
R'y R®sonH H
A es heterociclo de 6 miembros L J

X, YyZsonC

R*y R5son H

Wes O

meslynes?2

R? es O con linea punteada para enlace doble

B es carbocilo de seis miembros

De acuerdo con la comparacién realizada anteriormente se concluye que la materia de

la reivindicacion 1 no es nueva.

Los documentos D1 y D2 sefialan un anillo equivalente a al anillo A heterociclo de cinco
miembros y B como un carbociclo o heterociclo de seis miembros.

Por lo tanto, la reivindicacion 2 tampoco cumple con el requisito de novedad.

8. Conclusién

Los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan afectados asi:
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de 2000, 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.

Si como respuesta a este requerimiento, el solicitante modifica el capitulo
reivindicatorio, deberd observar las instrucciones contenidas en el numeral 1.2.2.1.1.,
del Capitulo Primero del Titulo X de la Circular Unica de esta Superintendencia. De
igual forma, debera tener presente que de conformidad con el literal a) del numeral
1.2.2.5.1. de la norma ibidem, sera necesario acreditar el pago de la tasa por concepto
de modificacion a solicitudes en tramites, de conformidad con el valor establecido en la
resolucion de tasas vigentes.

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 actuacién administrativa.
W

Edna Marcela Ramirez Orozco
DIRECTORA DE NUEVAS CREACIONES
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INFORME DE BUSQUEDA
EXAMEN DE PATENTABILIDAD

Solicitud No. Examen de patentabilidad

NC2021/0001216 1° X 2° 3° Revoca

Solicitud Internacional No. Fecha solicitud internacional: (DD/MM/ANO)

PCT/IB2019/055948 12 de julio de 2019

Fecha de determinacion estado de la técnica (DD/MM/ANO) Prioridad Presentacién
13 de julio de 2018 X

Solicitante

RICHTER GEDEON NYRT.

Reivindicaciones que no son objeto de busqueda por:

Art. 14 9 |at1s - Jart20 - |/ 25 (Faltade unidad de -

invencion)

CRITERIOS DE BUSQUEDA

Reivindicaciones objeto de blsqueda la8yl1l0ai5

SPIROCHROMANE DERIVATIVES;

BIOLOGICALLY ACTIVE METABOLITES;

Palabras clave utilizadas MODULATORS OF A7 NICOTINIC ACETYLCHOLINE
RECEPTOR;

ACTIVITY.

cIp: |CO7D 471/04, CO7D 491/107, A61P 25/18, A61K 31/397

Clasificaciones utilizadas para la busqueda cpC:

DOCUMENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
(Documentos patente, Literatura no patente (LNP): Articulos, catélogos, etc.)

Informes de Fecha de
busqueda/ | N° de solicitud de patente / Publicacion Reivindicaciones Citas relevantes del estado de la Categoria del
Bases de N° de patente / /Presentacion /Secuencias técnica documento
datos Autor LNP(%) (DD/MM/AAAA) afectadas citado(?)
consultadas
PUBCHEM PUBCHEM 02/03/2018 ly2 (resumen) X
STNext 04/07/2016 ly2 (resumen) X
STNext
STNext 04/07/2016 1 (resumen) X
EPO/ISA W02009127609 22/10/2009 N/A N/A A
W02014141091 18/09/2014 N/A N/A A
WO02017165256 28/09/2017 N/A N/A A
W02018112204 21/06/2018 N/A N/A A
PATBASE/ W02007031440 22/03/2007 N/A N/A A
ORBIT EP1782811 09/05/2007 N/A N/A A
WO02017165256 28/09/2017 N/A N/A A
W02014141091 18/09/2014 N/A N/A A
WO02012042915 05/04/2012 N/A N/A A
N ) -PUBCHEM, 20180302 PubChem CID: 132329558, Recuperado de:
(%) Cita completa literatura no patente (LNP) | y-//pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/132329558
Apellido, A. A, (Fecha). Titulo del
articulo. Nombre de la revista. Volumen(Numero), |-Registry, 20160707, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
Pp-pp. OHIO, US, Database accession no. 1947149-33-8, URL: stn, XP002793753
o [X] 1,2 * abstract *
Apellido, A. A. (Fecha). Titulo del articulo.|-Registry, 20160704, CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS,
Nombre ~de la revista. Recuperado de|QH|OQ, US, Database accession no. 1944825-80-2, URL: stn, XP002793754
http://XXXXXXXX. [X] 1.2 * abstract
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(%) Categorias de documentos citados

“A” Documento que define el estado general de la técnica no considerado “T" Documento publicado en fecha posterior a la de
como particularmente relevante. presentacion o la de prioridad de la solicitud internacional y no

entra en conflicto con dicha solicitud, pero puede ser (til para la
“E” Solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la fecha de mejor comprensién del principio o teoria en que se basa la
presentacion internacional o en fecha posterior. invencion, o para demostrar que el razonamiento o los hechos

en los que se basa dicha invencién son incorrectos.
“L” Documento citado para llamar la atencion sobre por ejemplo, dudas

acerca de una reivindicacion de prioridad o para determinar la fecha de “X" Documento particularmente relevante; la invencion

publicacion de otra cita, siempre van acompafiados de una explicacion, por reivindicada no puede considerarse nueva o que implique una

la cual se citan. actividad inventiva por referencia al documento aisladamente
considerado.

“O” Documento del tipo actas de conferencia, este tipo de documentos

siempre estard acompafiado por otra letra que indique la pertinencia del “Y” Documento particularmente relevante; la invencién

documento, por ejemplo, O,X, O,Y o bien O,A. reivindicada no puede considerarse que implique una actividad
inventiva cuando el documento se asocia a otro u otros

“P” Documento publicado antes de la fecha de presentacion internacional documentos de la misma naturaleza, cuya combinacion resulta

pero con posterioridad a la fecha de prioridad reivindicada. evidente para un experto en la materia.

Fecha del reporte de busqueda: (07/02/2023)
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