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CARLOS R. OLARTE, mayor dc edad y vecino de Bogotd, identificado tal como aparece al pic
de mi firma, cn mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo
siguiente ante ¢l auto emanado por esc Despacho, dentro del plazo legal de prérroga previsto en

cl articulo 45 de la Decision 486, cn los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el dnimo de brindar mayor claridad a la materia rcivindicada, me

permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al

Capitulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la presente solicitud.

Asi entonces, ¢l Capitulo Reivindicatorio Modificado contienc los siguientes cambios:
- sc climinaron las Reivindicaciones 9a 11y 13;
- en la Reivindicacion 1 se climinaron los términos “solvatos” ¢ “hidratos”, sc limita cl
significado de los radicales R' R R R, R’ Z y X, sc climinan los radicales RO R,
R®, Rg, RO, R RE R" y E, y sc introduce la definicion de las expresiones “grupo
carbociclico” y “grupo heterociclico”, lo cual encuentra soporte en las Péginas 31 y

32 dcl Capitulo Descriptivo;
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- se introduce la nueva Reivindicacién 9, la cual reclama particularmente los
compucstos de los Ejemplos 2, 4, 6, 7, 8, 2.13, 2.19, 2.32, 2.35,2.43,2.57, 260y
2.71, los cuales sc cncucntran dentro del alcance limitado de la nueva Reivindicacion
1

- sc reecnumeran las antiguas Reivindicaciones 12 y 14 como nuevas Reivindicaciones

10y 11.

Valga anotar que las modificacioncs cfectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo estipulado cn el Articulo 34 de la Decision 486, ya que ¢stas de ninguna manera implican
una ampliacion de la proteccién correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud inicial,

por el contrario, éstas corresponden a una franca limitacion de la matcria reivindicada.

2. a- La Examinadora sefiala que el titulo de la solicitud es muy general y no permite

establecer ¢l objcto o alcance de la presente solicitud.

b- Atendiendo la observacion de la Examinadora, el titulo de la solicitud ha sido

modificado como siguc:

“3-(2-HIDROXI-3- SULFONILFENILAMINO)-4-AMINOCICLOBUT-3-EN-1,2-DIONA
ACTIVOS COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR CXCR2™

3. a- [.a Examinadora argumenta que las Reivindicaciones 9 y 10 reclaman materia no
patentable.
b- Considero superada la anterior objecion, en tanto que las Reivindicaciones 9y 10

fueron retiradas del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

4. a- I.a Examinadora argumenta que la Reivindicacion 1 hace referencia a solvatos ¢

hidratos, los cuales no encuentran soporte en ¢l Capitulo Descriptivo.

Adicionalmente, la Examinadora sostiene que las Reivindicaciones 1 y 3 no son concisas porque
las definiciones de R', R, R*, R’ R®, R’, R"? y Z incluyen géneros funcionales como “grupo
carbociclico” sin definir si s¢ reficre a un cicloalcano, cicloalqueno o cicloalquino, y como
“grupo heterociclico” sin definir a cuales heterociclos hace referencia, lo cual da lugar a un

sinnimero de posibilidades que no encuentran soporte en c¢l Capitulo Descriptivo. [la
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Examinadora recomicnda restringir la solicitud a una generalizacién razonable de lo que sc

encuentra debidamente soportado en ¢l Capitulo Descriptivo.

b- Iin primer lugar, llamo respetuosamente la atencion de la Examinadora sobre las

drasticas limitaciones rcalizadas sobre ¢l Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como

sc explican cn ¢l punto 1 del presente memorial.

En particular, orientados por las amables recomendaciones de la kxaminadora, en la

Reivindicacién 1 se eliminaron los radicales R®, R” y R'? y el alcance de los radicales R' R, R,

R", R’ , Xy 7 sc limito drésticamente, como sc muestra a continuacion:

R' antes significaba H, un grupo carbociclico de 3 a 10 miembros
opcionalmente sustituido por uno o mas grupos 7, un grupo heterociclico de 3
a 10 miembros opcionalmente sustituido por uno o mas grupos 7., (alquilo C,.
4)-grupo carbociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido por uno o
mds grupos 7, (alquilo Cj4)-grupo hcterociclico de 3 a 10 miembros
opcionalmente sustituido por uno o mas grupos Z, alquilo C,., opcionalmente
sustituido por uno o mas atomos de halégeno, grupos CN u OH, alcoxilo Cy.6
opcionalmente sustituido por uno o mas atomos de haldégeno o grupos Ol, o
un grupo éter Cop0 y de 1 a 3 atomos de oxigeno, cn donde el grupo éter csta
opcionalmentc  sustituido por uno o mas sustituyentes, cada uno
independientemente  seleccionado a partir de OIH, halégeno, un grupo
carbociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido por uno o mas
grupos Z, y un grupo heterociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente

sustituido por uno o mas grupos Z y ahora R' se limitd a H; un grupo

carbociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido por uno o mas
grupos 7,; un grupo heterociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido
por uno o mas grupos 7; alquilo C;.¢ opcionalmente sustituido por uno o mas
atomos de hal6geno, grupos CN u OH; alcoxilo Cy., opcionalmente sustituido
por uno o mds atomos de haldgeno o grupos O, o un grupo éter Co gy de I a
3 atomos de oxigeno, en donde el grupo éter estd opcionalmente sustituido por
uno o mas sustituycntes, cada uno independientemente scleccionado a partir de
OH y haldgeno;

R* antes representaba un grupo carbociclico de 3 a 10 miembros

opcionalmente sustituido por uno o mas grupos 7, un grupo heterociclico de 3

a 10 miembros opcionalmente sustituido por uno o mas grupos Z, (alquilo C;.
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4)-grupo carbociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido por uno o
més grupos 7, (alquilo Ci4)-grupo heterociclico de 3 a 10 miembros
opcionalmente sustituido por uno o mas grupos Z, alquilo Cy.¢ opcionalmente
sustituido por uno o mas atomos de haldgeno, grupos CN u OH, alcoxilo C;
opcionalmente sustituido por uno o mas atomos de haldégeno o grupos OIl, o
un grupo éter Cp.p y de 1 a 3 atomos de oxigeno, en donde ¢l grupo ¢ter csta
opcionalmente sustituido por uno o mas sustituyentes, cada uno
independientemente  scleccionado a partir de OH, haldgeno, un grupo
carbociclico de 3 a 10 miecmbros opcionalmente sustituido por uno o mas

s}

grupos 7, y un grupo heterociclico de 3 a 10 micmbros opcionalmente

sustituido por uno o mas grupos Z. Ahora R” se limité a un grupo carbociclico
de 3 a 10 micmbros opcionalmente sustituido por uno o mds grupos Z; un
grupo heterociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido por uno o
mas grupos 7; (alquilo C,.4)-grupo carbociclico dc 3 a 10 miembros
opcionalmentc sustituido por uno o mas grupos Z; alquilo C,.¢ opcionalmente
sustituido por uno o més atomos de halégeno, grupos CN u OH; alcoxilo C.6
opcionalmente sustituido por uno o mas atomos de haldégeno o grupos OlH, o
un grupo éter que contiene de 2 a 10 atomos de carbono y de 1 a 3 atomos de
oxigeno, en donde ¢l grupo éter estd opcionalmente sustituido por uno o mas
sustituyentes, cada uno independientemente scleccionado a partir de OH 'y
halégeno;

- Anteriormente, R® era hidrégeno, haldgeno o ciano y ahora R? se limito
exclusivamente a hidrégeno o haldgeno;

- R"anteseraH, alquilo C,.g, cicloalquilo Cs.s, cicloalquenilo de 5 a § dtomos de
carbono o (alquilo C;.4)-R® en donde los grupos alquilo estan cada uno
opcionalmente sustituidos por uno o mas atomos de haldgeno y R’ era alquilo
Ci.g, cicloalquilo Csg, cicloalquenilo Csyg, (alquilo Cy4)-cicloalquilo Cig o
(alquilo Cj.4)-cicloalquenilo Cs.g, en donde los grupos alquilo estan cada uno
opcionalmente sustituidos por uno o mas atomos de halégeno;

- ahora, R* y R’ sc limitaron Gnicamente a alquilo C,.g opcionalmente sustituido
por uno o mas dtomos de halogeno;

- antes, X significaba CR"o N; en donde R"erall o alquilo C);

- ahora X se limito exclusivamente CHo N; y

- antes 7 sec scleccionaba independientemente a partir de OH; un grupo

carbociclico de 3 a 10 miembros; un grupo heterociclico de 3 a 10 micmbros;
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bencilo; alquilo Cjg opcionalmente sustituido por uno o mas atomos dc
halégeno, grupos CN u OH; alcoxilo C;.¢ opcionalmente sustituido por uno o
méas atomos de haldégeno, grupos CN u OII; -Oarilo; -Obencilo;
-O(CIL),C(O)E; NR'SOR'% (SONR'R'; (SO)R'™; NR'C(O)R';
C(ONR'R'% NRMC(O)NR''R'%;, NR'°C(0) OR'; NR'R"; C(O)OR';
OC(O)R'%; OC(O)NR'; C(0)R'%; SR'?; CN; NO,; y halégeno; o en donde hay
dos o mas sustituyentes Z, dos sustituyentes Z junto con los atomos con los
que cstan unidos opcionalmente forman un sustituyente carbociclico de 5 a 7
micmbros o heterociclico de 4 a 7 miembros fusionado con cl sistema de
anillos

- Ahora, Z sc sclecciona independientemente a partir de OH; bencilo; alquilo(C.
¢) opcionalmente sustituido por uno o mas atomos de haloégeno, grupos CN u
OH; alcoxilo Cy¢ opcionalmente sustituido por uno o mas atomos de halogeno,

grupos CN u OH; -Oarilo; -Obencilo; CN; NO;; y halogeno.

Adicionalmente, se¢ introdujo la definicion de las expresiones “grupo carbociclico™ y “grupo
heterociclico”, lo cual encuentra soporte en las Paginas 31 y 32 del Capitulo Descriptivo, en las
cuales sc incluycron los nimeros de atomos de carbono y heteroatomos, respectivamente. De
otra parte, los términos “solvatos” ¢ “hidratos” fueron eliminados completamente del Capitulo

Reivindicatorio Modificado adjunto.

Iin este punto vale la pena resaltar que las anteriores modificaciones corresponden a drésticas
limitaciones del alcance inicialmente pretendido y reclaman una razonable gencralizacion de los
compuestos ilustrados en el Capitulo Descriptivo. Por tal razén llamo la atencidén sobre las
disposiciones del Instructivo para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invenciéon y Modelos
de Utilidad en donde sc establece que “si una reivindicacion tipo Markush comprende un nimero
muy grande de alternativas [...], sc¢ presentard un requerimiento al solicitantc que sugicra
restringir la solicitud a una razonable generalizacion del tipo de compuestos que ha sido

sintctizado o probado, pero no se_trata de requerir para que se¢ restrinja sélo a los

. | .. . . . . . .,
ejemplos”.” Adicionalmente, el instructivo establece que “Para determinar si la generalizacion es

apropiada, ¢l Examinador debe basarse en ¢l estado de la técnica. Cuando la invencion

! Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio. 2012. Seccion 334.1 Pagina 86. (disponible electronicamente cn
http://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad _industrial/Formatos/P102-106.pdf)
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corresponde a un _nucvo campo tecnologico, la generalizacién puede ser mds amplia que

cuando la invencion esté relacionada con un avance en una tecnologia conocida™.

Asi las cosas, en vista que no existe arte previo que divulgue o ensciie los compuestos reclamados
en la presente invencion y ante las drasticas limitaciones introducidas que le permiten a la
persona medianamente versada cn la materia determinar inequivocamente cl alcance de la

materia reclamada, considero superadas las anteriores objeciones

5. Agradezco la opinién favorable de la Examinadora cn cuanto a la ausencia de arte previo

relacionado con cl objeto reclamado cn la presente solicitud.

6. Finalmente, me permito informar que para el concepto inventivo comprendido en la
presente solicitud, ha sido otorgado hasta el momento el privilegio de patente por la Oficina de
Estados Unidos (US7989497 y US83229754) y la Oficina Europea de Patentes ha notificado su

proxima concesion.

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros paises no son vinculantes en
¢l sentido que obliguen a la SIC a tomar una decision en e} mismo sentido, considero que dichas
concesiones sugicren el cumplimicnto de los requisitos de patentabilidad de la materia
reivindicada, ya que los criterios de evaluacién y estudio aplicados para concluir la aceptacion de

dichas patentes resultan equivalentes a los que la SIC debe emplear.

7. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su
primer examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que cl
Despacho tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesion de la

patente.

Atentamente,

T =
CARLOS R. OLARTEL

C.C. No. 79.782.747 dc Bogota
T.P. 74.295

Anexos: Capitulo Reivindicatorio Modificado

* Ibidem. Seccion 2.6.7 Pagina 45

Pagina 6 de 6



Expedicnte No. 11-011.417 !
Primer Examen de Fondo

P2011/000027

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Un compucsto de la Formula I:
R? o) o
0 _ f ()
A\ X
N N
5/O\N/S\\ H N
R |, © OH
R4

o sales farmacéuticamente aceptables del mismo, en donde:

R' ¢s H; un grupo carbociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido por
uno o mas grupos 7; un grupo heterociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido
por uno o mas grupos 7.; alquilo(C.¢) opcionalmente sustituido por uno o mas atomos dc
haldgeno, grupos CN u Ol; alcoxiloC . opcionalmente sustituido por uno o0 mas atomos
de haldgeno o grupos OH, o un grupo éter que contiene de 2 a 10 dtomos de carbono y de 1
a 3 atomos de oxigeno, en donde el grupo éter estd opcionalmente sustituido por uno o mas
sustituyentes, cada uno independicentemente scleccionado a partir de OIH y halégeno;

R% ¢s un grupo carbociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido por uno o
mas grupos Z; un grupo heterociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido por
uno o mas grupos 7; (alquiloC,4)-grupo carbociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente
sustituido por uno o mas grupos Z; alquilo(C;.s) opcionalmente sustituido por uno o mas
atomos de halogeno, grupos CN u OH; alcoxilo(Ci.¢) opcionalmente sustituido por uno o
mas atomos de haldgeno o grupos OH, o un grupo éter que conticne de 2 a 10 atomos de
carbono y de 1 a 3 4tomos de oxigeno, en donde ¢l grupo éter cstd opcionalmente
sustituido por uno o mas sustituyentes, cada uno independientemente scleccionado a partir
de OH y hal6geno; o

R' y R? junto con cl atomo de carbono al que estan unidos, forman un grupo
carbociclico de 3 a 10 miembros opcionalmente sustituido por uno o mas grupos 7. o un
grupo heterociclico de 3 a 10 micmbros opcionalmente sustituido por uno o mas grupos Z;

R? es hidrégeno o halogeno;

R* ¢s alquilo(C)g) opcionalmente sustituido por uno o mas atomos de hal6geno;

R’ ¢s alquilo(C,.g) opcionalmente sustituido por uno o mas atomos de haldgeno; o

R* y R, junto con los atomos de nitrégeno y oxigeno a los que estan unidos,
forman un grupo heterociclico de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituido por uno o mas
grupos 7.;

XesCHoN;
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7. sc sclecciona independientemente a partir de OH; bencilo; alquilo(Ci.)
opcionalmente sustituido por uno o mas atomos de halogeno, grupos CN u Ol
alcoxilo(C|.¢) opcionalmente sustituido por uno o mas atomos de haldgeno, grupos CN u
OH; -Oarilo; -Obencilo; CN; NO,; y halégeno;

“grupo carbociclico” sc refierc a un sistema de un solo anillo, un sistema de anillos
fusionados o un sistema de anillo espirociclico, saturados, parcialmente insaturados o
aromaticos, que consiste de 3,4, 5, 6, 7, 8, 9 0 10 dtomos de carbono;

“grupo heterociclico” se refiere a un sistema de un solo anillo, un sistema de anillos
fusionados o un sistema dc anillo espirociclico, saturados, parcialmente insaturados o
aromaticos, que consiste de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 atomos, incluyendo al menos un

heteroatomo seleccionado a partirde N, O y S.

2. Un compuesto de acucrdo con la Reivindicacion 1, en donde R'es o alquilo(C;.
4).

3. Un compucsto de acuerdo con la Reivindicacion 1 o con la Reivindicacion 2, en
donde:

R'esHo alquilo(C.4);

R? cs alquilo Cy opcionalmente sustituido por uno o mas atomos de halégeno,
grupos CN u OH, un grupo ¢éter que conticne de 2 a 10 adtomos de carbono y de 1 a 3
atomos de oxigeno, un grupo carbociclico de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido por
uno o mas grupos 7, o un grupo heterociclico de 4 a 6 micmbros opcionalmente sustituido
por uno o mas grupos 7.; o

R y R?, junto con cl dtomo de carbono con el que estan unidos, forman un grupo
carbociclico dc 4 a 6 micmbros opcionalmente sustituido por uno o mas grupos Z, o un

grupo heterociclico de 4 a 6 miembros opcionalmente sustituido por uno o mas grupos 7.

4. Un compuesto dc¢ acucrdo con cualquiera de las rcivindicaciones anteriores, en

donde R? ¢s halégeno.

5. Un compuesto de acucrdo con cualquiera de las rcivindicaciones anteriores, cn
donde R* es H, alquilo(Cy.4), cicloalquilo de 3 a 6 atomos de carbono o (alquil C,.3)-

cicloalquilo(Cs.).

6. Un compuesto de acucrdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en

donde R’ cs alquilo(C ).

7. Un compucsto de acucrdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, cn
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