
OLARTERAISBECK 
OLARTE RAISBECK MOURE & CASTRO LTDA. 

Seæores 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

E. S. 

Re: Expediente No. 03-003.336 

SUPERINTEND ENCIA DL INDUSTRIA Y COMERCIO 

IIIIIIIIIIPIIJHIIIIIIUIIIIIIIUI 
No. 03.003336- -00012-0000 

Fecha: 2010-02-03 17:16 10 Dep. 2020 DIR.NUEVASCR 
Ira. ii PATENTEIYII Eve 378 FASENACIONALI 

Act. 412 REPOSPRESRECU Folios: 29 

Solicitud de patente titulada: "ESTERES OXIGENADOS DE ACIDOS 4-

YODOFENILAMINO BENZIIIIDROXAMICOS" 
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RECURSO DE REPOSICION 

CARLO S R.OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal com aparece al pie 

de mi firma, en mi carÆcter de apoderado de la sociedad solicitante, por medio delpresente 

escrito, y dentro del tØrmino legal previsto por el articulo 51 del Codigo Contencioso 

Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICION en contra de la Resolución 

No. 69907, notificada por edicto desfij ado ci 27 de enero de 2010. 

1. ANTECEDENTES 

La solicitud de patente correspondiente a este expediente contiene un capitulo reivindicatorio con 

26 reivindicaciones, que fue radicado el 25 de noviembre de 2008 en respuesta al segundo 

estudio de fondo expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ci 18 de julio 

de 2008. Segin la Resoiución No. 69907, dicho capItulo reivindicatorio no cumpie con el 

requisito de novedad. 

2. OBJETO DEL RECURSO 

Que se revoque la Rcsolución recurrida, y en su iugar se conceda ci privilegio de patente de 

invención para las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud o, en su defecto, para 

aquellas reivindicaciones gue cumplan con los reguisitos de patentabiiidad. 
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3. FUNDAMENTO DEL RECURSO 

Respecto a los argumentos presentados por la SIC para desvirtuar la novedad del invento 

reclamado en la presente solicitud en la Resolución aqul recurrida (y respecto al argumento de 

falta de novedad), respetuosamente difiero del anÆlisis expuesto, y procedo a dar respuesta a cada 

uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones tØcnicas que desvirtiian la posición de 

ese Despacho. 

3.1 a- La SIC argumenta que ci documento WO 00/40237(D1) destruye la 

novedad de la presente invención particulannente cuando en Dl: 

es hidrógeno, halo o nitro; 

R4a es hidrogeno o halo; 

R3a es hidrógeno o halo; 

R es hidrógeno; 

es hidrogeno, halo, hidroxi, alquilo C1..8, alcoxi C14, trifluorometilo o ciano; 

R6a es hidrØgeno y 

es alquilo C14 que puede opcionalmente estar sustituid por halo, hidroxi, alcoxi, 

amino, nitro, fenilo, fenoxi, heteroarilo, o heterociclo, heteroariloxi,( ... ) u opcionalmente 

sustituido por heteroatomos seleccionados de 0, S oNR9a. 

y en la presente invención: 

R’ es hidrógeno, halogeno o nitro; 

R2 es hidrógeno o fltor; 

R3 es hidrogeno o flüor; 

R4 es hidrogeno, yodo, bromo, cloro o flÆor; 

R5 es hidrogeno, halo, hidroxi, alquilo de C14, trifluorometio o ciano; 

es hidrögeno; 

R7, R8, R9 y R10 son hidrógeno, alquilo  C1..8, alcoxi C1..8, hidroxi, perhaloalquilo, C1..3, 

hidroxialquilo C14, alcoxi C1..5, ariloxialquilo, alquilo C1..5 o puede ser unido a un anillo 

ciclico para formar un anillo cIclico de C3..10 que tiene optativamente heteroÆtomos 

seleccionados del grupo 0, 5, NH y N-alquilo; en donde R7 y R8 se seleccionan 

independientemente para n>1; 

n es 1 a 5, 

WesOy 

R" es hidrógeno. 

Adicionalmente la SIC ilustra especificamente los compuestos: 3,4,5-trifluoro-N-(2-

hidroxietoxi)-2-[(4-yodo-2-metilfenil)amino]benzamida y N-(2,3-dihydroxypropoxy)-3,4-
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difluoro-2-[(2-fluoro4-iodofenil)amino]benzamida, como compuestos que se pueden obtener a 

partir de las sustituciones propuestas en Dl. 

II’;) 
b- i) En primer lugar, deseo sefialar que los compuestos ilustrados por la 

SIC como ejemplos ilustrativos de la forma en que los compuestos de Dl anticipan la presente 

invención, no han sido de ninguna manera expresamente revelados en Dl, asi como tampoco la 

forma en que estos pueden ser sintetizados. Es decir, el Despacho se limita a armar sobre el 

papel los siguientes compuestos con los sustituyentes a su conveniencia, pero no cita 

especIficamente dónde en Dl se revelan estos compuestos especificost Mi, parauna persona 

medianamente versada en la materia, a partir de una formula Markush general no puede 

reproducir una molØcula especIfica salvo que exista una revelación especIfica de su ruta de 

sintesis. Este principio bÆsico del requisito de novedad esta expresamente reconocido por ci 

Manual Andino de Patentes y el Tribunal Andino de Justicia.’ 

j) 
Tras una revisiOn exhaustiva de la Ta(bla de Compuestos de Formula II, se encuentra que en 

ninguno de los casos se revelan en Dl compuestos con la siguiente estructura particular: 

NO revelados en Dl. 

o 0: 

� H 

NH 

Estos compuestos fueron citados por la SIC en su resolución de negaciOn (valga anotar que el 

segundo compuesto es el especificamente reciamado en la ReivindicaciOn 25). Especificamente, 

ilamo la atenciOn sobre el hecho que Dl no ilustra expresamente eiemplos t,ara compuestos gue 

comprendan grupos hidroxi-alcoxi (C2) sobre el Ætomo de nitrOgeno de la benzamida, como 

lo hace creer el despacho al presentar los anteriores ejemplos. 

(?3? 
ii) 

I 
Las ensefianzas de Dl conllevarlan necesariamente a la persona 

medianamente versada en la materia a utilizar un grupo alquilo CI-C8, en la posiciOn Ria de Dl, 

donde dicho alquilo puede estar sustituido una ünica vez por ejemplo, con OH. 

Es mÆs, Dl no menciona o siquiera sugiere en quØ posiciOn de la cadena alquilica R7a pueda 

estar localizado el sustituyente OH, ni tampoco que la cadena alquilica pudiese estar sustituida 

por mÆs de un grupo OH. De hecho los ejemplos de Dl que presentan un grupo alcoxi en ci N de 

la benzamida, no presentan sustituciones hidroxi. 

’Dirijo su atención al punto (iv) donde desarrollo este tema. 
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Por el contrario, los compuestos de la presente invención siempre presentan por lo menos un 

MW hidroxilo que necesariamente debe ubicarse en el ültimo de los carbonos del grupo alcoxi 

ubicado en ci Ætomo N de la benzamida (WR", en la formula general)!’ 

ii) ’ Adicina1mente, deseo subrayar que la afirmación que hace la SIC sobre 

que "los compuestos de la solicitud bajo estudio en los cuales R" es hidrogeno son iguales a los 

compuestos de Dl en los cuales R7’ es hidrógeno" (pÆgina 5, punto 4, pÆrrafo 4 de la resólución 

69907) es completamente incorrecta, puesto que: 

1-5 

I /;Ii 
I’ft 

’ 
JjNH 

RT R9 
NHrl) 

no es igual a 
%

(no so muestran los sustituyentes sobre los anillos, se asume que son iguales) 

Tal afirmación de la SIC ignora por completo los Ætomos de carbono que comprenden los 

sustituyentes R7 a R’°, que estÆn necesariamente presentes en los compuestos de la presente 
., mvencion. 

iv) De olra part; respecto a las modalidades especfficas de las 

Reivindicaciones 21 y 25, la cadena aiquulica se encuentra sustituida por un hidroxilo adicional a! 

grupo OH final (W R"). 

P0-325901 

En este punto vale la pena resaltar una objeción de novedàd es vÆlida solamente cuando al 

comparar todos los elementos tØcnicos de la invención con el estado de la tØcnica, se encuentra 

identidad literal entre ambos. Para lograr esto, ci Examinador debe realizar un cotejo con el arte 

previo y demostrar, sin !ugar ambigoedades, que todos y cada uno de los e!ementos rec!amados 

PÆgina4de 12 



OLARTERAISBECK 
OLARTE RAISBECK MOURE & CASTRO LTDA. 

se encuentran expilcitamente revelados en el documento con ci que estÆ realizando la 

comparación. En ci presente caso, Dl no revela compuestos en los aue el aicoxi ubicado en N-

de la benzamida pueda estar estar sustituido por al menos un grupo OH adicional como los 

compuestos reciamados en las Reivindicaciones 21 y 25(1 

%dicionalmente, es importante anotar que el estuclio de solicitudes de patente requiere que la \ 

evaluación de patentabilidad se realice individualmente para cada reivindicación de manera 

separada. Es decir, ci Examinador debe indicar clara e independientemente, para cada caso (cada I 
reivindicación), los defectos y falencias prescntes.2 

Mi las cosas, es completamente improcedente que en una solicitud como la presente, donde 

evidentemente existe materia no anticipada, se profiera una resolución que arbitrariamente niega 

ci privilcgio para todas las reivindicaciones, sin diferenciar ci anÆlisis Rara cada modaiidad 

especffica. 
’ 

Por lo tanto, solicito respetuosamente que la SIC se Dronuncie especificamente respecto de la 

patentabilidad de modalidades de la invención que comprenden grupos hidroxi-alcoxi en la N-dc 

la benzamida (ya que Østos no ban sido anticipados o siquiera sugeridos por Dl). 

I 1 (01? 
v) En cuanto a la patentabilidad de las Reivindicaciones 1 a 20, 23, 24 y 26, 

debo scalar que Østas corresponden claramente a un grupo de compuestos que si bien pueden ser 

considerados cercanos a Dl, no se encuentran exDresamente all eiempiificados y adcms 

presentan ventajas tØcnicas inesperadas. 

En ese sentido, llamo respetuosamente ia atención a los datos de 1050 presentados en Dl, 

particularmente para los compuestos mÆs cercanos a la presente invención de las Tablas 1, 2 y 3. 

Seflalo que todos los compuestos divulgados en las tablas en mención, a diferencia de los 

compuestos reclamados en la presente invención, carecen del puente C2..3-sustituido (R7, R8 , R 

y R’°) entre los Ætomos de oxlgeno (Øter unido a N y OH como sustituycnte WR") del grupo 

benzamida. En la Tabla 1, los valores de 1050 para HCMV y HSV-1 se encuentran en un rango 

de 0.8 a >50jiM. A su vez, las Tablas 2 y3 solo presentan datos BC50 y TC50. 

Ahora bien, los compuestos mÆs cercanos de Dl incluyen los compuestos 177168 y 185848, que 

presentan los dos un valor de 1050 igual a 0.18MM. El Compuesto 177168 presenta un 

sustituyente N-ciclopropil metoxi y ci compuesto 185848 comprenden un sistituycnte N-hidroxi. 

Los compuestos restantes 203311, 184161, 180841,198306, 170611 y 177098 son similares al 

los compuestos 177168 o 185848 con diferencias en las posiciones de los Ætomos de halogeno 

2Manual Andino de Patentes, OMPI, EPO, Secretaria de la Comunidad Andina, 2004. Sección 13.1. 

PÆgina 5 de 12 



OLARTE RAIS BECK 
OLA.RTE RAISBECK MOURE & CASTRO LTDA. 

sobre los anilios de fenilo o benzamida. El Compuesto 178390 presenta un puente sulfuro entre 

los anilios de fenilo. El anillo de ciclopropio de ci compuesto 177168 fue reemplazado por un 

anillo ciclobutano en los compuestos 185625 y 180841. 

Br 

FLO 

F) I 

177168 
IC50 = 0.18tM 

N 0 
CI 

185848 
1050 = 0.18pM 

v 0 
0N 0 10 

N..1 
N 

CI 

 

CI 

Br 
F F 

rLYNL 
Br  F 

F 

203311 184161 

U 

FFI 
F F 

198306 170611 

CI 
Nt?

 

185625 

180841 

177098 

te nuevo, todos estos compuestos carecen del puente C2..3-sustituido R7 , R8 , R9 y R’°) entre los 

Ætomos de oxIgeno. A lo sumo, la persona medianamente versada en la materia siguiendo las 

ensefianzas de Dl emprearla un grupo metileno �CH2- en dicha posición, pero nunca un grupo 

etileno sustuitdo �C(R9, R’°)-c(R7, R8)-. Adicionaimente, los compuestos de la presente 

invención con esta caracteristica esencial no revelada ni sugerida en Dl presentan valores de 1050 

que son entre 10 y 100 veces mÆs potentes que los compuestos mÆs cercanos de Dl. Asi, los 

compuestos reivindicados en la presente invención presentan una actividad inhibitoria superior 

frente a los compuestos del arte previo. 
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\11 (CO) 
iv) En tanto que los compuestos de la presente mvención se encuentran 

ciertamente comprendidos en la amplia definición general de compuestos de Dl, pero sin que alil 

se especifique el conjunto de particular de elementos que juntos constituyen la presente 

invención, se entiende que esta solicitud reclama una invención deseiección. 

Las invenciones de seiección implican por definición la reivindicación de elementos especIficos 

comprendidos en un grupo previo general mÆs extenso que no los describe de manera expresa. 

Para estas mvenciones, el trabajo de quien determina novedad consiste en estabiecer si dichos 

elementos seleccionados y amparados por las reivindicaciones fueron revelados y explicitamente 

descritos por la anterioridad de la que se derivan. No es dado al examinador de novedad tomar el 

elemento seleccionado y simplemente suponer, como si de armar un rompecabezas de tratara, la 

forma como Øste puede ser derivado del grupo general. Dicha determinación aposteriori impide 

que el examinador de novedad se coloque en la posición del inventor al momento de afrontar ci 

probiema tØcnico cuando desarrolló la invención, a la que llegó mediante procesos deductivos de 

de lo general a lo particular, y no al contrario. 

De nuevo, la materia descrita en un documento previo Se entiende como accesible al püblico, y 

por lo tanto comprendida en ci estado de la tØcnica, solo si la informaciOn aill Droporcionada es 

suficiente para habilitar lapractica de la ensefianza tecmca de dicho documento Por ejemplo, 

cuando un compuesto quimico, su nombre o fOrmula se menciona en un documento del arte 

previo, Øste no se considera como conocido a menos que la informaciOn en dicho documento, 

junto con ci conocimiento generalmente disponible, permita su preparaciOn especifica y 

separaci6n.3 Por lo tanto, es inadecuado que un Examinador simplemente elija uno o mÆs 

sustituyentes del arte previo que coincidan con los de los compuestos especificos reivindicados, 

sin tomar en cuenta la real posibilidad de sintetizar tales compuestos cuando ci estado del arte no 

brinda las ensefianzas particulares necesarias para obtenerlos. 

Esto es confirmado por ci Manual Andino de Patentes, que al determinar los criterios de 

interpretación para la novedad en areas especIficas como la qufniica, estabiece ciaramente que 

"Un compuesto quimico se considera conocido si estÆ mencionado en un antecedente y la 

informacion contenida en Øl complementada con el conocimiento general en lafecha del mismo, 

permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo...". Igualmente estabiece de 

manera ciara ci mencionado Manual, que ci compuesto quimico "Debe estar mencionado por su 

nombre, suformula, susparÆmetros o suproceso defabricaci6n."4 

Guidelines for Examination in the EPO. Part C, Chapter lv, 9.4. 
4Manual Andino de Patentes, OMPI, EPO, Secretaria de la Comunidad Andina, 2004. Secciôn 9.4.4.1. 
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Aim mÆs, ci Manual va mÆs allÆ, estableciendo expresamente que "(Mafórmulagenera!Q  

desfruye la novedad de un compuesto 0 Ufl subgrupo de compuestos incluidos en ella." (mi 

subrayado)Aconlrariosensu, estabiece que "Compuestos espec(flcos en un documento 

destruyen la novedad de lafórmula general".5 

Estos criterios generales establecidos por el Manual Andino de Patentes son avalados por ci 

Tribunal de Justicia de la CAN cuando al referirse al requisito de novedad derivada, establece 

que "En efecto, ninRuna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación 

requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, 

los cuales constituirÆn la ’materia prima ’pera desarrollar un nuevo producto o procedimiento".6 

(Negrilla y subrayado fuera del texto). 

En concordancia con 10 anterior, ha dicho ci Tribunal de Justicia de la CAN que para establecer 

una objeción de novedad valida, la divulgación del arte previo debe ser lo suficientemente 

detallada yarn gue una persona versada en la materia pueda usar dicha información para 

reyroducir y exylotar la invenci6n.7 

Finalmente, ha dicho ci mencionado Tribunal que "Un antecedente del estado de la tØcnica no 

puede ser interpretado. Solamente lo que eslÆ descrito claramente o lo que es directcunente 

derivable de la divulRación de dicho antecedente yuede ser usado en contra de la novedad de 

un obleto reivindicado.8 (Negrilla y cursiva fuera de texto). 

Adicionalmente, tomando en cuenta ci apoyo reiterado del Tribunal Andino de Justicia sobre la 

jurisprudencia y prÆctica de la EPO, considero relevante que ci Despacho considere que la EPO, 

para determinar la novedad de una selección, considera igualmentc que debe evaluarse silos 

elementos seleccionados son revelados individual v concretainentc en ci arte previo, lo que no 

sucede en este caso.9 

Liamo respetuosamente la atcnción de ese despacho al hecho que la anterior aproximación no es 

exciusiva dc oficinas de jurisdiccioncs forÆneas como la EPO. La Oficina dc Invcnciones y 

Nuevas Tccnologias del Pei (i -1NDECOPI (Oficina Peruana dc patcntes), que valga subrayar, se 

rige por ci mismo marco normativo que la SIC (Decision 486), adopta ci concepto de invención 

Ob. Cit. Paginas 70  71. 
6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 21-IP-2000, Interpretaciôn Prejudicial de 21 de octubre de 
2000. 
’ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 06-IP-89. 
(http:/Iintranet.comunidadandina.org(DocumentoslProcesos/209-IP-2005.doc); 

Proceso 36-IP-2004 (http:I/www.notinet.com.co/serverfiles/servicioslarchivos/30ju104/ca36-04.htm) 
Idem Pg. 66. 

9Guidelines for Examination in EPO. Parte C, Capitulo IV, 9.8. 
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de selección en cuanto a invenciones farmacØuticas, de manera que una solicitud inicial que 

divulga una formula qulmica general, no puede ser considerado como arte vrevio gue afecta la 

novedad de una solicitud Dosterior pue se dirige a un sub ruvo especifico de compuestos no 

divulgados expresamente en la solicitud previa (es decir, no existe una divulgacion precisando 

cómo se sintetizan tales compuestos, no simplemente que aparezcan incluidos como parte de una 

reivindicación). ContinUa la Oficina Peruana de Patentes explicando que, para determiriar si el 

subgrupo de compuestos reivinclicados es nuevo, se debe evaluar cuidadosamente si en los 

eiemplos de la solicitud anterior se ilustran compuestos uue presentan las mismas caracteristicas 

estructurales de los compuestos del subgrupo reivindicado en la solicitud posterior. Si no existe 

tal divulgacion concreta, entonces estos son considerados como una selección nueva. La 

evaluación posterior de silos compuestos de la nueva selección presentan una actividad o un 

efecto tØcnico inesperado en comparación con la divulgación efectuada en la solicitud inicial, 

brinda la base para el reconocimiento de la altura inventiva de la invención reivindicada y su 

patentabilidad.’°  

SegUn todo lo anterior, solicito respetuosamente a la SIC explicar, tanto tØcnica como 

juridicamente por quØ desatiende las directrices establecidas por el Manual Andino de Patentes, 

asf como los pronunciamientos del Tribunal Andino deJusticia, respecto de los principios para 

determniar la novedad en solicitudes de patente de mvención y en particular en lo referente a las 

invenciones de selección. Adicionalmente, solicito respetuosamente tambiØn explicar por quØ, 

silos principiosgenerales en materia de patentes son equivalentes internacionalmente y aunque 

el INDECOPI se rija por la misma normatividad, la aproximación para la evaluación de las 

invenciones de selección en la SIC es completamente opuesta. Para estos propósitos no es 

suficiente alegar arbitrariamente que asi se hace en Colombia. 

3.4. a- La SIC seMla que en respuesta al segundo examen de fondo, a pesar de indicar 

que se efectuaron cambios en el pliego reivindicatorio, la Reivindicación 1 del Capitulo 

Reivindicatorio Modificado permanece sin modificar. 

b- Por un error involuntario, en respuesta al segundo examen de fondo, se adjuntó la 

misma Reivindicación 1 presentada en respuesta al primer examen de fondo. Ahora bien, aUn 

cuando, los cambios sefialados en ci memorial para la Reivindicación 1 no fueron presentados, i 

indicación de los mismos en el memorial (ciue son entendibles por cualguier persona 

medianamente versada en la materia, asl como el recibo de pago adiuntado correspondiente a la 

10 www.bvindecopi.gob.pe/ponenc/2007/200708miso1.ppt. Analisis de los Requisitos de Patentabilidad Maria del 
Carmen Misol Oficma de Invenciones y Nuevas Tecnologfas Agosto 2007, Diapositivas 68-70 (Copia anexa). 
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tasa de modificaciones, constituyen evidencia suficiente de la intención del Solicitante a 

modificar las reivindicaciones y limitar la materia reclamada. 

La SIC, a pesar de baberse percatado del error de buena fe, prefirió proferir una resoiución 

denegatoria en lugar de brindar la oportunidad al solicitante de corregir este error menor en 

el Capitulo Reivindicatorio, contrario a la prÆctica usual v reciente de ese Despacho." 

En cuaiquier caso, junto con el presente memorial de Recurso de Reposición, adjunto un Capitulo 

Reivindicatorio gue corresponde a aauel presentado en resDuesta al segundo examen de fondo, en 

el que se han corregido los errores involuntarios mencionados previamente. Vaiga anotar que los 

cambios en estas reivindicaciones no constituyen modificaciones realizadas con posterioridad a la 

resolución denegatoria, pues Østos fueron completamente explicados en mi respuesta al segundo 

examen de fondo y la tasa de modificaciones the igualmente pagada oportunamente. Por lo tanto 

ruego se tenga en cuenta el Capitulo Reivindicatorio adiunto. 

3.5 a- La SIC argumenta que ci Manual Andino de Patentes no constituye una base legal 

que deba ser tenida en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad, como quiera que se trata 

solo de una Gula practica para. la realización del examen de las solicitudes de patentes, dirigida a 

los examinadores de las Oficinas nacionales de los paises miembros de la Comunidad Andina. No 

se trata de un convenio de carÆcter internacional suscrito por Colombia, tampoco hace parte de la 

legislacion nacional, por ende no obliga a esa Superintendencia. 

b- Llamo respetuosamente la atenciOn de la SIC al hecho que EL MANUAL PARA 

EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LA OFIC1NAS DE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD AND1NA, es un 

documento, que desde su primera pÆgina y su prólogo indica que the preparado por la Oficina 

Internacional de la OMPI, en conjunto con las Oficinas Andinas de Propiedad Industrial con el 

apoyo de la Secretarla de la Comunidad Andina y la Oficina Europea de Patentes. El prólogo del 

Manual Andino, escrito por el Director General de la OMPI relata que dicho documento the 

"elaborado tomando como base la normativa andlina vigente, la jurisprudencia del Tribunal 

Andino de Justicia, y la DrÆctica de las distintas Oficinas de los paises involucrados" (mi 

subrayado). AsI las cosas, no se entiende cómo, estando involucradas instituciones de reconocido 

nivel en el Æmbito de patentes a nivel mundial, y siendo que la SIC participó directa y 

activamente en la redacciôn de este manual, ahora los lineamientos all planteados resultan 

tØcnicamente equivocados y no aplicables por la SIC en sus anÆlisis de patentabilidad. Solicito 

"Circular Umca de la Superintendencia de Industria y Comercio. Tftuio X, 1.2.2.3 "En caso de que el solicitante en 
su respuesta al requerimiento, modifique ci capitulo reivindicatorio o la descripciôn de la mvenciôn que pretende 
proteger, la Superintendencia podia notificarlo nuevamente y por una vez". 
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respetuosamente a la SIC exnlicar nor quØ, en tanto Colombia hace parte de la Comunidad 

Andina de Naciones, y ci Manual Andino de Patentes recoge los conceptos de las Oficinas 

Andinas de Propiedad Industrial, y toma como base la normativa andina vigente y la 

jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, los principios alil consignados no son tenidos en 

cuanta al momento del estudio sustantivo de las solicitudes colombianas de patentes. Es mÆs, el 

propio Superintendente de Industria v Comercio reconoce gue el Manual Andino de patentes 

constituye un elemento gue facilitaria la imDiementación de una patente andina.’2 

De otra parte, cómo lo dice el mismo prologo, "este manual se considera un fuente iltil de 

informaciôn y gula para los usuarios del sistema de patentes en la region andina" (mi subrayado), 

y no c ,ondeiun documento dirigido exclusivamente a los examinadores de patentes, como 

lo sugiere la SIC en la resoluciOn impugnada. Por lo tanto, al desconocer la SIC las directrices 

establecidas por el manual, que se basa estrictamente en la interpretaciOn de la norma vigente 

(Decision 486), crea un clima de inseguridad juridica total, puesto que los usuarios del sistema de 

patentes no tendrÆn gula alguna que indique la manera y procedimientos aplicables en cuanto al 

trÆmite de solicitudes se refiere, y las decisiones corresponderÆn (como viene ocurriendo) a la 

interpretaciOn subjetiva y accidental de la norma que la Superintendencia o cada Examinador 

quiera dar en cada caso. La utiiizaciOn de Øste Manual como fundamento para las respuestas a 

los exÆmenes de patentabilidad presentadas ante ci Despacho, no constituye un pretexto para 

evadir los requisitos impuestos por ci Examinador, sino por el contrario, una fuente autorizada 

gue se basa en la legisiaciOn, gue reafirma la contradicciOn en las interpretaciones en gue se 

fundamentan las recurrentes obieciones presentadas por la Superintendencia. 

3.5. Finalmente, deseo poner bajo su conocimiento ci hecho que en relaciOn con la invenciOn 

de la presente solicitud, ban sido otorgados diversos privilegios de patente a travØs del mundo 

entero: Estados Unidos (74110001. 6960614). Canada (2416685). JaDOn (3811775). Chile 

(43169). Euroasia (005818). Australia (2001273498), China (01814059.9) v Nueva Zelanda 

(524120). 

Llamo respetuosamente la atenciOn de ese Despacho a que la dcfiniciOn de requisito de novedad 

para las anteriores oficinas extranj eras, es equivalente al que debe aplicar la SIC en ci estudio de 

solicitudes de patente colombianas, por lo que resulta a todas luces inconsecuente e incohercnte 

que en dichas jurisdicciones se acepte ci carÆcter novedoso de la invención de selecciOn 

12 Conferencia del Dr. Jairo Rubio Escobar, Superintendente de Industria y Comercio titulada: "Sistema andino de 
patentes y ci TLC - dos herramientas para ci desarroilo econômico" Bogota, febrero 16 de 2006. Ver diapositiva No. 
10. http://www.sic.gov.co/Articuios Paging Princinal/Conferencias/2006/Sistema_Andino.pdf 

PÆgina 11 de 12 



OLARTERAISBECK 
OLARTE RAISBECK MOURE & CASTRO LTDA. 

reivindicada, pero en la colombiana, aunque conceptualmente ci significado sea ci mismo, se 

ilegue a una conclusion contraria. 

4. Para terminar, de conformidad con lo estabiecido en ci artIculo 59 del COdigo 

Contencioso Administrativo, soicito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos 

planteados en ci presente recurso (en particular, los puntos 3.1 a 3.5) sean resueltos de manera 

individual, completa y motivada, respecto de las razones de hecho, derecho y/o conveniencia que 
ileven a esa Superintendencia a adoptar la decisiOn que estime frente a la solicitud aqul 
formulada. 

5. NOTIFICACION 

RecibirØ notificaciones en mis oficinas ubicadas en la Diagonal 34 No 5-28 

Atentamente, 

C.C. No. 79.782.747 de Bogota 
T.P. 74.295 del C.S.J 

Anexos: Capitulo Reivindicatorio gue corresponde al modificado en respuesta al segundo 
examen de fondo. 

4 
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Circulo de Bogota et ant.rIoi 
escrito dirigtdo a:  

cluIel exhibió la C.C.  

de T.P.yNo...  

y manifesto que (a firma y (a huelfa que aparecen 

en el presente documento son suyas, y que acepta 

el contenido del mism.a I 1 
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F.- 

seleccionados del grupo forivack pot 0, S, NH, y 

donde R7 y RB Se seleccionan indepenth.entemente para 

Rll es hicitógeno, 

12 El c.oputo de la riindicación 11, cr�rizado  

porque Ri es hidrØgeno 

13 El compuesto de la retvindicación 11, daratertado 

� orque :R3 ehidrógeno. � 

14.;� El coinpuestode la reivindicaciØn 11caractrizad 

porque R3 es flüor. 

15. El compuesto de la reivi.ndicaciôn ii, cracterizado 

porque R4 es yodo. - 

16 El compuesto de la reivinthcación  11, caracterizado 

porque R5 es flüor, cloro o metilo. 

17. El cmpue5to de la reivindicación 11, dracterizado 

� 

.porque n es 1 0 2. - 

18. . El copuesto de la reivindicac1n 11, -ict6rizadcr 

porque R6, R7, RB, 99, RiO y Rll sort hidrógeno 

19 El compuesto de la reivindicaciOn ii, caractrizado 

porque 96, R7, RB, R9 y RiO son hidrógeno. 

20 El compuesto de la reivindicacaón 1, caracterizado 

pque el compuesto tiene la formula II 

RI

 

� 

..

 

eti donde  

RI es hidrógerio o halógen; 

� - � � - 

R3 es hidrOgeno o flüor � 

R5 es flüor, 
cloro o metilo; y - - 

nesIo2. -- �. 
4. 
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21 Un compuesto de la Relvindlcacl3n 1, caraCtizad 

� � porgue el coinpuesto tiene la Formula III 

Ott 

en donde 

Ries hidrogeno o halOgeno; 

R5es flüor, cloro o metilo; y - 

� 22. Una composición farmacØuticä, caracterizath porque 

� coniprende un compuesto de la reivindicaciófl I y un vehiculo 

farntacØuticamente aceptable. � � 

23. Un copuesto caracterizao porque seseleccio del grupo 

iorniado por: 

1ir(--,pux-3,4-difIUdro-be1iZa1flida -

2-hidruxi-

� - eLoxi) -benzEiullda; 

feullanilno) -benzatiifda; 

yodu-feidlarnjijo) -benzanijclª; 1 

S-Cloro-N-((R-2,3-di11idroxip1-opc,xj),4_djfIjQjo_2.2 

f1uuro-4-yo.10-fØniItnijjo) -beiizau’ida; I - 
3-DIllidroxi-propuxi) -3, 4-Llifluoru-2- (-f1uoro-4-yodo-

Lenilatujito) -betizamida; 

feiiiiawiijo) -benzainjda; 

- 3-C1uio-2- (2-e1oro-4-yodo-fejjjiatflj)) -El- ((8) -2 3-ditthtrox1-

propuxl) -3, 4-dlfiuoro-benzantjda; 

� FÆgina’tdeI7 

c Z 

- - 



336 

5-Cloro-2- (2-c1oro-4-yodo-feui1uiinc) -Li- ( (R) -,p-dilifdiu;d= 1 

prcpoxi)-3,4-t11f1uoro-beLizaui1da; 

£1uoto-4-yodo-Eeni1ainiiio) -bØtiznida; 

3, 4-DiE1uoj,u2-- (2-f-lUoio-4-yodu-Eeuiiamino) -II- (2-liidroxi-i== 

ii1dioxiiiieCi1-etoxj)_jjezatnida; y 

5-Cioio-3,4-Uif1uoro-2-(2-e1uoru-4-yco-feui1auI[1o)-14-(2- = 

24. Un cornpusto caracterizado porque se selecciona del grupo 

forrnadô pot: 

13:oito-2- (-c1oro-4-odO7fefli1aItIiIiO) -3, 4-d1iUorOL4- ( 

= £ejiiiatn1fto-etoxi)-beflZaflhida 

2 _met I land lit),- propoxi) - benzaftlida 

= 3, 4-DUiuoro-2- (2-fluoro-4-yodo-fe[ii1.aLftI1t0) -44- ((R) -3 -1ifiLoi 

2 -niet I lamino - propoxl) -beiiam Ida; - 

ineti 1atttiiu-prOpOXi) -Jiejizainida. 

4b 
nietil -etOxj) -beuzatnida; 

2-(2-C!oro4yudo_feuh1at1li11o)_3,4,5_Lrjf1uQro1(_!ljdL.jt 

inetil - etoitj) -benzautjda; 

34,5-Trif1uoro-u- (2-hIc11oxj-i-ittiji-eLot) _2_(4yodo2:t ii 

£eiillainiiio) -benza,nlda; 

&-Hrtto--(2-c1oro-4--yodo-fe11i1aILLjIicj)_3,4_diJ1uor_41_(2 

:.hidroxi-1-wetjl-etoxj) -beuzainida; 

5-Brotno-3,4-dit1üoro-U-(2-1IidL-oxi-1-tIIeLi1toxi1-2-(4-y.Jj.  

wei 11- tenil atnlnc) .-beiizainida; 

2-(4--C1oro-2-Jiuoro-feI[j1antfIjo)-3,4-djf1joro_14_(2_hjdjc)il.= 

metil-etoxi) -beiizainida; 

� P4ginaSdel7 
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.... .- -. - 

3 4 -t1iiL1ioiu-I4- (2-hidioti-eiu 1)- ’- (4-yodo--iiteLi1 

feijilamino) -benzatnida; 

3,4-iif1uo-1--2-1I1rox1-etoxi)-2-(4.-yodo-2-Ifte-ii-fe11t1aR’iflO)-. 

benzatuida; . . . 

2-(2--Cioro-4-yodo-fenilaiuiiio)-3,4-diE160ro-1I-(4-lddrod.-

etxi)-benzarn1cla; 

.� 

J’eflzaiuia; . -. 

4-Fiuoro-N-(2-hidroxi-eo)[i)-2-(4-yodo-2-tueLi1 fenliatuino) --

-I 

2.(2-C1oro_4-yodo--fetii1amino)-3,4,5-trif]UOrO--1I-(2-l1itOXL" 

eL.u’1) -benantida, 

5-C1oro-3,4 -di f1u-ro-U-(2-1LidrQxi-eLqxi)-2-(4-y1odo.- .. 

feiii1aiitiiio) -beiizatida; . 

betizaitilda; I .. 

3,4_pifiuo3o-2-(2-fiuoro-4-yodo-feuhiamino)--W-(-1xi(1x’łxi--

eLc’xi) -.benzamida; : 

.. . . . 

i1idL-oxi-e1oxi) -benzamida; . . 

5_J3róm0_3,4_dif-iuoro-2-(2-fiUoro-4-yOdO-fellilal.113  no) W- (2- 

I ... 4’ 
ijiciroxi-eLoxi) -benzauiida; 

4 

feiiiiauiuo) -b.enzatitida;  

. . 

fenilaiiiiiio) -beiizaiiida; 

liidroxi-eioxi) -beiizain-ida; I 
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- 

feui1injUo) -b*itzarn1da; . . . . . 

yudu- [ei i. 1atuitio)-beiiainida, 

5-Ciór.o-N-(2,-cUh1dEoxi-p]k,poxL)-3,4f1uo2-2-fiuQro-4.  

.YQ1C’ feuIaiiiitio) -beIIzaLtdda;\. . ;. . 

t(2,3-DitUthtixi-piopox1)-4-t1uviu--(2-fluoio- -odo-

eiiiàuthiô)  enziuid; .. . . . . . � � 

L1(2,3-DiIiid1uxI-pIopoxi)-3,4,5-trioiO-4-yOI.rJ 

- . £eiti1amin) -benzamicI-i; � � � : � � . 

(I if luoro-belizeuttida;’ 

2-(4-CIoo-2.-I1uoro-feni.1 amino) -1-J-2,3-dU III droXi-piCpoid)-3&.- 

ditTiuoto-beuzautiJa, 

4droxj-1-1tidroxiWeL.i1-eLoAi)-beflZa1I(id; 

� I � 
Leui laminu) -benzaiuida, I 

propc 

tettilaininu) -benzantiUa, 

b-Cloto-2- 2-c1 cot O-4-yudo-!euh1aUL111O) -N- ( (R) -43 
pu!pox1) -3, 4-dIf1uoio-beI1ern1da, 

� . 5-Cioio2- (2-1oro-4-yodO-feUi.aIIIiiIO -W- 
( 

(S) -2 3diithti-- � - � . � � � � � � . 

1 . . . 
pt d) -3, 4-diE1uotO-beuza1ItJLa, 

_CluLo_l4_((R)_213_thllldLo  XI_PtuPu.1!3,4d1f1J0b0_2*( 

fIuto_4_yodo_fe11Uaflh1I1O)-beJ1ZaHt1da, 

_C1uw_14_((S)-,3th111dt0X1PLUP0 -3 (S)  



5-Cluru-3 4-djfluojo-1I-(2-ljjdj c!-eto’zi) -2-- (4-odo-2-u 

feiui1arnjic’) -benzaiuida; 

IJrufllo-4--fJuoLu-H-(2-ltldLoxI_eLuxiT2_(4 -yo Uo 2-ttteLd-

… 

feiijiantlu)- ben zajttjda; 

(2-Cioro-4-yodo-fe11i1auIt1Io)-4,5-djf1uoJo-1(2-1tidrxj_ 

eLu1) -benzaiitida; I 
4,5-Uif1ucro-2-(2-fiuoro-4--yodu-f ell datu1uo)-[4-(’2--hidi:oxi--

eLuxi)-L,enzarnjda; 

etwci) -benatitida; 

Cloro-2-(2-cloro-4-yodo-feiiiiamiiio4-3,4-dif1uor6-tI- (2-

� !tjdrox1-etoxi) -benzawi&t; 

.3,4,5-TrLf1uoro-2-(2-f1uor-4-yodc-feiij1im[uo)-t.-(2--1iidi:ox1-

etoxi)-beiizÆwlda;. 

etoxi) -beiiamida; 

etoxi)-bØuzrnida; 

__ 
� 

Øtoxi)-beiizanüda; 

3 n 

1ieiizmida; - - - 

� etoxi) -betiain1da; : I 
4-t-lif  

beu-zaiu Ida; 

n -be-zamlda; 

C1ULO_(2,3d11d10x1PL0P°x1)3.44d1f1t02(’  

iiie.i:L-feuiIaiiiiflo) -beuzauiida; 

iMgtflciUde!7 



5-C1oro-3,4-dif1uoro-2-..(2-f1uoo-4-yodo:i1awiito) 

liidtôxi  -  fenoxi -propoxi) -benzamida; 
’I 

1 -

.ii.. .. . .- . . .-.. --�1 
feuoxi-propoxi) beiizawida; . . 

5-C1oro-2-(2,4-dif1uoro-eLIiia,iiito)-3,4-dif1uoru-I’I-(2-1IidLDxi 

3-f eiioxi -propoxi) -beiizatuicla; . 

2-(2,4-Dif1uoro-feiiiiamino)-3,4-d1f1uoo-1-4(-i1idrOi-3- 

fetioxi-propoxi) -beiu&attiida; . 

fØnoAi -propoxi) -benzaLuicia; . .... . . 

.. 

irif.luoro-2-hidroxi-propoxi) -beiizawida; . 

5-CiUro-2-(2,4dif1uoro-feni1aiiijiio)-3,4-djfiui-o-U-i(3,3,3- . .. - 

erifluoro-2-liidroxi-propoxi) -benzinida; 

liidroxi-propoxi)-beiizawida; . . 

2 -(4 - Clara -2-f1uoro-feL1fiatttjjic)-34-djfiuorcjfl(3,33- .- . 

Lrifiuoro-2-hic1roxi -pro poxi)-ieiizaiitida; . . . 

2_(2,4_U![iuoLu_fe11i1ami11o)-3I4diiUUiUU(21h1d11 d-3 

metoxi-propoxi)-beiizaiuida;It

 

. . . . . . . .: 

in 3eLoi-pLOpVXi) -benaiuida, 

_4_Brollo_2_flu010_fehuu1a11ulb)_3t4_thtIL b0b01(2jth0 ... . .. 

u%eLoxi_prOpOxi)be111 . . . . . - 

_(4_Cloio_2_f1uolo_fe1hh1thhb0)_3,4_d1n1u0t021d1 - 

meLo.L-ptCpOXi) -beiizaatida . . 
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(2-1tt1LuJ 

i-tnetil-et.x,xi)-beiizatnida; 

et.oxi) -benzaituida; . . 

S - BI: umo-2-(2-cluro-4-yodo-fetiilauuiio)-3,4-dlflttoio-14-(2ft-

hidrôxi-3-inorfoliii-4-ii-propoxi) -beitzaudda; 

2-(2-C1oro--4-yodo-Eenh1antino)_3,4,5-LriJ1uoro-1I--(2-1ticliix1-3-

� �worfOiiu-4-ii-propoxi) -betizamida; � 

3.,4,5-Trif1toro-N-(2-hidroxi-3-morfo1iii-4-i1-propoxi)-Z-(d-

)(odo-2-tnetii-feuilamitio) -benain1da; � 1 � 

5-Broiio-3,4-dIfiuoro-tI-(2-1iidroxi-3-norfQ1iii-4-i1- pro p.cX1) -2- � � 

� � � (4-yodu- 2-inetil- feuilawiiio) -betizamida 

� 34-bif1uoro_14_(2_1iidioxi-3--worfo1iii_4-i1-PrQPoxi)-2-(4--YCnJQ--

2-metil-fenilamino) -benzainida; ��� 

�5-c1oio-2-(2c1oL-o-4-yodo-fenhiatuino)-3,4-difiuOro-N-(-

hldroxl-3-6ior[olin-4-i1-propoxi) -benzauiida;. . . . .. 

5-C1oro-3,4-dif1uOro-1%1-(2-11idroxi-3-tvorfoii1i-4-i1-prOpXi).-2- 

(4-yodo-2-tneLil-fenhiamiiio)-benzatnida; . . . . . 

3,4-E1J1tioro-2-(2--f1uoro-4-y6d6-feuh1amiiio)-U-(2-hidro::i-3-

� . niorfoii.n-4-i1-propoxi) -benzamlda; . . 

5-litouto-3, 4-dif1uct072-- (2-fluoro-4-yod6-teuIlai’diiO) _I1_i(2_ 

iiidroxi-3-tüorfo1in.-4-ii-piopoX1) -betizamida; . 

4,5.-j)jfluoro-2-(2-filJoto-4-y6d9-eetIilaWiiIO)714-(2-liidr0C1’-3- . . .. . 

a ii torfoii-4--i1-propoxi)-berizamida; . .. .� 

�5-CioTo-2(214-dif1uoro-fe1iiiawiuo)-3,4-dif1uoro-N-(2-tidruXi- . 

3-utofoiin-4.-i1-propoid) -betitawida: . . 



-r - - 

p 

5-Cloi 0-2- (2, 4-Uif1uoio-[thij1altiiioi 

2-ineLil-ptopoxi) -beiizaiuida, 

i.opoxi)-ben7ami3a, 

2- (4-1 iou-2-f1uojo-eiji1arnjtjo) -3,4--dif1uco--’4-(2-hh1 uxi-2-

met il-propox:i) -benzaniida-; 

� 2--C1oi-o4-yodo-feniiauhiuo):-3,4-dif1uorb-t42h1dEO4%- - - 

iropoxi) -beiizamiclaj � 

2-(2-C1oro-4-yodo--feniiainirio)-3,4,5jit1ubro-14-(2-h1!ri--3-

Leiioxi-.propoxi) -betianiida; � 

� tneti1-IeiiIiamino)--benzatitida; � 

�. 1-

-13-routo- 2.- (2---Claro-4 -yodo-f enilamht-.7? - 3, 4, 5- tr if IU0411- A 

1iidroxI-3-fenti-propoxi)-beiizamii - � �.: 

�5-J3rcnu6-2- (2.-Cloro-4-yodci-fenilamiiio)-3,4, trItiuorc-14- (4-

-1iIdroxi-3-fenox1-propoxi)-buamic 

5-BoHiu-3,4-d1f1uoio-1’I-(2-1diui-3-fe1ioxi-ptoxi)-(4idv 

2 -rnetii-lenilainiuo) -benzamida-

3,4- Di e1uoL-t(2-11IdLQxI-r en ux1-pLupo)Li)-(4-Qd -2-met.iJ 

� -Y:, � eeui1awiiu) -bivaiiiida1 �--

5-Cluto--2- (2-c1ro-4-y o-feii1am1iu) -3,4dtluotu--IJ (2- 

1d rvx i-3-Jeiioxi-propoxi) -betizamid;. �. 
-. 

2-weLil-teflulallUno) -JjenhaillWa, 

� � 

PLgiIfahI deli 
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ExpedMnte No 03-ti 03.336 A4 
Sevndoexameflef0?K1 

(4-Clorc)-2--fluoro-fq?llilal,lilia) -3, 

� � � propoxi) -Jieiizainida; � 

� 
� 4,5-DifIUorQ-2-(2-1uoro-4-yodo_rejlj1aLL(j1jo).(2jdij.. 

� 

� prcipoxi) -beuzatnida; 
� � 

2-(2-Cioro-4-yodo-feuiiaInu1Io)-3,4,5-.Lrjf1L14(.2_11jdroxj. 

LIletiI-propoxi)-benzatuida; � � 

� � 

� � � metil - fenilarnjrio) -benzainida; � 

� � � ��

 

53-I3ronto-3,4-difiuoro-N-(2-11fd1-oxi-2-.t,tetji_propoxj)_2-.(4-yItjL)_ 

2 -met ii - feiiilamjno) -benzawida; � 

liith-oxi -2 -met ii -propoxi) -beuzatuida; 

34-DifiUoro-L’J-(2-1Iidroxi-2-metii-propoxi) -2-(4-yodo-2-mueti:t-

� 
� £eitilamtho) -benzamicla; 

5-Cloro--2-(2--cloi.-o-4-yodo-feujia,I,jno)-3,4-djfiitoro-19-..(2- ��  

hldroxi-2-weLil-propoxi) -beiizatnida; 

� 5-CiorcI-3,4-dif1ttoro-tI-(2-1iidroxi-2-nmØLii7ptopoxj)-2-(4-yodo- � 

2-mmtŒLi1-fAijiaumjiio) -beiizamida; � 

� - 

� 3,4-Difiuoro-2-(2-f1uoro-4-yoc10-fe11i.1 and no) .I-(2-hjdrcxj-.2. 

tuetil-propoxi)-beiizawida; � 

5-ilromno--3,4-dif1uorc7-2-(2- Mitt � oL-o_4-yodo-1e11jiat,mj1lo)_(2 

� I 
liidro’d-2-met il-pi upoxi) benTtm1da 

5-Ciuio-3,4-dl[iuuiu-2-(2-tiuoLo-4-)odo-feIlllaJmmIrIo)-LJ-(4 
� 

�hi3ruAi-2 met ii-propox:L) -benzuimia; � � � � � �� 
: 

-3,4-,d if I uoro - N.-(2- 

� hiroxi-1, 1-dimmietil-etoxi) -beuzatnida; 
� :’ 

� 3,4_Diiuoro_H-(2-11idrOXi-1,1di1I(eLi1etOXi)21(4Y0d2 

� mitetil - £eiii1ammiiiô) -betizamida ��� � 
� 

� . 2_(2_CiorO_4_yOd0_teI1iiamfli10)3,41if1u0r0I4( -hidroxi-2- . 

- muetil-propoxi) -bejizamida; ¶ 
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ptu1) -heiiaiuIdi, 

1eiii1atn1no) -beiizauiida; 

� 
� (2-

� 1iLthoxj - piopoxl) -betizamida; 

feiiilanlnu) -1ieiizatiida; 

2-(2-Cio10-4-vodo-reui1ainiiio)-3,4,5-uieiuoro-i-(2-1iidrti 

poji1 -beuiatnida; 

5-C1oro--(2--c1oi-4-yodofejiawIno)-3,4-diJ1uoro-t4-(2-

� hiduoxi-piopoxi) -betizaudda; 

34-L)if1uorb-1-1-(2-liidioxipropoxi)-2- (4-yodo-.2-iti1-� 

Eeiiilaiiiitjo) -beiizatnida; 

5-C1oro-3,4-dif1uQro-N-(2-hid1oxi-prcpoxi)-2-(4--yodo2-I tie 1.iI-

[eiiiiaiulrio) -benzauiida; 

�

 

3,4  (2fluoro-4-yodi Jetiijauiiuo) ’41- t2-hidroxi 

[iLQpuxi.) -Leiizamidi; 

5-C1ouu-3,4-di.fiuoro-2-(2LiuoL-Q-4-yodo-fenu1ai1o)-N-(2- 

lilduoxi-uupoxi) -Iieiitantida: 

- 

pvopoxi -ieiiaiuida; I 
2-(2,4-DllIuoro-[euiiu(ijIo)-31,4-difluQL-o-I-4-(2-hic1roxi-

1’ ) - L;eu aittid; 

3, 4-U1[1uuro-2-2-[1uoro-4-ydo-eiii1thiiuo) -N- ¶2-1i.fduo;i-1 

diiueU1-eLoxi)-beiizarnida; 

5-Cioro-3,4-difiuoro-2-(2-fluoro-4-yo(Io-feiiilauiuo)-14-(2-

iiidiuxl -1, 1 1itItt$i 1-etoxi) -beuzamida; 

3,4_L,1f1uoro_2_(2-f1uoro-4-yodo-Ee11i1aIflhI1O)-14-(12-1iiChOxi-2 

tnetii-puupuxi) -be&iarnida; 

3,4-U1fiUiro-1-4-{2-1iidiOXi-3-IUetOi-prcpOXi)-2-(4-yOdO-2-IHeLi.i. 

Ceil i�i and flu) -Jienzaniida; 
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5 -W:umo-t- (2, 3 -dill ithoxi-prcipoxi) -3, 4-dif1uôj:,-2 (- f:Lu 
- 

£eiiilaiufno) -benzamjda; 

Eeiii lamina) -bejizaudda; 

di111ioro-beL1zaLu1; 

2-(2-Cl.orQ-4-yodbeIti1attii1io)-I4-(2,3-dj11jtxjpL-oj)ox)3  

t1:1f1uuro-JSiizawjda; . 

liroPoxi)-3t4-ditlttoro-benzauiida; 

’ £efluiafttjthD) -beflawjda; 

-13LuIIo-I1_(2,3_P1h1dLox1_piojic)_J,4_ditIuo,Lu_L_(4.yu1tu f.-

met i1[euI1atitiiio) -beiizamida; 
H. 

buici.xi) -beiiaitti.da; . 

-(2-C1Lo-4-yQUQ-feIt11aH41HO)-3 i 

butox.t) -benzuth1a; 

. 

F 

£en11utt1iio) -beiiui1da; 

5Louo_2_.(c1ou-4-yodU-fenxiatI1iuo) -3, 4-dif1uc4o-- (2 

IIjtjroAjbUtOti) -beiizanicla; 

P4i14 (JeJ7 . ... 



Segundo 

� 5-Brono-4-d1f1uro-N-(2-hidrozbuLoxi) - (4-yodo-&’-tn. 

teniiaino) -benzatitida; 

3,4-Dif1uoro-N-(2-1iiaroxiuoxi-2-(4yodo-2- tile tii-

� £eiiiianino) -beiizaniida; 

5-CloIu-2-(2-cloro-4-yodo-feILLlamino)-3,4-difluoJO-1’1-(2-

Iildruxi-iiuLwci) -beuam1da; 

£eiiiiamiixo) -benzaiuida.; 

buLoxi -Jieiizamta; 

liidroçt-butuxi}  -beuzaittida; 

Iiidtoxi-butoxi)-beiizawida; 

4,13_Diriuoro_2_(2_fiUoro_4_yotiO_JefliIauh1I1O) -147 (l1id 

iiuLoxi)-beuzamida; 

huLoxi) -betiatni3a; : � 

butuxi) -bejtzami.da 

5_Cioro3,4_dif1uQro_Uh1thyxiieL11eti)24Y’2 

metii-fiiitawiiio)-L,iiaill1da; 
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5-Iiolno-2-(1oro-4-odo-Je1i1 lamina) -3,4fl11oro-1(-(2.. 

hidroxi- 2 -tnetcxi -prupoxi) -Jieiiainida; 

3.4-Dit1Uoro-2-(4-ycdo-2-uueUJ-fefIi1a(Iljno)-14-(3,33-tr1J1uLIr(j-

2-liidroxi-propoxi) -benandda; 

_IJrtuto_2-(2_cioro_4-Ytdo-feiii1awino)-314_diflijtoro-14-(3 

Lrifiuoro-2-liidroxi-propoxi)-beiizaiu1da; 

H(2,3_DjJiiWoxi_3_,neti1-buLod)-3,4_dif1UorO--_(2rt0104 

yodu- F eui iamiuo) -bejizainida; 

eLoxi) -betizautida; 

2- 

(2-ioL-o-4-yodo-feIiilaIniuo) -4-1uuo-1 (24iiduXi’ii -H-

� met ii -bet ttiidi ; 

5-Iiruntç--3,  4-difiuoiij-2- (2-fluJJo--4yodQ1efljj111j1i0) -11 (2-

-beii&atujta; 

4, 
5-DiiiUoro-2 2-Jiuoi-u-4 -yodo-ieniiautiiio) -N(2-lijd ’i �I� - 

file I-  t-eLwzj) -beitz and da; 

Jl4_Dlfluoro_I4_(2_hidroxi_iteeJ.i_exj)_2_ V111..yodo  -life :jj 

leilliantlijo) -beiiarnjda; 

- - liitIroxi-1-metj1-etoJ) -beuzantida; 

3, 4-Dif1uoro--2- (2-fluoro-4 -yodo-Cenilawino) -14- (2-hic1rux:t- 1-

ineLii-etvzi) -heiazainida; -� 
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Titulo: ESTERES OXIGENADOS DE ACIDOS 4-YODOFENILAMINO 
BENZHIDROXAMICOS. 

En atención al Recurso de reposiciôn interpuesto, se hacen las siguientes 
aclaraciones: 

Documentos estudiados 

Para et presente estudio se tuvo en cuenta el capItulo descriptivo comprendido en 
los folios 129 a 434, el capItulo reivindicatorlo de los folios 651 a 667 y las 
observaciones del solicitante. 

Objeto de la Invenciôn 

Reivindicaciones I a 21 v 23 a 26: Compuestos de formula general (I). 

ReivindicaciOn 22: Composiciones farmaceuticas que comprenden compuestos de 
fOrmUla (I) junto con un vehiculo farmacØuticamente aceptable. 

El problerna planteado en la solicitud es proveer compuestos inhibidores de las 
enzima,quinasas MEK con propiedades mejoradas en cuanto a potencia y 
selectividad. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona 
compuestos derivados del Æcido 4-yodofenilamino benzhidroxÆmico y sus 
composiciones farrnacØuticas. 

V 
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Respuesta a los Argumentos del Solicitante 

En el recurso de reposiciôn interpuesto a la resoluciôn nümero 69907, el solicitante 
anexa el capItulo reivindicatono indicado en el memorial del segundo examen de 
fondo y argumenta en resumen 10 siguiente: 

1. Los compuestos ilustrados por Ia SIC como ejemplos ilustrativos de la forma en 
que los compuestos de Dl anticipan la presente invenciOn, no han sido de 
ninguna manera exłresamente revelados en DL as! como tampoco la forma en 
que estos pueden sersintetizados. As!, para una persona medianamente versada 
en Ia materia, a partir de una formula Markush general no puede reproducir una 
mole cu/a especifica salvo que exista una revelaciOn espec!fica de su ruta de 
sintesis. 

AdemÆs, Dl no ilustra expresamente ejemplos para compuestos que comłrendan 
arupos hidroxi-alcoxi (CC) sobre el Ætomo de nitrOgeno de Ia benzamida. 

Dl no menciona o siquiera sugiere en quØ posiciOn de ía cadena alquillca R7a 
pueda estarlocallzado el sustituyente OH, ni tampoco que dicha cadena aiquilica 
pudiese estar sustituida por mÆs de un grupo OH. De hecho los ejemplos de Dl 
que presentan un grupo alcoxi en el NitrOgeno de Ia benzamida, no presentan 
sustituciones hidroxi. Por el contrario, los compuestos de Ia presente invenciOn 
siempre presentan por Ic menos un gruoo hidroxio que necesariamente debe 
ubicarse en el Æltimo de los carbonos del grupo alcoxi ubicado en el Ætomo de 
Nitrogeno de ía benzamida. 

Como bien lo indica el solicitante, el documento Dl no revela expresamente 
compuestos con sustituyentes hidroxi-alcoxi (C2-C8) sobre el nitrogeno de la 
benzamida necesariamente presente en los compuestos de la presente solicitud lo 
cual los hace diferentes a los de Dl y les permiten cumplir con el requisito de 
novedad. 

2. La afirmaciOn que hace la SIC sobre que "los compuestos de Ia soilcitud bajo 
estudio en los cuales R11 es hidrOgeno son iguales a los compuestos de Dl en los 
cuales R7a es hidrOgeno" (pagina 5, punto 4, pÆrrafo 4 de la resoluciôn 69907) es 
completamente incorrecta, puesto que tal afirmaciOn ignora por completo los 
Ætomos de carbono que comprenden los sustituyentes R7 a R10, que estÆn 
necesariamente łresentes en los compuestos de Ia presente invenciOn" 

Como se indicô anteriormente, los compuestos de la presente solicitud presentan 
diferencias estructurales con respecto a los divulgados en Dl, por lo tanto son 
novedosos. 

3. Los compuestos de Ia invenciOn presentan ventajas tOcnicas inesperadas. En ese 
sentido, ilamo respetuosamente la atenciOn a los datos de IC50 presentados en 
Dl, particu/armente para los compuestos mÆs cercanos a Ia presente invenciOn 
delas Tab/as 1, 2y3.... En la Tab/a 1, los va/ores de IC50 para HCMVyHSV-1 se 
encuentran en un ran go de 0,8 a > 50,0 pM. 
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Los compuestos divulgados en DI carecen del puente C2..rsustituido (R7, R8, R9 y 

R10) entre los Ætomos de oxigeno. Adicionalmente, los compuestos de Ia 
presente invenciOn con esta caracterIstica esencial no revelada ni sugerida en DI 
presentan valores de IC50 que son entre 10 y 100 veces mÆs potentes que los 
compuestos mÆs cercanos de Dl. As!, los compuestos reivindicados en Ia 
presente invenciOn presentan una actividad inhibitoria superior frente a los 
compuestos del arte ore yb. 

Evidentemente, los compuestos de la presente solicitud presentan valores de C150 
inferiores a los divulgados en DI y por lo tanto tienen una actividad inhibitoria 
superior. 

4. La SIC seæala queen respuesta aI segundo examen de fondo, a pesar de indicar 
que se efectuaron cambios en el pile go reivindicatorio, ía reivindicaciOn I del 
capitulo reivindicatorio modificado permanece sin modificar. 

Por un error involuntario, en respuesta al segundo examen de fondo, se adjuntO ía 
misma reivindicación I presentada en respuesta al primer examen de fondo. 
Ahora bien, aUn cuando, los cambios seæalados en el memorial para la 
reivindicaciOn I no fueron presentados, la indicaciOn de los mismos en el 
memorial (que son entendiblesporcualquierpersona medianamente versada en 
la materia), asi como el recibo de pago adjuntado correspondiente a la tasa de 
modificaciones, constituyen evidencia suficiente de ía intención del soilcitante a 
modificar las reivindicaciones y limitar la materia reclamada. 

Dado que el solicitante indicô en el memorial los cambios en el capItulo 
reivindicatorio, este despacho acepta el capitulo reivindicatorio anexo presentado en 
el recurso de reposición, donde se limita de manera significativa la materia 
reclamada. 

De igual manera, este despacho considera que los compuestos y la composición 
farmacØutica reclamados en la presente solicitud cumplen con el requisito de 
novedad y nivel inventivo. 

Conclusion 

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda revocar la resoluciOn nümero 69907 
en la cual se negó el privileglo a las reivindicaciones I a 26 (folios 611 a 627) yen su 
lugar conceder dicho privilegio a las reivindicaciones (folios 651 a 667). 

Bogota, D. C., Marzode20ll 

CONCEPTO TECNICO DIRECTOR DE NUEVAS EXAMINADOR TECNICO 
523 CREACIONES 202077 
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