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Re: Expediente No. 03-003.336
Solicitud de patente titulada: “ESTERES OXIGENADOS DE ACIDOS 4-
YODOFENILAMINO BENZIHIDROXAMICOS”
Solicitante: WARNER LAMBERT COMPANY.

RECURSO DE REPOSICION

L\ —

CARLOS R.OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal com@ ece al pie
de mi firma, en mi caricter de apoderado de la sociedad solicitante, por medio del presente
escnto, y dentro del término legal previsto por el articulo 51 del Cédigo Contencioso
Administrativo, me permito interponer RECURSO DE REPOSICION en contra de la Resolucién

No. 69907, notificada por edicto desfijado el 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) el 18 de julio
de 2008. Segin la Resolucién No. 69907, dicho capitulo reivindicatorio no cumple con el

requisito de novedad.

2. OBJETO DEL RECURSO

Que se revoque la Resolucién recurrida, y en su lugar se conceda el privilegio de patente de

invenci6n para las reivindicaciones pendientes de la presente solicitud o, en su defecto, para

aquellas reivindicaciones que cumplan con los requisitos de patentabilidad.
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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 Resolucién aqui recurrida (y respecto al argumento de
falta de novedad), respetuosamente difiero del andlisis expuesto, y procedo a dar respuesta a cada
uno de dichos argumentos, exponiendo las motivaciones técnicas que desvirtiian la posicion de
ese Despacho.
oF A
3.1 & La SIC argumenta que el documento WO 00/40237(D1) destruye la
novedad de la presente invencién particularmente cuando en D1:

R*® es hidrégeno, halo o nitro; |

R* es hidrogeno o halo;

R* es hidrégeno o halo;

R¥es hidrégeno; \

R"%es hidrégeno, halo, hidroxi, alquilo C,, alcoxi Cy.s, trifluorometilo o ciano;

R® es hidrégeno y

R es alquilo Ci.s que puede opcionalmente estar sustituid por halo, hidroxi, alcoxi,

[

amino, nitro, fenilo, fenoxi, heteroarilo, o heterociclo, heteroariloxi,(...) u opcionalmente
sustituido por heteroatomos seleccionados de O, S o NR”.

yenla pie/sgrlte_ig!gr_lgigg_:_
R'es hidrégeno, halégeno o nitro;
R? es hidrégeno o flior;
R3es hidrégeno o flior;
R'es hidrégeno, yodo, bromo, cloro o fltor;
R’es hidr6geno, halo, hidroxi, alquilo de C,., trifluorometilo o ciano;
Rfes hidrégeno;
R, R® R’ y R'Y son hidrégeno, alquilo C,.s, alcoxi C,, hidroxi, perhaloalquilo, C,.,
hidroxialquilo C,.s, alcoxi C,.s, ariloxialquilo, alquilo C;s o puede ser unido a un anillo
ciclico para formar un anillo ciclico de Cs.jo que tiene optativamente heterodtomos
seleccionados del grupo O, S, NH y N-alquilo; en donde R’ y R® se seleccionan
independientemente para n>1;
neslas},
WesOy
R es hidrogeno.

Adicionalmente la SIC ilustra especificamente los compuestos: 3,4,5-trifluoro-N-(2-
hidroxietoxi)-2-[(4-yodo-2-metilfenil)aminojbenzamida y  N-(2,3-dihydroxypropoxy)-3,4-
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difluoro-2-[(2-fluoro-4-iodofenil)amino]benzamida, como compuestos que se pueden obtener a
partir de las sustituciones propuestas en D1.
()
b- i) . E;g%rimer lugar, deseo sefialar que los compuestos ilustrados por la
SIC como ejemplos ilustrativos de la forma en que los compuestos de D1 anticipan la presente
invencion, no han sido de ninguna manera expresamente revelados en D1, 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 donde en D1 se revelan estos compuestos especiﬁcos\.‘ Asi, parajuna persona
medianamente versada en la materia, a partir de una férmula Markush general no puede
reproducir una molécula especifica salvo que exista una revelacién especifica de su ruta de
sintesis. Este principio bésico del requisito de novedad estd expresamente reconocido por el
Manual Andino de Patentes y el Tribunal Andino de Justicia.!
! (2
Tras una revisién exhaustiva de la Tabla de Compuestos de Formula II, se encuentra que en

ninguno de los casos se revelan en D1 compuestos con la siguiente estructura particular:

NO revelados en D1.

‘‘‘‘‘

Estos compuestos fueron citados por la SIC en su resolucién de negacién (valga anotar que el
segundo compuesto es el especificamente reclamado en la Reivindicacién 25). Especificamente,
llamo la atencidon sobre el hecho que D1 no jlustra expresamente ejemplos para compuestos _que

comprendan os hidroxi-alcoxi (C,-Cg) sobre el dtomo de nitrégeno de la benzamida, como
lo hace creer el despacho al presentar los anteriores ejemplos. ¥

tf

ii) Las énsefianzas de D1 conllevarian necesariamente a la persona

medianamente versada en la materia a utilizar un grupo alquilo C,.Cg, en la posicién R de D1,

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

Es mas, D1 no menciona o siquiera sugiere en qué posicién de la cadena alquilica R” pueda
estar localizado el sustituyente OH, ni tampoco que la cadena alquilica pudiese estar sustituida
por més de un grupo OH. De hecho los ejemplos de D1 que presentan un grupo alcoxi en el N de

la benzamida, no presentan sustituciones hidroxi.

! Dirijo su atencién al punto (iv) donde desarrollo este tema.
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Por el contrario, los compuestos de la presente invencién siempre presentan por lo menos un
grupo hidroxilo que necesariamente debe ubicarse en el 1ltimo de los carbonos del grupo alcoxi
ubicado en el 4tomo N de la benzamida (WR'!, en la formula general).”

i) ™ Adi;:lonalmente, deseo subrayar que la afirmacion que hace la SIC sobre
que “los compuestos de la solicitud bajo estudio en los cuales R!! es hidrégeno son iguales a los
compuestos de D1 en los cuales R™ es hidrégeno” (pagina 5, punto 4, parrafo 4 de la resolucién
69907) es completamente incorrecta, puesto que:

O
NH .
I ] no es igual a

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

Tal afirmacién de la SIC ignora por completo los dtomos de carbono que comprenden los

sustituyentes R’ a R!%, que estdn necesariamente presentes en los compuestos de la presente

- iv) De otra parte, respecto a las modalidades especificas de las
L/ Reivindicaciones 21 y 25, la cadena alquilica se encuentra sustituida por un hidroxilo adicional al
grupo OH final (W R!).

. e, )
invencion. )

i m——

PD-325901

En este punto vale la pena resaltar una objeciéon de novedad es valida solamente cuando al
comparar todos los elementos técnicos de la invencién con el estado de la técnica, se encuentra
identidad literal entre ambos. Para lograr esto, el Examinador debe realizar un cotejo con el arte
previo y demostrar, sin lugar ambigiiedades, que todos y cada uno de los elementos reclamados
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se encuentran explicitamente revelados en el documento con el que estd realizando la
‘comparacion. En el presente caso, D1 no revela compuestos en los que el alcoxi ubicado en N- |
de la benzamida pueda estar estar sustituido por al menos un grupo OH adicional, como los 1
compuestos reclamados en las Reivindicaciones 21 y 25/

Xdicionalmente, es importante anotar que el estudio de solicitudes de patente requiere que la\\

evaluacién de patentabilidad se realice individualmente para cada reivindicacién.de manera "&i

separada. Es decir, el Examinador debe indicar clara e independientemente, para cada caso (cada

reivindicacién), los defectos y falencias presentes.2 T

Asi las cosas, es completamente improcedente que en una solicitud como la presente, donde
evidentemente existe materia no anticipada, se profiera una resolucion que arbitrariamente niega -

el privilegio para todas las reivindicaciones, sin diferenciar el anilisis para cada modalidad

, n
especifica.

ey

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

_patentabilidad de modalidades de la invencién que comprenden grupos hidroxi-alcoxi en la N-de
la benzamida (ya que éstos no han sido anticipados o siquiera sugeridos por D1).
, @
V) En cuanto a la patentabilidad de las Reivindicaciones 1 a 20, 23, 24 y 26,
debo sefialar que éstas corresponden claramente a un grupo de compuestos que si bien pueden ser

considerados cercanos a D1, no se encuentran expresamente alli ejemplificados, y ademas
presentan ventajas técnicas inesperadas.

En ese sentido, llamo respetuosamente la atencion a los datos de ICso presentados en DI,
particularmente para los compuestos més cercanos a la presente invencion de las Tablas 1,2 y 3.
Sefialo que todos los compuestos divulgados en las tablas en mencién, a diferencia de los
compuestos reclamados en la presente invencion, carecen del puente C,3-sustituido (R7, R® , R’
y R'®) entre los 4tomos de oxigeno (éter unido a N y OH como sustituyente WR'') del grupo
benzamida. En la Tabla 1, los valores de ICso para HCMV y HSV-1 se encuentran en un rango
de 0.8 a>50uM. A su vez, las Tablas 2 y 3 solo presentan datos ECs y TCso.

Ahora bien, los compuestos més cercanos de D1 incluyen los compuestos 177168 y 185848, que
presentan los dos un valor de ICsp igual a 0.18uM. El Compuesto 177168 presenta un
sustituyente N-ciclopropil metoxi y el compuesto 185848 comprenden un sistituyente 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 atomos de halogeno

2 Manual Andino de Patentes, OMPI, EPO, Secretaria de la Comunidad Andina, 2004. Secci6n 13.1.
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|
sobre los anillos de fenilo o benzamida. El Compuesto 178390 presenta un puente sulfuro entre

los anillos de fenilo. El anillo de ciclopropilo de el compuesto 177168 fue reemplazado por un
anillo ciclobutano en los compuestos 185625 y 180841.

Br
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F F I
198306 170611 177098
g

e nuevo, todos estos compuestos carecen del puente C.3-sustituido (R7 ,R8,R® y R!% entre los
atomos de oxigeno. A lo sumo, la persona medianamente versada en la materia siguiendo las
ensefianzas de D1 emprearia un grupo metileno —~CH,- en dicha posicién, pero nunca un grupo
etileno sustuitdo —C(R’, R'%-c(R’, R%-. Adicionalmente, los compuestos de la presente
invencion con esta caracteristica esencial no revelada ni sugerida en D1 presentan valores de ICs

que son entre 10 y 100 veces mas potentes que los compuestos mas cercanos de D1. Asi, los

compuestos reivindicados en la presente invencién presentan una actividad inhibitoria superior

1
frente a los compuestos del arte previo.
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iv)  En tanto que los compuestos de la presente invencién se encuentran

ciertamente comprendidos en la amplia definicién general de compuestos de D1, pero sin que alli

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

invencién, se entiende que esta solicitud reclama una invencion de seleccion.

Las invenciones de selecc1on 1mphcan por deﬁmclén la reivindicacion de elementos espec1ﬁcos

comprendidos en un grupo prev10 general mas extenso que no los describe de manera expresa.
Paramcmnes,y éiwt-raba_]o de quien determma novedad consiste en establecer 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 éste puede ser derivado del grupo general. Dicha determinacioén a posteriori impide
que ¢l examinador de novedad se coloque en la posicién del inventor al momento de afrontar el
problema técnico cuando desarroll6 la invencién, a la que llegé mediante procesos deductivos de
de lo general a lo particular, y no al contrario.

De nuevo, la materia descnta en un documento prev10 se entlende como acce51ble al publico, y

por lo tanto comprendlda en el estado de la técmca, s6lo si la mformac16n alli proporcionada es

suficiente para habilitar la préctica de la ensefianza tecmca de dlChO documento. Por ejemplo,

e

R il

cuando un compuesto quimico, su nombre o férmula se menciona en un documento del arte
previo, éste no se considera como conocido a menos que la informacién en dicho documento,
junto con el conocimiento generalmente disponible, permita su preparacién especifica y
separacién. Por lo tanto, es inadecuado que un Examinador simplemente elija uno o mas

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 el estado del arte no
brinda las ensefianzas particulares necesarias para obtenerlos. ... —

Esto es confirmado por el Manual Andino de Patentes, que al determinar los criterios de
interpretacion para la novedad en 4reas especificas como la quimica, establece claramente que
“Un compuesto quimico se considera conocido si estd mencionado en un antecedente y la
informacién contenida en él complementada con el conocimiento general en la fecha del mismo,
permite a una persona versada en la materia prepararlo y separarlo...”. Igualmente establece de
manera clara el mencionado Manual, que el compuesto quimico “Debe estar mencionado por su

nombre, su formula, sus pardmetros o su proceso de fabricacion.™

% Guidelines for Examination in the EPO. Part C, Chapter IV, 9.4.
4 Manual Andino de Patentes, OMPI, EPO, Secretaria de la Comunidad Andina, 2004. Seccién 9.4.4.1.
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Aun mis, el Manual va mas all4, estableciendo expresamente que “Una formula general no

destruye la novedad de un compuesto o un subgrupo de compuestos incluidos en ella.” ZIm

subrayado) A contrario sensu, establece que “Compuestos especificos en un documento

destruyén la novedad de la formula general”’

Estos criterios generales establecidos por el Manual Andino de Patentes son avalados por el
Tribunal de Justicia de la CAN cuando al referirse al requisito de novedad derivada, establece
que “En efecto, ninguna invencién aparece de la_nada; por el contrario, toda innovacion
requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad,
los cuales constituirdn la ‘materia prima’ pera desarrollar un nuevo producto o procedimiento”.6

(Negrilla y subrayado fuera del texto).

En concordancia con lo anterior, ha dicho el Tribunal de Justicia de la CAN que para establecer
una objecién de novedad valida, la divulgacién del arte previo debe ser lo suficientemente
detallada para que una persona versada en la materia pueda usar dicha informacién para
reproducir y explotar la invencién.’

Finalmente, ha dicho el mencionado Tribunal que “Un antecedente del estado de la técnica no

puede ser interpretado. Solamente lo que estd descrito claramente o lo que es directamente

derivable de la divulgacidon de dicho antecedente puede ser usado en contra de la novedad de
un objeto reivindicado.® (Negrilla y cursiva fuera de texto).

\

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

jurisprudencia y practica de la EPO, considero relevante que el Despacho considere que la EPO, {
para determinar la novedad de una seleccién, considera igualmente que debe evaluarse si los ’
elementos seleccionados son revelados individual y concretamente en el arte previo, lo que no f
9

sucede en este caso.

e e e e

Llamo respetuosamente la atencion de ese despacho al hecho que la anterior aproximacion no es
exclusiva de oficinas de jurisdicciones foraneas como la EPO. La Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologias del Pera -INDECOPI (Oficina Peruana de patentes), que valga subrayar, se

rige por el mismo marco normativo que la SIC (Decisién 486), adopta el concepto de invencion |

5 Ob. Cit. Paginas 70 y 71.
¢ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 21-IP-2000, Interpretacién Prejudicial de 21 de octubre de
2000.
7 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 06-IP-89.
(http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/209-IP-2005.doc);
Y Proceso 36-IP-2004 (http://www.notinet.com.co/serverfiles/servicios/archivos/30jul04/ca36-04.htm)
Idem Pg. 66.
® Guidelines for Examination in EPO. Parte C, Capitulo IV, 9.8.
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de seleccién en cuanto a invenciones farmacéuticas, de manera que una solicitud inicial que

divulga una formula quimica general, no puede ser considerado como arte previo que afecta la

novedad de una solicitud posterior que se dirige a un subgrupo_especifico de compuestos no
divulgados expresamente en la solicitud previa (es decir, no existe una divulgacién precisando

c6mo se sintetizan tales compuestos, no simplemente que aparezcan incluidos como parte de una
reivindicacién). Contintia la Oficina Peruana de Patentes explicando que, para determinar si el
subgrupo de compuestos reivindicados es nuevo, se debe evaluar cuidadosamente si_en los

ejemplos de la solicitud anterior se ilustran compuestos que presentan las mismas caracteristicas

estructurales de los compuestos del subgrupo reivindicado en la solicitud posterior. Si no existe
tal _divulgacién concreta, entonces estos son considerados como una seleccién nueva. La
evaluacién posterior de si los compuestos de la nueva seleccion presentan una actividad o un

efecto técnico_inesperado en comparacién con la divulgacion efectuada en la solicitud inicial,

brinda la base para el reconocimiento de la altura inventiva de la invencion reivindicada y su
patentabilidad."®

Segiin todo lo anterior, solicito respetuosamente a la SIC explicar, tanto técnica como

juridicamente por que desatlende las dlrectnces establec1das por el Manual Andmo dq Patentes .

asi como los pronunc1am1entos del Tnbunal Andlno de Justlcla, respecto de los principios para

e e e R TR TR AT s S

determinar la novedad en solicitudes de patente de mvenc16n y en partlcular en lo referente a las
invenciones de seleccién. Adlclonalmente, ohclto respetuosamente también explicar por que,
si los principios generales en materia de patentes son equivalentes internacionalmente y aunque
el INDECOPI se rija por la misma normatividad, la aproximacién para la evaluacion de las
invenciones de seleccién en la SIC es completamente opuesta. Para estos prop6sitos no es

suficiente alegar arbitrariamente que asi se hace en Colombia.

34. a- La SIC sefiala que en respuesta al segundo examen de fondo, a pesar de indicar
que se efectuaron cambios en el pliego reivindicatorio, la Reivindicacion 1 del Capitulo

Reivindicatorio Modificado permanece sin modificar.

b- Por un error involuntario, en respuesta al segundo examen de fondo, se adjunt6 la
misma Reivindicacion 1 presentada en respuesta al primer examen de fondo. Ahora bien, ain
cuando, los cambios sefialados en el memorial para la Reivindicacién 1 no fueron presentados, la

indicacién de los mismos en el memorial (que son entendibles por cualquier persona
medianamente versada en la materia), asi como el recibo de pago adjuntado correspondiente a la

1° www.bvindecopi.gob.pe/ponenc/2007/200708misol.ppt. Anélisis de los Requisitos de Patentabilidad Maria del
Carmen Misol Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologfas Agosto 2007, Diapositivas 68-70 (Copia anexa).
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tasa de modificaciones, constituyen evidencia suficiente de la intencién del Solicitante a

modificar las reivindicaciones y limitar la materia reclamada.

La SIC, a pesar de haberse percatado del error de buena fe, prefiri6 proferir una resolucion
denegatoria en lugar de brindar la oportunidad al solicitante de corregir este error menor en |
el Capitulo Reivindicatorio, contrario a la practica usual y reciente de ese Despacho." |

En cualquier caso, junto con el presente memorial de Recurso de Reposicion, adjunto un Capitulo

Reivindicatorio que corresponde a aquel presentado en respuesta al segundo examen de fondo, en
el que se han corregido los errores involuntarios mencionados previamente. Valga anotar que los

e ey

cambios en estas reivindicaciones no constituyen modificaciones realizadas con posterioridad a la 5
resolucién denegatoria, pues éstos fueron completamente explicados en mi respuesta al segundo

examen de fondo y la tasa de modificaciones fue igualmente pagada oportunamente. Por lo tanto,
ruego se tenga en cuenta el Capitulo Reivindicatorio adjunto. K

e e v e et e

35 a La SIC argumenta que el Manual Andino de Patentes no coﬂ;ﬁmye una base legal
que deba ser tenida en cuenta para efectos del estudio de patentabilidad, como quiera que se trata
solo de una Guia practica para la realizacién 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 caracter internacional suscrito por Colombia, tampoco hace parte de la

legislacién nacional, por ende no obliga a esa Superintendencia.

b- Llamo respetuosamente la atencién de la SIC al hecho que EL MANUAL PARA
EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LA OFICINAS DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA, es un
documento, que desde su primera pagina y su prélogo indica que fue preparado por la Oficina
Internacional de la OMPI, en conjunto con las Oficinas Andinas de Propiedad Industrial con el
apoyo de la Secretaria de la Comunidad Andina y la Oficina Europea de Patentes. El prélogo del
Manual Andino, escrito por el Director General de la OMPI relata que dicho documento fue
“elaborado tomando como base la normativa andina vigente, la jurisprudencia del Tribunal
Andino de Justicia, v _la practica de las distintas Oficinas de los paises involucrados” (mi
subrayado). Asi las cosas, no se entiende cémo, estando involucradas instituciones de reconocido
nivel en el ambito de patentes a nivel mundial, y siendo que la SIC participé directa y
activamente en la redaccion de este manual, ahora los lineamientos alli planteados resultan

técnicamente equivocados y no aplicables por la SIC en sus anlisis de patentabilidad. Solicite

11 Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio. Titulo X, 1.2.2.3 “En caso de que el solicitante en
su respuesta al requerimiento, modifique el capitulo reivindicatorio o la descripcién de la invencién que pretende
proteger, la Superintendencia podra notificarlo nuevamente y por una vez”.
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respetuosamente a la SIC explicar por qué, en tanto Colombia hace parte de la Comunidad
Andina de Naciones, y el Manual Andino de Patentes recoge los conceptos de las Oficinas
Andinas de Propiedad Industrial, y toma como base la normativa andina vigente y la
jurispru@encia del Tribunal Andino de Justicia, los principios alli consignados no son tenidos en

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

propio Superintendente de Industria y Comercio reconoce que el Manual Andino de patentes
constituye un elemento que facilitaria la implementacién de una patente andina.'2

De otra parte, coémo lo dice el mismo prélogo, “este manual se considera un fuente util de
informacién y guia para los usuarios del sistema de patentes en la regi6n andina” (mi subrayado),
y no corresponde a un documento dirigido exclusivamente a los examinadores de patentes, como
lo sugiere la SIC en la resolucién 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
(Decisién 486), crea un clima de inseguridad juridica total, puesto que los usuarios del sistema de
patentes no tendran guia alguna que indique la manera y procedimientos aplicables en cuanto al
tramite de solicitudes se refiere, y las decisiones corresponderdn (como viene ocurriendo) a la
interpretacion subjetiva y accidental de la norma que la Superintendencia o cada Examinador
quiera dar en cada caso. La utilizacién de éste Manual como fundamento para las respuestas a
los exdmenes de patentabilidad presentadas ante el Despacho, no constituye un pretexto para
evadir los requisitos impuestos por el Examinador, sino por el contrario, una fuente autorizada

que se basa en la legislacién, que reafirma la contradiccion en las interpretaciones en que se
fundamentan las recurrentes objeciones presentadas por la Superintendencia.

3.5. Finalmente, deseo poner bajo su conocimiento el hecho que en relacién con la invenci6n
de la presente solicitud, han sido otorgados diversos privilegios de patente a través del mundo
entero: Estados Unidos (74110001, 6960614), Canadi (2416685), Japén (3811775). Chile
43169), Euroasia (005818), Australia (2001273498). China (01814059.9) v Nueva Zelanda

(524120).

Llamo respetuosamente la atencién de ese Despacho a que la definicién de requisito de novedad
para las anteriores oficinas extranjeras, es equivalente al que debe aplicar la SIC en el estudio de

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

que en dichas jurisdicciones se acepte el caricter novedoso de la invencién de seleccién

12 Conferencia del Dr. Jairo Rubio Escobar, Superintendente de Industria y Comercio titulada: “Sistema andino de
patentes y el TLC - dos herramientas para el desarrollo econ6mico” Bogota, febrero 16 de 2006. Ver diapositiva No.
10. http://www.sic.gov.co/Articulos_Pagina_Principal/Conferencias/2006/Sistema_Andino.pdf
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reivindicada, pero en la colombiana, aunque conceptualmente el significado sea el mismo, se

llegue a una conclusién contraria.

4, Para terminar, de conformidad con lo establecido en el articulo 59 del Cédigo
Contencioso Administrativo, solcito respetuosamente que todos y cada uno de los puntos
planteados en el 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

lleven a esa Superintendencia a adoptar la decision que estime frente a la solicitud aqui
formulada.

5. NOTIFICACION

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

Atentamente,

L 4

CARLOS R. OLARTE

examen de fondo.

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

Anexos: Capitulo Reivindicatorio que corresponde al modificado en respuesta al segundo
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‘s hidréizeno <) fluor.
‘s hzdrégeno, yodo, bromo, cloro, o fluor, ‘
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3. E1 compuesto de 1a re1v1nd1cacxén 2, uar&cterl

porque el halégeno es fluor, bromo 6 cicro.:

‘4. L El chﬁuesto de la reiv1nd1caciéw;“
l'perque R2 ‘es fluor

dracterizado

'““uesto'dé 1a re1V1ndlcacién 1, carsictérizado

porque R3 es’

'6 El compuesto de la r91v1ndlcacibn 1 caracterizadoﬁ,

porque R4 -es yodo.

7. El compuesto de la relv1nd1cacién 1, caréétériz&dé

‘\¢porque RS es, flﬁor, cloro o metilo.

"}1 compuesto de la re1V1ndicaC16n 1 cafaébenizédozg:

porque n ea 10 2.

= 9.  El compuesto ‘de 1la relvandlcacién 1, cémacterlzado;»  
porque RG, R? RB, R9, "R10 y Rll son- hidrégeno.

; 1OQ . El compuesto de la. re1vindicac16n 1

;caracterlzado porquevRG,_R? R9, R9 y RiO san hldrégeno.

’Tnf: - - El compuesto de la 1e1v1nd1cacién 1,

oaracterlzado porque el compue te tienegla'férﬁuia

:ues hidrdgeno o halégeno,
| RS es hldrégeno, halégeno o aqullQ de Cl—B _
TjRG, R7, RB, 'R9, y R10 son’ 1ndependi@ntemeﬂte hidrég&no,

. féiQﬁilO‘de'Clws hldrOX1, ‘alcoxi de Cl- 8, perhaloalqullo (de SR
5 oc1- -3y heterOC1clo (de C2 7)alqullo-wde Cl 5), o -il'_ ?:’}': 7¥.f ;

§~arxloxialqullo tde - c1- 5), o puede{

' 1ndependientemente para completal un’ anlllo ciclleo de 3 10

'm;emerStque contiene optat&vamenterhgté?@étomos ad%cxonal
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VSeleccionados del grupo formade por O, S, NH, y N=
:donde R7 y R8 se seIec01onan 1ndepend&enteménte para
:Rll es hidrégeno, '

“12&  El éﬁ”{uesto de la reivindicac1bn 11, cara
'fporque Rl es hldrégeno. |

(3. E1 conpuesto de la reivindicacion 11, Saracterizado
pcrqae R3 es hldlogeno. DO o

v14 Bl compuesto ‘de 1a re1V1nd1cacién”1l;Qcatactériiad¢ }f

‘ﬁporque R3 es fluor

i@lS ~ El compuesto de la re1v1nd1pa01én 11, déracterizado'

?Hporque ‘R4 es" yodo.

,;16ff- El-cbmpuesto de la reivindicacibn 11, caracterizado.

'ﬁpbrqué R5 es flaor; cloro o metilo.

_17.‘ Bl compuesto de la reiv1nd1cac16n 11, ~caracterlzado

_porque nes1lo 2.

Ti18}: . Bl compuesto de la re1v1ndlcaai6n 11, caracterlzadc
iporque R6, R7, R8, R9, R10 y R11 son hidrégeno. '

S

-19;-531 combhestofde la réiVindicacién'll,*cgragtériéad&F

porque RG, R7, B8, RO y R10 son hidrégeno. ;
»20. Sl campuesto de 1la re1vind1cac16n 1 cérgcteriZadof *
‘porque el compuesto tiene la férmula II A;il S o ?%;31;

-

donde

Rl:és hidfégeno o halégeno;

‘°,Rs es hidrégeno o fldor .
RS-es fluor, ¢loro o metilo; y

n es 1l o 2
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R1 es hidrégeno o halégeno;

?*RSﬁes flﬁérﬁ ¢1oro o metilo;

farmacéuticamente aceptable.

:23 Un compuesto caracterlzado porque Se selecc °

formado por'

+

b—CloxG—Z-( L].ULU 4- yodo Ienllcmuuo) ~[= (2 _‘3% d l[-idr.uxt» "

propoxi)-3,4-difluoro-beuzawida; © .
" 3,4:Dif1luoro-2+ (2- Eluoro-4-yodo-feiilanino) <i- {2-hidroxis
- etoxi) —beuz"a’miﬂa;

;fN (z 3 DLHidLDXi p10p0x1) -3, 4 diflu01o 2 (2 Eluaro—4»yodﬁfrr

- !.‘enllamiuo) beuzamlda,

5 eiuw N-(2,3- dihidro i - pmpoyn 3 4 dlfluom-2':"—‘(,2\-"ffl'tjxi:)i'f.?--‘é?
yfyudu feullamluo) benaamida; ’
'»,_5 le-o - ((R)-2,3- duudmxi~p1upu ‘i‘)—3.,4—dfif1¢{

vtluuru 4~yodo fenliamtno) benzamida

 1N ((P) 2 3= Dihldlaxl plopuwi)»_,4 diflUDlU 2 (szlualu 4 y‘g

o Eeuil‘amiuo) beuz.amlda,

u“N ((S} -2, 3 Dlhidxu;i+prbpo 1) 3,4- difluulo 2 (ﬁ

?Leniiamlnc) beubamlda,

,vplopuxi) 3,4~ difluu1o bens amlda,,
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‘;73

oq.

‘pxupoxx) 3 4.~ ﬂlfluULu beu amida,
'fflu,io 4 ycdeiﬁeullamlnu) béuzamlda,
7¥hidL0ﬂ1meLil eLoxi) beubamlda, ¥

-l

hLdLOKl 1 hLleulmELll ELUul) -bensz amld&

foxmado por-

’ﬁggﬁfgﬁoggf%2—clbro—é-YOdoffenilaMiuo)+3,4edif1uoruéu-ﬂ§f

‘1feuilémiho—etoxi)jbenzamida;

'z meLilaminu plOpOXL)—benaamlda,‘

3 4- Difluoru 2-(2- Eluoro-4- YOJU feuilamlno) STRES “}d‘”*l 3

"métllamiua»propoxi}—beuzamida.

‘._metileeEOxi)—bénzamida;,‘w:'
”jz {2~Ciu10 4= y@du feuilamlno) 3, 4 5 lefluorb N—(” hidl“&l 14':"
":Ieullamlua) beuzamida,

;;hldruxi 1~metil eLUnl) beuzamlda,

', meLil fenilamlno) beuzamida,

C1010 H ((si 2 3 dlhidluﬁi 5101 i;

4kDi11u0LU‘H‘(u‘E1ﬁQLO 4- yodu Leullamino)«u

£o-~ 3,4~ dtfluo;u 2-(2- Elu&fu 4-ycdo- fenli’. Qiiﬂf(gf»“

Un compuesto caracterlzado porque se selecclena del grupo S

3'4*Dif1uoro€2-(2-fluoro—4—y6do?feﬁiiam;uo)-N;i€8§f

4 leluuxu 2-(2- Eluoro-4- yodo fenilamluo)—N ((R) -3~ hid}oui~¥[g

2= meLllamlnu plopoxi) beuaamlda,

2=(2- CluLo 4~yodo feuilamlnu)—’;4sdlf1uoreem~(zehidﬁax{~1:

TmeLIl eLoﬂl) benzamlda,

3 4,5- TllflUOLU N-(2- h1ﬁ1uﬁl 1-meLii eLoxi) -2~ (4—”0du 2% m@LLi}ﬂg

5- BLGNO ~(2-cloro-4-yodo- feullamluo) 3,4- dtfluoro-u-f'

5- Blomo 3,4- d1fluu10 N—(z hidLuxl 1 ‘metil- etcxll 2 (4 yadu

:'éi(4?Clof6—2~fluoro-féﬁilamihol—3?/FW'

metif#etoxi)—bénzaMida;*,




»

, T § o
3,4,5-Trifluoco-N-(2-hidroxi-etoxi) - 2- (4-yodo-2-metil+
‘ feuilamino) -benzamida;

3, 4 lelum.o H- (2 hil.uxi eLo i) -2-(4- yodo 2+ meui] [enllauuuu) -

benzamlda;

-{2-Cloru-4- yodu-feullamlno) 3 4-diFluoro-h- (4 hxdxuxl—
- etoxi) ‘Venzailda; | | i
2-(2-Clofo-4-yodo-fenilainino) -4-fluoro-N- (2 —hiu voxicemoxi) - .

i

‘benzamida;

'4—1“11101‘0-1\1- (2-hidroxi-etoxi) -2- (4-yodo-2-metil{Eenilamino) -

”?benaamida,

i bf..a (2 Clo:.o 4~ yodu fenilawino)-3,4, 5—1*1:Lflu0Lo N—(z hi(h‘uw}

etm’u) -benzawmida; - ‘ o

&= L1010 3,4- d1£1u0Lo N- (2-hidroxi- eLufi) 2= (4 yodu-¢ 4*

I
1
|
I

ﬁenilaminar»benzamada;

- _ 4—"171'\101‘"0-2— (2-fluoro-4-yodo-fenilawmino) -H- (2—*_l_i}fh‘O}:iﬂatuXi,) -
‘ lJeuzamida, ‘ A '

"—3 4- Lufluo:.o 2-(2- Fluoro-4- yodu [eullanuno) u—(iz hldr»d;'i—
'LLH,‘LL) bem..amlda, ‘

, A ‘ :
LloLo 3 4- dlfluos.o 2- (2 flucuu -4 - yodu feullamlnu) N (2

I

”.hldxuxl bLoxi)-beuaamlda,

5- BLO\“O 3 4- dlflumo 2-(2- fluulu 4-yodo- Eenilaauno) N (z~
o - P '
:hidroxi4etoxi)—benzamida; S __1-

- 4,-:—U1[1uu1.0 K- (z! h.uh.onl eto,.l) 2 (4 yodu 2—m¢|3Lil-

: Ielulemuuu) _benzamida; o o 1

5- BLUmu 3,4- d1[1u01u H- (2 hidroxi- eLomi) ~(d - {odu ~2= meLil

'[euilauuno) -beunzawmida; = o Lo !‘

5-Bromo-2- (2"3101‘0‘4?‘)’0(10‘_‘ feﬂ:ilamine)’ -3,4-diflgoro-H- (.z~ ,

hidfmii‘e‘iOXi)-béuzam-ida;'_v IR - A
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N-(2,3-Dibidroxi ;iPl.-'":'POXi )-3,4-difl naro-d- (2-£10

’ __ Ieuilauum‘:) “benza.mida,

5= m.onw L\E’»-(Z’—i‘:;'_% dlhuhoxl prupoxl) 3,4~ diflm"l‘t’

yudu [eﬁilamino)‘ benzamlda,

Nb Lléro N- (2 dihidruxl prbpoxi)_3 g- dif1u°1ﬂ,iiﬁ”fiM\
‘ ,)fodu—feullauuuu) i.»uu.auuda” ﬁ",": \{,’

,'3 Ulhitl].l)‘{i plopoyu) “4- £luoro-2 -‘(2 fluo‘r

Le"u i_"lami(ic‘:v)' -benzamida;
LN (2 3- Dllll(h.uxl -propoxi) -3,4,5-tr Lfiéﬂio .& (2 ~1uu1.c)—4—yodo-
ﬁLf‘él_nv_i'l.au\ino)x i))éi‘lzam‘:{_ldé; v _ o - : ; - e
«B 1omo -‘_‘2:’—': f’ljuoﬁ‘j"— fenilamino) ~l- (2 3 '—&ihi dxcml 4p1-§p§;>:i:),?4 3, 1 —
ldifiQOLS;bénzaﬁida;'V | | B o
“ .J - (4- Cloi'a—zj_--fjftt‘prg,e f eni 1&1;111103 “H- {’2, 3 ~dihidroxi—p;.c¢pox1 ) - i,i— ;

hY

;djffi\f@rb?_}jeix"éamizﬂé-; a 7
-(_lui.u 3 q- dtfluuto 2-(2- flu010—4 ymlo—jienilavrnlo)},N‘»i'i(z‘—_
\(idloyl 1- hidmxuuel.ll etoxi) beubamida '

N ((R)«' 3 Dlhidluri plupuxi) 3 4- dllluoz_u 2= (ﬁ

BT

bLeluiaminu) benzamida, B
H ((&,) 2 3- D1111de10x:1 pl.upuxl) 3 4- dli’lucu.u 2 (<

»feu‘ilamluu) benzamida,

s;,._

,‘b Llcn.o‘z ( «.,1010 4 yuclo fentlamluc) -bN ((R) 2,3—dihitlr«:’n".:ijf‘”

’ pLG]_JO){.l) -3, 4-difluoro- bnnzamida, :
Llo:.o 2~ (2 cloro-4-yodo- [en:i.lamiuo, -~ ((o) .2 34&1_§3i1<?;rdxi..;-'

‘,p.rdpo,ti )'» -3 ,.4f— di E_l uord -beuzami‘«f_l%t P
'L1010 - ((R) -2, 3-dihidioxi- plul xihe3,d- élfluofo;%{(zfg”

flumo 4 yodu fenilamluo) benzanuda,

LIULU N- ((8) -2, 3-dibidroxi- plupoxJ;-B a- difluuro42?&z?'
Elucn.c)f—nk ygdo fenilamiuu) benaamlda,

z (4 Bj.umu 2 Fluoro- feullauunu) - (fR) -2, 3: c?lhidro;v.ie‘;_;u_.‘o[‘)o,‘i.l:-),—"f -

3,4 -a.di £1 ug)to -Lenzamida;

Pdgina 7 de 17




d-meb il:

75?5[en11am10) benzamlda.

'-gfxz-cloro—4ayoddlfenifam1U57*4;5*&ff1u0, 2 il droxt-
3 étbxifébénzamida;
Ul[luoro 2~ (2-Fluoro-4- Yodo—[euilaminﬁ)«ﬂ (t“F

  e£uxL) ben amida;

‘benzamida,

,S Lloxu‘v (2 LlOfD 4- yodo [eullaminoé 3, 4 dlfluPLo H- (z-

hldloxi etcxi) benbamida,» R 'j )'; f-&l

34, 5- rLlfluoro 2-(2- fluoro 4- yuds feuilamiun) N (2 bidTOKi

%
- .

‘eLuxi) benzamlda, : . «” Z   5“ ]

2-(4-Bromo-2-Eluoro- Ienllamlnu)—B 4 dlfluOLo - §2 hldr ,144
; : |

_eLuxl) beuhamlda,

—(4 Blamu 2-Fluorc- [enllamiuo) -4,5- d1§1u0L0 N (2

ertuxl) -behzamida;

25 (4 ClOLO ‘2= flUULU—fenilamluu} 3 4 dlflaOLU M+ ( hidLu“i~
f;eLoxl) benaamzda,

|
|

- i C e

',3 4 Ul[lUULU 2=-(2- f1u010 Eenllamlno) “H- (2 hidl?xl-éLuKl?-? T

Afbeuzamlda; R o : !

2- (2, 4-diEluoro-fenl lawino) -3, 4-difluoto-Ne (2 -Iidroxi-

5-Cloro:

4jétoxi)4pénzamida;, ,'

z—1214fDifluoro-feuilamEHOY‘3f4fdifluorof”"2°h4urgx;%Et“

e

'\beuzamlda, ' T o S Ao

"

Qlolo z-(z cloro-4- yado fenllamlnu) N—(2 3 diAldxox;»y

prupoxi)—benzamida;

; ] i v R
S—ClbfoiN—(2,3—diﬂidroki}propoxi);3;4-d1fiuoro i (4 yodu
]

met i1-Fendlamino) -benzamida;
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J-Clqt073y4—difluorc-2—&24f1uoro-4—yddoF§énilamiuo)f

-hidréﬁi}Zifenoxi—prbpoki)—bénzamida;r

5{D1£Iﬁ6r0—25}21f1u0r044—yodoéfenilaminof?ﬁ»(ﬁ—hidroxi—

Eenoxi-propoxi) ~benzamida;

;1S-Ciofo-2—(2,4—difluqr0—ﬁeuilamino)—3,44d{giﬁoro—u;:z-hidguxi;a'
'3~Eenoxi—gropoxi)-beuzamida; g | ; | §
2~(2,4-Difluoro—fenilamino)—3,4fdifluoro#ﬂfl24hi&r0ﬁi-ﬁ¥
Eéuoxi—propoxi)—beuzamida; B é

 "2 (4 LluLo 2-fluoro-fenilamino) -3, 4- diFluoro-H- (2 -hﬁdroxi;3rA' &

L [énoxi PLOPOYi) -benzawmida; ‘ o
3,4,5- Tll[lUOlO 2-(2-Fluoro-4- 'odo Eeuilamiuo) ~N- (3k3j35  % 
ﬁrifluoro;z—hldroxi—propoxi)—benzamida; . | |

-Cloro-2-(2,4=difluoro-fenilamino) -3, 4- dlfluolu N-(3,3,37
‘;rifluoro—z—hidrbxi—propoki)~beu5amida; | |
.2?(2;4~Diflucrolfenilamluo)—3i4~diflu0ro-ﬁé(3;3,3¥ttifluéiﬁ-i1
»hidroxi?propoxi)—beuzamida; ‘ | o B |
g¥(4QC16ro—2—ﬁluoro—feuilamiué)-3,4—difiud§o—u-(3r3,3; 

: triflﬁoro-z-hidroxi—prOpGxi)—Qeuzamida; |

2;(2;4—Dif1uor§-feuilamiﬁ0)43 4Jdi£1u6r0—ﬂ;?2—hldrqxi—3e

: meLOLL pleOXl) -beuzamida; | ‘ L

'-cioro!z-(2,4-d1f1uorc-feui1amin§)-3,4—dif1u6ro;u{«z-h;dr¢xi—fff~x 

S e
BLmeLuxl ~-propoxi) - benzamlda, | o ‘%i
2= (4~ BLONO -fluoro- [euilamluu)—J 4 dlfluulo -N-(2- hzdxu sh-3- :

metoxi—propoxi)—bEnzamida; |
 *34(4éc1dto-2¥f1uoro-ﬁeﬂi1amiuo)—3,4Jdif1u¢ro-n—(2f

netoxi-propoxi) -benzamida;
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*Sfclorp—Zfiz,4—dif1uOrQ—Eenilamino)53,4§diflﬁd%o4ﬁ—(z—hidruk‘

l;métil;éthiT%beuZamida;

"*z (z 4- Difluolu [euilamluo) 3 4-diflvoro- u-(z hlleAi l»mettlé

etu i) benzamida,

5 -Biomo-2- (2-cloro-4-yodo-Eei ftamino)-3,4-difl wore-H- (2
.'hidrbxi»3—morfoliu~4-il—pfop0xi)—beuzamida;
2—(Z—Cloro¥4—yodo—fenilamino)-3,4,S—trif1uoro-ﬂ—(z—hidrpxi¥3f#

worfolin-4-il-propoxi) -benzamida;

o 3f4,54Tfif1uQro—N—(Z—hidroxi—34morfoliﬁ—4—i1~propoxi)—25(4—

.1 ?6&6;2—ﬁetii—feuilamiuo)—benzamlda;
-Bromwo-3,4-di £luoro-N- (2-hidroxi-3- m01£611n 4- il pxop i) -2
(4—Yodo-2emétil—feai1amiu6)—begzamida; |
o  3,4—Dif1uoro—N-(2—hidroxi—3—morfoliu44—il—pr§poxi)-2;(4;yﬁdo~;
é—metil—feuilamino)—benzamiﬁé;v
5~Cloro~2-(2—clord—4—yodo—Eéuilamino)»s,4—dif1ﬂ6fofufg;
 ;hldLoni 3- mOL[oliu 4-il-propoxi) - Leu am1da~ |
| Cl- ro-3,4-difluoro-H- (2- h1d10x1 3= wo;follu 4- 11 plOp’
(4= yudo -2- meL11 fenllﬂmino) beuoamlda,‘
;}3 4= leluOlD 2- (2~ fluulu 4- yudu Leullamluu) N (2 hldlu(l-B;
mulfoliu 4 11- plOpOKl) benzamida,
.BLDND 3,4= dl[lUOlO 2-(2- fluoao 4= yodo [eullamiuo) “-%2- ,
‘hldr0A1 3 mox[ollu 4 il- plopoxﬂ) bcncamida, ”
 4 5= Di[1u010 2- (2= fluOLo 4- yod% [eullamino) M- (2- h1d10”i¥3s
:m01[olln 4-il-propoxi) beuaamlda, “ (
ClOLU 2-(2,4- difluoro- £en11amluu’—3 4-difluoro- N—(2~hidfpxiiwg

>-3-morfollu—4-il—propoxl)~beutamlda:
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o _ LlDLO 2-(2,4- dif1u01o—£éﬁilam1uol 3, - di£1u01o I
—meLll pxoyu i) - beuzamlda,

2-(2, 4 Difluolo feullam1no) =3, 4= dlfludio Naﬂz hidxo%l—

plapori)4benuamlda,

Q.‘25(4fquw0f2#f1uoro—féuilaﬁfﬁO)—3.4~difiﬂﬁr6;“
' {meL11 pLOpOYL) -benzamida; -
‘fj2 {2-Cloro- 4- -yodo- £enilamiuo) 3,4~ d1f1u0r0 H-

';féﬁbxi%ptopnxi)rbenzamida;

xfenuxi plupo i) - heuzamlda

5: 3 4,5~ Tli[luuro H- (2-hidroxi- -3- [euoxi yL9p0x1) 2—'4 y

'metil fenllamluo) benzamlda,

hidfuxi-3?Eéani-propoxi)%béﬁzami&ﬁ?ﬁ‘

Chridroxi-3- [enoxi -propoxi) - beQZamldg,
- 5;onmo¥3,4—difiuorG4N—(Z—hi;u el 3 fenox1 plupoxl)—
| Zitietil-feuilautuo) -benzamida;

LN

fenllamiuu) -benz amida,

KR

lhidluﬁi 3- [euoxi plupuxl) Beuzamlda.

meLil [pnjlamjno) benzamléa,

LULO z (2 ciogu 4.~ yuﬁo*feuil1mln0)—3 4. diiluoxu HE

- (2-NtaRox -2

'2—(z—Cloro—4—yodo;feni1amino)—3,4,SfirifldOrb—N—(z—hiu*"'”~

SABromu-z-(2;C10r0—4-yodo-feﬁilamrﬁd)£3;4,§ftfifluox6;:a

--SQBrOm0<2—(2éC10ro-4—yodo-feuilamiﬂér;B;4L5-triE1uQ:qf" \

,3,4-uif1uoro~ﬂf(z4h1drok1e3ﬁfen6xi;propoxirs2*(4ing$ﬁzf*

"H Cioro 3 4 difluoxu W~ (2 hidluxl 3L£euani pxwpbxi)»{;




;
:
j
|
|
3

vp10pox1)—benzamida,.

, b uluro 3,4-diFlaoro-N- (2- hldLUXl 2- metil- pruputl) i2- (4 )u&u~

1%A~met}1—fenilamiuo)—beuzamlda;
 mgti}fpr6poxi)*begzamida;
k;hldloxi 2-metil- pLopoxi) beuaﬁmlda,
.hj'h.u)a[ Z-met i1- ~propoxi) beu:..auu.da,
:;iS—UfOMD~2—(2fcloro-4~Yodo4fénilamiu@)“3?45dif1&°r°%u’(2;

'hidro ri-1,1-dimetil - eLox1) beuzamida,

'3, 4 Dl[lUOLO N- (2 h1d10x1 1 1= dmeLll eto xl)—b~(4-yodéa2-‘__¢.;_

. metllffeuilamluc)-beuzamxda;

2-(4-Cloro- 2- fluoro- [en11am1uo)—:,4 ‘difluoro- -N-{2-hidroxi
propoxl)—beu“amida;

leiuuxo 2-(2-fluoro~4-yodo- [enjlamluo) ﬁ»(z kileXl—

2-({2- 0101u 4- yodo fenilawmino) -3,4,5- trifluuro - (z hldqu\—.-

- meL11 plupuxi) -benzawmida;

'H'3,4;54Trif1uoro-ué(Z—hidroxi—z—metil—pfbpexij:2#(4—yﬁd6—2qf f~

métiiéfenilamino)Fbenzamlda;

—Bromo—3,4édif1uoro—N—(2-hidrpxi—Zémétil-propoxi)42~(4—yudu—‘

2—metil-feni1amino)-benzamida;

f5IBr wo-2- (2-cléro-4- -yodo- fenilamino) - 3,4-difludro- N- (2~

"hidroxi—z—metil~propoxi)-beuzamida;'

3, 4 Dl[luolo N- (2-hidroxi-2-wetil - -propoxi) -2- (4- yodo 2= meth—
[euilamlno) beuzamida,
J—Cloro—z—(2ncloro~4~yodo—feujlamino)43,4—dif1ubro—Nw(2—

hidroxi—z—metil-propoxi)—beuzémida;

‘3,4—Dif1u0ro—2—(2-f1u0r054—yO?o—feﬂilamiho)iNa(Zﬁhidrox’-

'5¥Bromﬁ;3 4—diflﬁbro—2—(2-Eluoro-4—Y0do¥feuilamiho)eN-(Z-

'-5 Clulu 3 4- dlfluulu 2-(2- [lUOLO 4‘)odo feullamino) N~(z

A

 ~2—(z;cioro—4—yodo—feuilaminof—3,4?dif1uorb-N@(z—hidroxi—z~

wetil-propoxi) -benzamida; ' : o Ce S
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‘(a L1010 4 -yodo~ feullamiuu) ‘3,4, 5 lrifluuxo “H- (z hldrﬂxi

propoki) ~lensani da i

b-ClOLO - 2 - ( 2}-‘-(:101:&3:— 4'—'yodc}—;fell’i lamlné ) =3 LA-di fludrd ~H- 2-

xl‘plmpowl) heuzamlda.

3 ,1‘4"%91 £ luq;‘o <H-(2 -hidroxi- p,::upwu ) - J ( 4- yodo -2 met i l

T eﬁfﬁam i m:t )y va\b‘euzami&a ; |

5- CIOLO 3,4- dl[lu010 H-(2- h1dxux1-p1upoxi) -2- (4 -yodo- 25‘f

feullamino) benaamlda,

4 Dl[luoxo

2#(214~ﬂ££l&0ro-fé§il&mluo}Aj 4 dl[luulo - (2 hld;vtl—;

3p_s:c;;§g»o;*c,_'t )“~—}L§é‘x:§ialalidfi; IR

”3 4fui[1u010 ~2-(2- Elu010 _-yedéefeuilaﬁinof-u-}i

1dimétil~eLcwi) bentamlda,

5= CiOIO 3.4~ difluOlO 2 (2- Eluoiu 4- yodo»fen11aﬁ}ﬂﬁ[fﬁ~@g* @

’.hidluxl 1,1 chmeLil etoxi )-benzauuda,_ o

3-, 4-Di fluéto—Z - {2 f_,fluoro-?;v.~:yod0~feni létmifié}--‘ti—'(zA—.i‘;idfd}_;i ~3-

'fmeLll pruyu&l) benzamida, =

+ 3,4-plfluoro-N-(2-hidroxi-3-wetoxi- p}upa¥1)~' S?;yodofg~metjis

f&in l‘ami nu} ben‘.amida ;
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5 -Drow +3-dibidrox

'{éﬂiléﬁiué—vben amida,

{7dxilua o'benzamiéa,

(a LiOLO 4- yodo feullamlno) ﬂ (J.‘;ﬂihiéfnﬁiéproprQS

LLL[IUDLU beuzawlda,

'“hidroxi:butdni);beuzamida;
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—B::omt:,s,—:'i*'"“"44;1'3.11?1't.ttsn*:.o—N-.-»,ij'~~..l;1i~:1r‘Dxi--}J‘i}'zli,c’xi)"'~

£ enila&d oy - henzanuda ;

4 Difluulu~N (2 hidLOWi butox1) 2- (4= yoﬁe

[enilauuuo) beuaam1da ;

—Cloi"q»z—(z—clrno»tl yud@ feuilauuuo) 3 4-d

t:

l’ichox.t Lutoxi) beuzamlda,

Ci £o-3, 4 dlflUOLO N-(2- hldlUni buLoxxi 2~(4- fodé-the
feuilami uu} '*~beiiz&t3!ida-; |

: 3;4fpiflﬁ6foi2—(ﬁ%fluoro44~fd&0-feuiléﬁinofiﬁ;(2—uiaruki-
buLox:t y- I:Jéi::izami(ia; |

5- Bromb; 3 ‘,"4 -dit Iuioro- 2-(2- flﬁtoro— 4 :yédo— Fenilamino) -« (2~

"f"{lldlu:\j: butowl) beuaamlda, BE o

5= L‘loxo—B 4- dl[},uﬁlo 2- (‘.-flumu d- yodo fenllamino)‘-m

“hidxoxi butoxi) beuaamlda,

4, Dxfluoxor—z (2 flvoro- 4~ycdu [euilamiuo) N (E‘Imdrwéb

'}ruLuxi) beggzamlda, :

Llatoa—d 12,4~ dliluolo fexulauuuc) 3 4- difluom tJ

’ buLueci) be;u amxda.

S2z,4- mnuow feuilam;mu) -3,4- o fiLIOLO -1~ 2-hidroxd~biitord) - -

e 'L-e,ubauli aa’y

1

|

~b\1LU}11) benaamida; s

-?4 B.Lumu 2- fluw.u € euiiamluo; -3 ,::4'3’-3&1}311,1‘01_ - ;(:3—hié;tt}ii:ifg; o

5 Llcu.o 3, 4 difluu.m M- (‘.—hiéluxl--lgmel.Ll etoxi) .

‘mebil -f é‘n;gjt ami ;10‘) -bens ani'i da’;
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'hidlgxi g meval plupﬁxl) heuaamlda~‘

_3 4 Di[luc-:.o 2- (4 yudo- ;-meLil [eu.tlauuno
2- hldxoti plopoxl) benzamida,

R A
: gf_ﬁrg,“@gg‘_ (2= cloro -4- y@do— Fenilaw ino) =3, 4-dif 1‘1101- o-1-

LrLEIUOLO 2- hidxox1 -propoxl) - beuzamlda,
~(2.B—Dihidroxl—?,—metil—lmto i) - i dlflucno zi (2 ,ff;mv_-'.;q-qe

yodo f euilamino) -benzami da; ‘ ‘

';;2%(2?Ciof0—4hyodo—fenilamino)43p4»di§1uo§§—ﬂfk%~fenilamiuu~“

“etoxi) —L;e.uiamidét; v
2 -{2 ~C1:,;wu— 4-yodo-feul Iauiig;@ y-4- 1
wetil- ben.zami da";,

5 Blumu 3 4~ dif.{uou) z-(z flLlu_LU

hl‘dri;vxj‘. —’I‘~me-|:‘i l-etoxi) —benzamida; e

"fb Ll&ru 3,4 dlfluulu 2-(2~- fluuro q- -yado- Eeuxiamluu) H\(d—'“

hﬁdxoxi 3 meLll eLOkl) beuzamlda,‘«

5-Difluoro- 2- (2- Llucu_u 4- YUdO Iaﬂllamilm) -N- (z hldln -1l

‘ vmel 11 el Oxi) - beubanuda,

"-3 4~ UiEluOLu N (z hldLOK1~L thetil- aboxi) 2- ti yodo A-meiij- E

{enilamino) benzamida, - ,*  ;

f

C101 i2- (z (.101.0 4- yudm feni Lami.no} 3, 4—v1ifluu10 ll~!‘.- A

- v~liuh.uxl 1 meLil eLoxl) beu emuda,

3, 4 Difluo:.o 2- (2 »fluu10~4 yodu £

rivlamlno) W= (2- ltidr()‘”—l—' '

B i
”uset.ll -et o u) =t euaamida,, . ;
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020

Bogot4, D.C.

Abogado

CARLOS OLARTE .

REFERENCIA Radicacién 03-3336
Tramite 011
Evento 379
Actuacion 430
Oficio
Folios 003

Titulo: ESTERES OXIGENADOS DE ACIDOS 4-YODOFENILAMINO
BENZHIDROXAMICOS.

En atencion al Recurso de reposicién interpuesto, se hacen las siguientes
aclaraciones:

Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvo en cuenta el caplitulo descriptivo comprendido en

los folios 129 a 434, el capitulo reivindicatorio de los folios 651 a 667 y las
observaciones del solicitante.

Objeto de la Invencién

Reivindicaciones 1 a 21 y 23 a 26: Compuestos de férmula general (1).

N
R, i

Reivindicacién 22: Composiciones farmacéuticas que comprenden compuestos de
férmula (I) junto con un vehiculo farmacéuticamente aceptable.

El problema planteado en la solicitud es proveer compuestos inhibidores de las

enzimas_duinasas MEK con propiedades mejoradas en cuanto a potencia y
selectividad.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporcbna

compuestos derivados del acido 4-yodofenilamino benzhldroxémlco y sus
composiciones farmacéuticas.
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Respuesta a los Argumentos del Solicitante

En el recurso de reposicion interpuesto a la resolucién nimero 69907, el solicitante
anexa el capitulo reivindicatorio indicado en el memorial del segundo examen de
fondo y argumenta en resumen lo siguiente:

1. Los compuestos ilustrados por la SIC como ejemplos ilustrativos de la forma en
que los compuestos de D1 anticipan la presente invencién, no _han sido de
ninguna manera expresamente revelados en D1, asi como tampoco la forma en
que estos pueden ser sintetizados. Asl, para una persona medianamente versada
en la materia, a partir de una féormula Markush general no puede reproducir una
molécula especifica salvo que exista una revelacion especifica de su ruta de
sintesis.

Ademas, D1 no ilustra expresamente ejemplos para compuestos gue comprendan
grupos hidroxi-alcoxi (C»-Cg) sobre el atomo de nitrogeno de la benzamida.

D1 no menciona o siquiera sugiere en qué posicién de la cadena alquilica R™
pueda estar localizado el sustituyente OH, ni tampoco que dicha cadena alquilica
pudiese estar sustituida por més de un grupo OH. De hecho los ejemplos de D1
que presentan un grupo alcoxi en el Nitrégeno de la benzamida, no presentan
sustituciones hidroxi. Por el contrario, los compuestos de la presente invencién
siempre presentan por lo_menos un grupo hidroxilo que necesariamente debe
ubicarse en el ultimo de los carbonos del grupo alcoxi ubicado en el gtomo de
Nitrégeno de la benzamida.

Como bien lo indica el solicitante, el documento D1 no revela expresamente
compuestos con sustituyentes hidroxi-alcoxi (C2.Cg) sobre el nitrégeno de Ia
benzamida necesariamente presente en los compuestos de la presente solicitud lo
cual los hace diferentes a los de D1 y les permiten cumplir con el requisito de
novedad.

2. La afirmacién que hace la SIC sobre que "los compuestos de la solicitud bajo
estudio en los cuales R'" es hidrégeno son iguales a los compuestos de D1 en los
cuales R™ es hidrégeno” (pagina 5, punto 4, parrafo 4 de la resolucién 69907) es
completamente incorrecfa, puesto que tal afirmacién lgnora por completo los
gtomos de carbono que comprenden los sustituyentes R’ a R , que estan
necesariamente presentes en los compuestos de la presente mvenc:én”

Como se indicé anteriormente, los compuestos de la presente solicitud presentan

diferencias estructurales con respecto a los divulgados en D1, por lo tanto son
novedosos.

3. Loscompuestos de la invencién presentan ventajas técnicas inesperadas. En ese
sentido, llamo respetuosamente la atencion a los datos de ICsy presentados en
D1, particularmente para los compuestos mas cercanos a la presente invencion
delas Tablas 1,2y 3.... En la Tabla 1, los valores de ICsp para HCMV y HSV-1 se
encuentran en un rango de 0,8 a > 50,0 uM.
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Los compuestos divulgados en D1 carecen del puente Ca.5-sustituido (R”, R® R®y
R"’) entre los atomos de oxigeno. Adicionalmente, los compuestos de la
presente invencién con esta caracteristica esencial no revelada ni sugerida en D1
presentan valores de ICsg que son entre 10 y 100 veces mas potentes que los
compuestos mas cercanos de D1. Asl, los compuestos reivindicados en la
presente invencién presentan una_actividad inhibitoria_superior frente a los
compuestos del arte previo.

Evidentemente, los compuestos de la presente solicitud presentan valores de Clisg
inferiores a los divulgados en D1 y por lo tanto tienen una actividad inhibitoria
superior.

4. La SIC sefiala que en respuesta al segundo examen de fondo, a pesar de indicar
que se efectuaron cambios en el pliego reivindicatorio, la reivindicacién 1 del
capitulo reivindicatorio modificado permanece sin modificar.

Por un error involuntario, en respuesta al segundo examen de fondo, se adjunté la
misma reivindicacién 1 presentada en respuesta al primer examen de fondo.
Ahora bien, aun cuando, los cambios sefialados en el memorial para la
reivindicacion 1 no fueron presentados, la indicacién de los mismos en el
memorial (que son entendibles por cualquier persona medianamente versada en
la materia), asi como el recibo de pago adjuntado correspondiente a la tasa de
modificaciones, constituyen evidencia suficiente de la intencién del solicitante a
modificar las reivindicaciones y limitar la materia reclamada.

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

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

Conclusion

Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda revocar la resolucién niimero 69907

en la cual se nego el privilegio a las reivindicaciones 1 a 26 (folios 611 a 627) y en su
lugar conceder dicho privilegio a las reivindicaciones (folios 651 a 667).-

Bogota, D. C., Marzo de 2011

CONCEPTO TECNICO | DIRECTOR DE NUEVAS | EXAMINADOR TECNICO
523 CREACIONES 202077
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