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SU PREPARACION, INTERMIEDIARIOS ENTLEADOS EN SU PREPARACION 
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Ntra. Ref.: P2002/000027 

RESPUESTA AL OFICIO No 12535, NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA No. 339 

DE FECRA 13 DE NOVIEMIBRE DE 2009 

(TERCER EXAMEN DE FONDO 

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotd, identificado tal como aparece al pie 

de mi firma, en mi cardcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo 

siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de pr6rroga previsto en 

el articulo 45 de la Decisi6n 486: 

I . a- El Examinador argumenta. que la solicitud divisional presentada en respuesta al 

segundo examen de fondo no es aceptada puesto que pretende reclamar los mismos compuestos 

que se reivindican en la solicitud principal. 

Adicionalmente, el Examinador indica contradictoriamente en el punto No. 4 de su oficio que se 

acepta el Capitulo Reivindicatorio presentado, pero eleva objeciones al Capitulo Reivindicatorio 

anterior ignorando los argumentos presentados en respuesta al segundo examen de fondo, al igual 

que el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjuntado. 
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b- i) En relaci6n con el rechazo de la solicitud divisional por parte del 

Examinador, debo seffalar que el fmico requerimiento que se deriva de la De-Cisi6n 486 para 

permitir la coexistencia, de solicitudes independientes, es que cada una. de elias? se dirij a a materia. 

diferente,’ de tal manera, que no se incurra en problemas de doble patent6miento. A lo sumo, la 

prdctica en patentes exige eliminar la materia, reclamada en la solicitud divisional del Capitulo 

Reivindicatorio de la solicitud principal. 

Asi entonces, es derecho del Solicitante mantener ambas solicitudes citadas por el Examinador 

como casos independientes, reclamando en la presente solicitud los CgMpuestos de Formula I (tal 

como se reclama en el Capitulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta, al segundo 

examen de fondo) y en la solicitud divisional las combinaciones que comprenden los compuestos 

de Formula I junto con otros ingredientes activos. Es decir, las reivindicaciones que protegen un 

4nico compuesto o Formula Markush no se superponen con reivindicaciones que reclaman 

combinaciones de dichos compuestos con diferentes agentes activos. 

Sin embargo, con el U’Mico prop6sito de facilitar la concesi6n de la presente invenci6n, y sin que 

esto signifique una aceptaci6n de los argumentos del Examinador, me permito retirar la Solicitud 

Divisional presentada en respuesta al segundo examen de fondo por lo que solicito 

respetuosamente se efecMe el desglose del recibo correspondiente a la tasa de presentaci6n de 

Solicitud Divisional. 

ii) De otra parte, me permito adjuntar nuevamente el Capitulo Reivindicatorio 

Modificado presentado en respuesta, al segundo examen de fondo, ya que segdn el Auto 

No. 12535, dste no fue aceptado por el Examinador debido al rechazo de la solicitud divisional. 

Sin embargo, tal como lo establece en el numeral 4 de auto en menci6n, la. materia, contenida en 

estas reivindicaciones es aceptable para el Examinador. 

2. a- El Examinador objeta una vez mis los tdrminos "solvato", "opcionalmente" y 

"uno o mis", debido a una supuesta falta, de claridad. 

b- i) Una vez mfis debo sefialar que los tdrminos objetados por el Examinador, 

corresponden al lenguaje empleado normalmente en el campo de las patentes quimicas, son 

comprensibles y absolutamente claros para cualquier tdcnico medianamente versado en la 

materia. 

1 Decisift 486, Artfculo 16. 
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Llamo de nuevo la atenci6n sobre el hecho que un inventor estA en su derecho de reclarnar 

protecci6n para la totalidad de un concoto inventivo desarrollado, siempre y cuando se guarde 

unidad de invenci6n a lo, largo de la solicitud. Asi las cosas, considero err6nea la objeci6n que el 

Examinador presenta, en relaci6n con los tdrminos "opcionalmente sustituido", "uno o mfis" y 

66solvato", pues en el primer y segundo caso, por ejemplo, dstos indican claramente y de manera. 

directa que cierto Atomo en las moldculas de la invenci6n puede eventualmente presentar una 

sustituci6n, o uno o mfis de los sustituyentes sefialados y en el tercer caso, que las moldculas de la 

invenci6n en estado s6lido pueden conservar restos del solvente. 

Asi, dentro del concepto inventivo desarrollado se contemplan modalidades en las que las 

mol6culas de inter6s pueden o no incluir los sustituyentes indicados y pueden o no incluir 

mole’culas de solvente en su estado s6lido. De nuevo, una persona versada en la materia, puede 

entender perfectamente el alcance y los limites de la protecci6n solicitada, entendiendo qud 

modalidades incluyen sustituciones o solventes en el estado s6lido y cudles no. 

Por lo demis, vale la pena anotar que el uso de estos t&minos y otros andlogos que indican la 

posibilidad de obtener la invenci6n en diversas modalidades, es una. prdctica aceptada a nivel 

mundial en el dmbito de las patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de 

invenci6n no se limita a una fmica modalidad sino que cubre un concepto inventivo global que 

abarca, diferentes modalidades (diversas materializaciones de la invenci6n) ligadas por un efecto 

t6cnico comim que finalmente delimita, el alcance de la invenci6n. Asi las cosas, insisto 

respetuosamente que los t6rminos "opcionalmente sustituido" "uno o mfis" y "solvato" son 

perfectamente entendibles por cualquier persona medianamente versada en la. materia, de tal 

manera que a la luz del Capftulo Descriptivo es perfectamente claro el alcance y los limites de la 

protecci6n solicitada, entendiendo cudles mol6culas estin cobijadas por las reivindicaciones y 

cudles no. Es mds, me permito sefialar que la SIC ha concedido patentes recientemente con 

capitulos reivindicatorios que comprenden tdnninos como "opcionalmente", "uno o mds" y 

66solvatos". 2 Objetar en este momento estos t6rminos contraria, por coMpleto la prdctica reiterada, 

de la SIC. 

ii) Sin embargo, con el U’M’Co prop6sito de facilitar el trimite de la presente 

solicitud, y tratando de diferenciar el alcance de diversas reivindicaciones, se ha incluido una 

nueva Reivindicaci6n independiente (nueva Reivindicaci6n 2) que excluye el tdrmino solvato. 

2 Por ejemplo: 
� Las patentes No. 04-096.139, 03-094.62, No. 03-094-614 y confienen el tdrmino solvato; 
� Las patentes No. 04.056.454, 96.015.833, 03.090.377 y 03.107.408, contienen el tdrmino opcionabnente; 
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3. a- El Examinador argumenta nuevamente que la materia reclamada, en la 

Reivindicaci6n I es amplia, puesto que la Descripci6n s6lo proporciona, sustento para compuestos 

en los que R1 es ciclopropano, ciclopentano, difluorociclohexano y trifluoropropano; y R? es fenil 

y 3-fluorofenil. 

b- Entiendo que esta objeci6n se refiere a la simple reiteraci6n de la objeci6n elevada, 

en el segundo examen de fondo, en tanto que el capitulo reivindicatorio modificado adjunto a mi 

respuesta del 05 Octubre 2009, no fue aceptado debido al rechazo de la Solicitud divisional 

presentada. 

Sin embargo, tambi6n doy por entendido que dicho Capitulo Reivindicatorio (adjunto 

nuevamente al presente memorial) es aceptable, ya que asi lo manifiesta, el Examinador en el 

numeral 4 del Auto No. 12535 y que durante reuni6n sostenida, en el Despacho manifest6 

constituye una generalizaci6n razonable de los grupos ilustrados especificamente en los ejemplos. 

Asi la cosas, entiendo superada, la objeci6n de amplitud y soporte en el Capitulo Descriptivo. 

4. a- El Examinador establece que las Reivindicaciones 14-18 no son patentables 

porque se refieren a usos y mdtodos de tratamiento. 

b- Considero superada, la anterior objecift en tanto que las Reivindicaciones 14-18 

fueron eliminadas del Capitulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al segundo 

examen de fondo, el cual se adjunta, nuevamente al presente memorial. 

5. a- El Examinador sefiala, que las Reivindicaciones 24-29 reclaman combinaciones del 

Compuesto de Formula I con otros ingredientes activos, las cuales no encuentran soporte en el 

Capitulo Descriptivo. 

b- Considero superada, la anterior objecift en tanto que las Reivindicaciones 24-29 

han sido eliminadas del Capitulo Reivindicatorio adjunto. 

6. a- El Examinador seiWa que la dependencia, de la Reivindicaci6n 20 no es clara. 

b- Considero superada. la anterior objec16n en tanto que la dependencia, de la nueva 

Reivindicaci6n 17 (antigua Reivindicaci6n 20) ha sido corregida. Agradezco la precision del 

Examinador. 
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7. Finalmente, deseo poner bajo su conocimiento que para el concepto inventivo 

comprendido en la presente solicitud, ha sido otorgado hasta. el momento el privilegio de patente 

por parte de numerosas oficinas de Patentes a nivel mundial. Adjunto un listado de los palses 

que han conferido protecci6n a la materia. reivindicada, en la presente solicitud. 

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros pafses no son vinculantes en 

el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decisi6n en el mismo sentido, considero que dichas 

concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de la materia, 

revindicada, ya que los criterios de evaluaci6n y estudio aplicados para concluir la aceptaci6n de 

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

8. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador han sido 

resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente se tengan por cumplidos los requisitos de 

patentabilidad, en tanto no se desvirtu6 ninguno de ellos por parte de la SIC, y se proceda con la 

concesi6n de la patente. 

C.C. No. 79.782.747 de BogotA 

T.P. 74.295 

Anexos: Capitulo Reivindicatorio Modificado. 

Listado de Paises que han concedido patente para la presente invenci6n 
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODMCADO 

(Tercer Examen de Fondo) 

1. Un compuesto de la f6nnula: 

I 

en donde R1 es C3- 6 cicloalquilo opcionalmente sustituido por uno o mis itomos de 

fifior, 0 Cl- 6 alquilo opcionalmente sustitWdo por uno o mds dtomos de f1fior, 0 C3- 6 

cicloalquilmetilo opcionalmente sustituido en anillo por uno o mis dtomos de f1fior; y 

W es fenilo opcionalmente sustituido por uno o mis itomos de fifior: o un solvato 

fannac6uticamente aceptable del mismo. 

2. Un compuesto de la f6rmula: 

I 

en donde R1 es C3- 6 cicloalquilo opcionalmente sustituido por uno o tnds dtomos de 

f1flor, o Cl- 6 alquilo opcionalmente sustituido por uno o mds dtomos de f1flor, 0 C3- 6 

cicloalquilmetilo opcionalmente sustituido en anillo por uno o mds dtomos de flfior; y 

R? es fenilo opcionalmente sustituido por uno o mds dtomos de flfior: o una sal 

fannacduticamente aceptable del mismo 

3. Un compuesto seg(m se reivindica en las Reivindicaciones I o 2 de la f6rmula: 

IA 

en donde R1 representa bien sea C3- 6 cicloalquilo opcionalmente sustituido por uno 

o mds dtomos de fifior o Cl- 6 alquilo opcionalmente sustituido por uno o mAs dtomos de 

f1fior. 
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4. Un compuesto segu’n se reivindica en las Reivindicaci6n I o 2 en donde Rl es tanto 

C4- 6 cicloalquilo opcionalmente sustituido por uno o dos itomos de flAor o Cl- 4 alquilo 

opcionalmente sustituido por uno o hasta tres Atomos de Rfior. 

5. Un compuesto segdn se reivindica en la Reivindicaci6n 4 en donde Rl es 

ciclobutilo, ciclopentilo, 4,4- difluorociclohexilo, o 3,3,3- tri- fluoropropilo. 

6. Un compuesto seg?m se reivindica en la Reivindicaci6n 1, 2, 4 o 5 en donde R? es 

fenilo opcionalmente sustituido por 16 2 itomos de flfior. 

7. Un compuesto segfin se reivindica en la Reivindicaci6n 6 en donde R? es fenilo o 

monofluorofenilo. 

8. Un compuesto segfin se reivindica en la Reivindicaci6n 7 en donde R? es fenilo o 3-

fluorofenilo. 

9. Un compuesto seg6n se reivindica en las Reivindicaciones 1 o 2 que es: N- {(I S)-3-

[3-(3-isopropil-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)-exo-8-azabiciclo[3.2.I]oct-8-il]-l-

fenilpropil}ciclobutanocarboxamida. 

10. Un compuesto segdn se reivindica en las Reivindicaciones 1 o 2 que es: N- {(I S)-3-

[3-(3-isopropil-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)-exo-8-azabiciclo[3.2. I]oct-8-il]-l-

fenilpropil)ciclopentanocarboxamida. 

11. Un compuesto seg?m se reivindica en las Reivindicaciones I o 2 que es: N-I(IS)-3-

[3-(3-isopropil-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)-exo-8-azabicicio[3.2. 1]oct-8-il]-l-

fenilpropil)-4,4,4-tdfluorobutanamida. 

12. Un compuesto segdn se reivindica en las Reivindicaciones I o 2 que es: N- f(I S)-3 - 

[3-(3-isopropil-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)-exo-8-azabicicIOL3.2.1]oct-8-il]-1-

fenilpropil)4,4-difluorociclohexanocarboxamida. 

13. Un compuesto segdn se reivindica en las Reivindicaciones I o 2 que es: N- ((I S)-3 - 

[3-(3-isopropil-5-metil-4H-1,2,4-triazol-4-il)-exo-8-azabiciclo[3.2.1]oct-8-il]-I-(3-

fluorofenil)propil)-4,4-difluorociclohexanocarboxamida. 

14. Un compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones I o 2 invenci6n que es: 
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F F 

HjC 

0 NH N N 
NAlr�  N 

crl-? 
F6C�?  

CHj 

15. Una composici6n farmaedutica, que incluye un compuesto de la f6nnula ( I ) o una 

sal farmacduticamente aceptable de la misma, segOn se reivindica, por cualquier 

reivindicaci6n anterior, junto con un excipiente, diluyente, o vehiculo farmacduticarnente 

aceptable. 

16. Un proceso para la preparaci6n de un compuesto de la f6rinula ( I ) segfm se 

reivindica, en las, Reivindicaciones I o 2 el cual comprende: 

a). acoplar un compuesto de la f6rmula: 

HC CH J 

RXNJ% I - if 
-11- I 

v 

H3C 

W: 

con un compuesto de la f6rinula 

R’CO2H 

(HD 
en donde Rl y R? son tal cual se definen para un compuesto de la f6rmula ( I ); 0’ 

b). reacci6n de un compuesto de la f6nnula ( II ) con un compuesto de la f6rmula: 

R’COZ 

(VIB) 

en donde Z es un grupo activador de icido carboxilico; 6 

c). reducci6n de un compuesto de la. f6rmula: 

R" i 
NH 0 

me 

W 
(Xrv) Me 
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en donde R’ y R? son tal cual se, definen para un compuesto de la f6rmula ( I 

d). aminaci6n reductiva usando un compuesto de la f6rmula: 

JNH 
,e,J,CHO 

WO) 

en donde R’ y W son tal cual se definen para un compuesto de la f6nnula ( I ), y un 

compuesto de la f6rmula: 

Me me 

P N 

me 
PAN 

o una sal del mismo; o 

e). arninaci6n reductiva usando un compuesto de la f6rmula: 

RS5,NH I 

R 2,JY
 

(Xv) 

en donde Y es CN y R1 y R? son tal cual se definen para un cornpuesto de la 

f6rinula ( I ), y un compuesto de la f6rmula ( VIA ), o una sal del mismo; o 

f). alquilaci6n de un compuesto de la f6rmula ( VIA ), o una sal del mismo, con un 

compuesto de la f6rmula: 

0 

R’ANH 

oj?,?Zt 

(XYIQ 

en donde Z’ es un grupo saliente y R1 y W son tal cual se definen para un 

compuesto de la f6rmula ( I ), o 

g). reducci6n asim6trica de un compuesto de la f6rmula: 
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ID 

en donde R1 y R? son tal cual se definen para un compuesto de la f6rmula ( I ), o 

h). reacci6n de un compuesto de la f6rTnula ( II ), o una sal metdlica del mismo, con un 

compuesto de la f6rmula: 

R’CO2W 

en donde R1 es tal como se define para un compuesto de la f6rmula ( I ) y R5 es un 

grupo fonnador de 6steres; o 

i). reacci6n de, un compuesto de la f6nnula: 

Mb Me 
NH 

OIA) 
me 

bien sea con un compuesto de la f6rmula (HI) bajo condiciones de acoplamiento, o 

con un compuesto de la f6nnula (VEB), y en presencia de un catalizador quiral: cualquiera 

de dichos procesos son seguidos de manera opcionalmente por conversi6n de un compuesto 

de la f6rinula ( I ) a un sal farmacduticamente aceptable del mismo. 

17. Un compuesto empleado en el proceso seg?m se reivindica en la Reivindicaci6n 16, 

que presenta la f6rinula: 
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Me me Me me 
N R2 NHS 

Fe’K 
I 

’)?dkVNN X"11 

0)) me (m) 
me 

P Me me 
Me me 

NH 
X""N
 

N 

?--Mg 
AZ7 --, 

,,,NkMe

 me 
RJNH 0 

Me me 

VNNX %? 
N-’N 

me me 
NO 

Me me 
RIJ me 

NH 

R21,?? N 
R 2,LIIk,--7‘q:CI. 

(Xv" me (XUQ me 
a 

en donde R’ y W son tal como se definen en la Reivindicaci6n I o 2, P es un grupo 

protector, P 1 es un grupo protector; o una sal del mismo del compuesto de la f6rinula (VIA 

), preferiblemente una sal de p- toluenosulfonato. 

18. Un compuesto segfin se reivindic6 en la Reivindicaci6n 17 en donde R? es fenilo. 

19. Un compuesto segdn se reivindic6 en la Reivindicaci6n 17 en donde P1 es bencilo. 

20. Un compuesto seg?m se reivindic6 en la Reivindicaci6n 17 o 18 en donde P es 

t- butiloxicarbonilo o benciloxicarbonilo. 
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