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Clarke, Modet & Co 
COLOMBIA 

SUPERIN [ENLJENCIA DE INDUSI RIA Y COMERC}O 

iIIIIIIIIIIIIIIIIlIlIIflhIIIIIIIiIjIIIIftiII No. 02-104490- -00016.0000 
P Fech. 2U09.-102B 15:15:46 Dep. 2020 NUECREACONF-1935 T. 11 PATENTiyj EV8:379 FASENACONALj Act. 444 RESFUESTAREQUE IoIo: 

SUPERINTENDENCIA DE 1NDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACI ONES 
E. S. D. 

. Re: Expediente No. 02-104.490 
Solicitud de patente a nombre de Ortho-McNeil- Janssen 
Pharmaceuticals, Inc. 

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, actuando corno apoderada 
sustituta de acuerdo con la sustitucion que obra en ci expediente, identificada 
como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 .A No. 86-5 3, 
piso 6, obrando como apoderada de la sociedad Ortho-McNeil- Janssen 
Pharmaceuticals, Inc., domiciliada en New jersey, Estados Unidos de 
America, solicitantc de la patente dc la refercncia, en respuesta al oficio No. 
6931 notificado pot fijación en lista ci 19 de junio de 2009 relacionado con ci 
concepto tCcnico de fondo No. 1947, mc permito manifestar: 

1. Con fundamento en la facultad quc confiere ci artIculo 34 dc la I)ecisión 
. 486 al solicitantc para modificar la solicitud de patente en cualquier momento 

del tramite, pteSefltC) jUfltO COfl este memorial nucvo capitulo reivindcatorio 
que consta de 3 reivindicaciones y cornprcnde las siguientes modificaciones: 

1.1 Se modificó la antigua rcivindicación 1 con ci fin de rcstringir ci aicance 
de la solicitud en estudio, toda vez que n ahora es cero (0) y por 10 tanto R1 ya 
no se encuentra presente. 

1.2 Adicionalmente, Sc introdujo en la nueva reivindicación I la .materia 
tCcnica de las antiguas rcivindicaciones 2 a 5 COfl el fin dc espccificar y 
deimitar ci alcance de cada uno de los sustituyentes Z, R2, R3 y R4. 

1.3 Sc introdujo la nueva rcivindicación 3 que corresponde a la antigua 
reivindicación 6 y que cubre la composición farmacØutica que comprende un 

compucsto reportado en las rcivindicaciones I y 2. 

Nos permitimos decir que las anteriores rnodificacioncs no ampilan de 

ninguna mancra la materia objeto de la presentc solicitud y Sc realizaron con 
ci Ænimo dc brindar claridad a Ia solicitud y limitar ci capItulo reivindicatorio a 
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las modalidadcs preferidas de compuestos reportados en la partc descripdva. 
Adicionalmente, con las modificaciones expucstas anteriormente se supera las 
objeciones pianteadas por ci seæor exarninador tanto cn su conccpto tØcnico 
del oficio 6924 del 8 dc junio de 2007 como del concepto tØcnico No. 1947 
del oficio 6931 del 19 de junio dc 2009. 

Tcniendo en cuenta ci concepto tØcnico emitido pot ci Seæor Superintendente 

I 
Dcicgado para la propiedad intelectual GianCarlo Marcenaro Jimnez a la 
doctora Ana Maria Castro Wcy, que da alcance a las comunlcaciofles No. 09-
001524 y 09-012566, no se prcscnta una tasa adicional, toda vez que ci nuevo 
capItulo reivinthcatorio comprcnde menos dc 15 reivindicaciones y la solicitud 
fue presentada con anterioridad al I de cnero de 2009. 

2. Claridad de la solicitud 

2.1 El seæor examinador manifiesta en ci folio 173 de su conccpto tØcnico 
que: ’EI interesado rehisa a corngir apropiadamente ci crpltuio reivindicatorio, toda ve 
que el capitulo reivindicatorlo viene con rnÆs defectos que el originairnentepresentado a saber: 
-.La reivindicacio’n 1 y sus dependientes no son ciarasjia que dejinen los sustiti’yentes con 
lØrininos corno "arilo ’ "heteroarilo ’ "heteroaariicarhoniio ’ "heterocicioaiquiio ’ iiaftiloy 
sirnilares. Esas no son definiciones de sustituyentes son denorninaiones genlricas ainbiguasy 
especulativas, porque no son equwalentes a mnguna esfructura qulmica inequlvoca,... 
-en la reivindicación 1 ünicamente se definió ci te’rmino "heterocicioaiqniio ’ pero se dejo de 

� manera indefinida ci resto de los signficados objetados para los snstituyentes." (El 

.resaitado es nuestro). 

En cua.nto a esta objeción planteada por cse despacho, respetuosanente 
manifestamos que el solicitante en ningün momcnto se ha rehusado a 
modificar las reivindicaciones dc la presentc solicitud para lograr que ci 
exarninador comprcnda la invcnción. 

En la ocasion anterior, se introdujeron en la reivindicación I las aciaraciones 
en cuanto a tØrniinos como ariio, heteroarilo y hetcrocicloaiquilo, corno se 
puedc observar en la siguientc hoja cii el aparte de la pÆgina 80 del pliego dc 
reivindicaciones que se prcscntó el 18 de octubrc de 2007. AhI se puedc 
apreciar que no solo se especificó ci tØ.rmino hctcrocicioaiquiio, como lo dice 
ci exarninador, sino que Se especificaron tambiØn las exprcsiones "ario" y 
"hcte.roariio". 

Ann mÆs, cuando se espccificó que arilo es fenio, naftilo y sirnilares, una 
persona rnedianarnentc versada en la materia entenderÆ que fenilo es ci grupo 
C6R5 y que naftilo es ci grupo C10F 17 y que pot similares Se entenderÆn los 
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grupos rclacionados con diferentes posiciones del radical por dcmde ci imsiiiO 
seth uniclo a otra mole.cula. En consccuencia, Cs deseo dc.1 solicitante afirmar 

clue los tØrminos objetados por ci examinador a la luz de ]as aclaracic)nes 
brjndadas en ci jucgo de re.ivmndicaciones del 18 de octubre dc 2007, Son 
totalniente claros para una persona nortnalmente versacla en la tØcnica. 

so 

trifluorometoxi, fenhlo (opcionalmente susttutito con I a 3 flB), fenilsulfonilo, 

nattHo, aralquhto de C, -C8, heteroarilo (opcionalmente sustituhdo con 1 a 3 IRB), 

NI-12, NHAA y N(AA)2; siempre que cuando 

0 
es 2-turilo o 2-tienilo, entonces m es un entero de 1 a 2; y sales 

farmacØuticamente aceptables de los mismos; 

en donde arilo significa un grupo aromÆtico tal como fenflo, njtllo y similares; 

heteroardo significa un sistema de anile aromÆtico de cinco a seis miembros 

estables que contiene uno a tres heteroÆtomos independientemente 

seleccionados de N, 0 O S y cualquier sistema de anile aromatico biciclico de 

nueve a diez miembros que contiene Ætomos de carbono y uno a cuatro 

heteroÆtomos independientemente seleccionados cia N, 0 6 S; 

El tØrmino "heterocieloalquilo" representa una estructura de aniflo 

monocIclica cia tres a echo miembros, saturada a parcialmente insaturada, 

estable, qua contiene Ætomos de carbono y uno a cuatro, preferibiemente uno a 

dos, heteroÆtomos independientemente seleccionados de N, 0 0 S; y cualquier 

sistema de anIle biciclico de nueve a diez miembros, saturado, parcialmente 

insaturado o parcialmente aromÆtico, eatable qua contiene Ætomos de carbono 

y uno a cuatro heteroÆtomos independientemente seleccionados cia N, 0 6 S 
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2.2 Bajo el misrno acâpite de claridad de la solicitud, ci senor exarni.nador 
cxpresa que: "-se le indico’ que es es ecu/ativo porque no son extra poladones esfrethamente 
relacionadas con Jo que se descrihió: las reivindicaciones deberlan presentar una 
generali.ación raonabie de los /ernplos dados en la, parte desrzptiva. Las caracteri:rticas 
tØcnicas esiablecidas en la desiripción-ejemplos como caractericticas esenciales de la invencio’n 
descrita, dehen ser las rn/sm as que las utiliadas para definir la invención en las 
reivindicaciones. El motivo de ello es que elproblema a resolver deber6i ser resuelto por todo 
ci alcance de la mater/a reivindicada (cada comp uesto que cae dentro de su alcance) _y no 
ünicarnenle por los compuesto individuales cometidos a ensayo, espedalmente dado qiie ci 
problerna a considerarse es la pro vision de compuestos que aclüan sobre un mismo s/ sterna 
biolOico..." 

En ese ordcn de ideas, nos permitimos manifestar quc cuaiquier versado en 
quImica enticnde ci sigiiificado y alcance del tØrmino arilo, hetcroarilo y 
heterocicloiquilo, por lo que no es cierto que las nuevas reivindicacioncs no 
sean claras o concisas, quc son lo requisitos establecidos en ci artIcuio 30., aün 
cuando dichos tØrminos cubran varias opciones, el tØcnicc) versado en la 
materia estÆ en la capacidad dc cntendcr y dciirnitar el alcance de la invención 
para comparario COfl ci estado de la. tØcnica. Asi las cosas, Si ci alcance de la 
invención fuera rnuy arnplio y las reivindicaciones fueran muy extc.nsas, la 
manera correcta para hacer que ci solicitante restrinja su invenciOn es 
detnostrando quc dichas moJØculas carecen de novedad, lo que resulta 

� espcculativa es la posicion de ese Despacho, pues sin razón alguna pretende 
quc ci solicitante limite la invención cuando una persona versada en la matera 
sabc quc es un grupo arilo y tiene claro que este tØrmino abarca grupos 
aromÆticoS corno fenilos, naftilos y sus cierivados. 

No obstante, atcntamcnte nos permitimos manifestar quc aunque ci solicitante 
no se encuentra de acuerdo con lo manifestado pot ese despacho en cuanto a 
que Sc deba limitar ci alcancc de la invcnciôn a los compuestos ejernplificados 
en la dcscripción, toda vcz quc cn la Decision 486 en ninguna parte se estipula 
este tipo de restricciones, a fin de ahorrar ticrnpo, ci nuevo capItulo 
reivindicatorio Se ha lirnitado a las modalidades prefcridas de la solicitud, 
dentro dc las cuales se encuentran los compuestos reportados en las tablas 6 y 
7 en las pÆginas 71 a 76 de la memoria descriptiva, para los cualcs se reporta la 
actividad inhibidora dc PDEV. 

Dc otra parte, en cuanto a las antiguas reivindicaciones 9 a 12 y 13, nos 
permitimos manifestar quc con ci nu.cvo capItulo reivindicatorio sc subsana la 
carencia de claridad toda vcz dichas reivindicaciones fucron canceladas del 

piiego reivindicatorio. 



3. Supuesta ampliación del alcance de la solicitud 

El seæor exarninador manifiesta en ci folio 174 quc: "-No se acepla el capliulo 
reivindicatorlo porque introduce matena en ía reivindicación 13. 
-AdemÆs, las disclaimer que se realicen cii capItulo reivindicatorio dehen haher venido de ía 
misma manera en ci capitulo descrzjtivo original, de lo contrarlo esta disclaimer no esta 
enleramenle sustentada en la descripcióny se considera introducción de materia." 

En cuanto a la primcra obscrvación, nos perniitimos decir que queda 
� cabalmente superada la objcciôn gracias a la canceiación de la antigua 

reivindicación 13. 

Dc otra pa.rte, en relación con la "disclaimer" quc se introdujo cn la 
reivindicación 1, nos permitimos rnanifcstar quc contrario a lo expucsto pot ci 
seæor examinador, la exclusion cxprcsa dc matcria del alcance dc la 
reivindicaciOn 1 es totalmente icgItima y no rcquicrc quc sc cncucntrc 
sustcntada en la descripciOn. No en vano, ci "Manual para ci Examen de 
Solicitudes c/c Paten/es de Invemión en las Oj’icinas de Propiedad Industrial de los Pauses de 
la (JomunidadAndina", pone de manifiesto en la pÆgina 70 bajo ci numeral 9.4.3 
"Disclaimer" que "Sc entenderÆ p01 "disclaimer" ía exclusion expresa de materia 
del alcance de una reivindicacion, mediante una definición negauiva, por efemplo, parapoder 
cumplir con ci requisito cle novedad. Solo se debe utili.ar cuando no hay una forma màs 
conveniente de definir ci objeto de ía reivindicaciOn con caractericticas positivas." (El 

. resaltado es nuestro). Ksto quiere decir entonces, que no hahiendo una 
rnanera mâs conveniente para cumplir con ci requisito de novedad de la 
solicitud frente a los documentos Dl US4,628,057) y D2 (Zhurmai 
Farmatsevticheskii), citados por ci seæor examinado en su primer concepto 
tØcnico, se puede recurrir a la figura del disclaimer en la presente invenciOn 

para superar dicha objeciOn. 

Ain mÆs, en ci pÆrrafo scguido, ci Manual ditado cxponc que. "ante una objeaon 
por faita de novedad, ci soilcitante pude restringir la reivindicación 
introduciendo tin disclaimer. Para ello no es necesario gue ci disclaimer 

estØ sobortado en la soilcitud tal como presentada inicialinente. Si es/a 
correctamente formulado un disclaimer no supone ampliación en ci senrido de 

Art. 34." (El resaltado es nucstro). 

AsI las cosas, contrario a lo manifestado Pot ci senor cxaminador, ci disclaimer 
realizado en la reivindicaciOn 1 es totalmente vÆlido y no requiere de sustento 

en Ia descripciOn de la solicitud com,o fue originalmente presenta. Pot 
consiguiente, no existe ninguna ampliaciOn de materia, cumpliendo asI ci 
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capItulo reivindicatorio presentado el 18 de octubre de 2007 con lo estipu].ado 
en ci Articulo 34. 

Habiendo atendido cahalmente las objeciones presentadas pot ese dcspacho, 
atentamcnte solicitamos se conceda ci privilegio de patcnte de invención a la 
solicitud en estudio 0 Si el exatninador considera que subsisten razones para 
objetar la prcsente invención, rogamos cxpedir otto examen de fondo con los 
debidos motivos y razones que sustenten su objcción con ci fin dc que nucstro 
mandante tenga la posibilidad dc cxponcr sus argurnentos con base en la 

. interpretación dc los articulos 45 dc la Decision 486 -el cual otorga la facultad 
al examinador para emitir los exâmenes de fondo-, 35 y 59 del Código 
Contcncioso Administrativo que scæala que: "habie’ndose dado oportunidad a los 
interesados para expre.car sus opiniones, y con base en laspruebas e inforrne.r disponihies, se 
/ornarÆ la dedsión que serÆ motivada al menos enforma sumaria si aJŁcla aparticulares" y 

"() deberÆ proJŁrirse la dedsión definiliva. Esta se molivarÆ en sus aspectos de hecho y de 
derecho, y en los de conveniencia si es el caso" respectivamente (FJ subrayado es 
nue stro). 

En consecuencia, pedimos a ese despacho pronunciarse en relaciOn con todos 
los argumentos prcsentados en este memorial dando cstricta aplicaciOn al 
principio del debido proceso consagrado en ci artIculo 29 de la ConstituciOn 

$ 
Nacional 

Seæor Superintcndente, 

DILl A MARL 
CC. 41.654.88 
TP 20824 CSJ 

RODRIGUEZ LYAI EMAN 

(2 
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REIVINDICACIONES 

5 1. Un compuesto de la fOrmula (I): 

� 
(RR40
 DI-

(1) 

caracterizado porque: 

n es 0 

X se selecciona a partir del grupo que consiste de S y NR D; 

10 en donde RD es seleccionado del grupo que consiste de hidrOgeno, 

di(metil)aminoetil, di(metil)amino-npropil, di(etil)aminoetil, di(eth)amino-nbutil, n 

pirrolidiniletil, N-morfoliniletil, 2-piridilmetil, 4-piridilmetil, 5-(4-metilfenil)-2-pirimidinil, 

,carboximetil, carboxietil, 4-cloro-n-butil, 2-(5-(3-trifluorometilfeniDfuril)carbon il, 2-(5 
� (3-nitrofenhl)furil)carbonhl, metoxicarbonilmetil, metoxicarboniletil y 2-benzoxazoffl; 

. 15 ZesCH26CHOH; 

R2 se selecciona a partir del grupo que consiste de 3,4-meti lend ioxifenil, 3,4-

(difluoro)metilendioxifenil, 2,3-dthidrobenzofuril, 2,3-dihidrobenzo-[1 ,4]-dioxin-6-il, 

piridil, fenil y fenil sustituido; en donde los sustituyentes de fenilo son uno o dos 

susfituyentes independientemente seleccionados de halógeno, alquilo de 1 a 4 

20 Ætomos de carbono, alcoxi de 1 a 4 Ætomos de carbono, trifluorometilo, ciano, nitro, 

alcoxi de 1 a 4 Ætomos de carbono-carbonilo, di(alquilo de 1 a 4 âtomos de 

carbono)-amino ó di(alquilo de 1 a 4 âtomos de carbono)-amino-alcoxi de 1 a 4 

Ætomos de carbono; 

R3 se selecciona independientemente a partir del grupo que consiste de cloro, 

25 bromo, metil, n-propil, t-butil, metoxi, trifluormetil, nitro, fenil, benzil, fenilsulfonil, 4-

hidroxifenil, 4-clorofenil, 4-metilfenil, 3,4-dimetoxifenil, 3-trifluorometilfenil, 4-

trifluorometilfenil, 5-trifluorometilfen il, 4-metoxifenhl, 2-nitrofenil, 3-nitrofenil, 4-

nitrofenil, 3-aminofenil, 4-aminofenil, 2-nitro-4-clorofenil, 2-nitro-4-metilfenil, 2-nitro-

4-metilsulfonilfenhl, 3-acetilaminofenil, 4-acetilaminofenil, 4-(3-carboxi----n-
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propil)carbonilaminofenil, 2-cloro-5-trifluorometilfenil, 4-(4-hidroxi-n-butil)aminofenhl, 

2-(dimetilamino)acetilaminofenil, 4-[2-(N-pirrolidinil)etoxi]fenil, 4-[2-(4-

morfolinil)etoxi]fenhl, 4-(2-(dimetilamino)etoxi)fenil, 4-pirazinil, 2,3-dimetil-3H-

imidazolil, 2-piridil y 3-piridil; 

5 R 4 se selecciona a partir del grupo que consiste de hidrógeno, carboxy, alcoxi de I 

a 4 Ætornos de carbono-carbonil, di(alquilo de 1 a 4 6tomos de carbono)amino-

alcoxi de 1 a 4 Ætomos de carbono-carbonilo y di(alquilo de 1 a 4 6tomos de 

carborio)-amino-alquilamino de 1 a 4 Ætomos de carbono-carbonil; 

Y se selecciona a partir del grupo que consiste de CH2 y C(0); 

10 aesOOl; 

se selecciona a partir del grupo que consiste de naftil, 2-pirimidinil, 2-

furil, 3-furil, 2-benzofuril, 2-tienil, 2-benzotienil, 2-benzotiazolil, 2-benzoxazol, 2-

15 benzimidazolil, 4-tiazolil, 2-tiazolil, 3-pfrazolil, 4-pirazolil, 5-pirazolil, 3-(1,2,5-

triazolil), 4-isoxazolil, 2-piridil y 3-piridil; 

m es un entero de 0 a 2; 

- 

con Ia condicion de que cuando _-’ es 2-furilo o 2-tienilo, entonces m es 1; 

. 

20 y sales farmacØuticamente aceptables de los mismos. 

2. Un compuesto de acuerdo con la reivindicación I seleccionado a 

partir del grupo que consiste de: 

1 -(3,4-metilendioxifenhl)-2-[(5-fenil-2-furil)carbonhl]-2,3,4,9-tetrahidro-1 H-3-

25 carbolina; 

I -(3,4-metilenclioxjfenhl)-2-[5-(2-piridil)-2-pirimidinil]-9-di(metil)aminoetil-2,34,Q-

tetrahidro-1 H-13-carbolina; 

1 -(3,4-meti lend ioxifenil)-2-[5-(3,4-dimetoxifenhl)-2-pi rim idinil]-1 ,2,3,9-tetrahidro-4-

oxo-4H-f3-carbolina; 

30 1-(3,4-meti lend ioxifenil)-2-[5-(4-metilfenil)-2-pirimidinil]-1 ,2,3,9-tetrahidro-4-oxo-4H-

3-carbolina; 

1 -(3,4-meti lend ioxifenil)-2-[5-(4-metoxifenil)-2-pi rim idinil]-1 ,2,3,4-tetrahidro-4-oxo-
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No. 02-104490 
Clasificación Internacional (IPC): A61K31/437, 31/4365 
Concepto TØcnico No. 

Patente de Iflvenciôn 

Via PCT (fase nacional) 0 Cap.I Cap. II 0 

No. Sol. Internacional PCT/US01/14357 
Fecha de PresentaciÆn Internal. 22/nov/200 I 

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 
de la Decision 486 de la Comisión de la  Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

1.1. DescripciOn: Folios: 22 a 98 Como se radicô inicialmente. 

1.2.Reivindicaciones: Folios 99 a 109 Como se radicO inicialmente. 
Folios 162 a 171 Modificaciôn. 

Prioridad: Folio 1: US60/204,667, 17/may/2000 

2 Objeto de la invención 

El titulo de la invenciOn: DERIVADOS 13-CARBOLINA UTILES COMO 

INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTEARASA. 

Tiene como objeto los compuestos derivados de 2-aril-2,3,4,9-tetrahidro-IH-3-

carbolina; 2-aril -1 ,2,3,4-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-c]piridina; 2-ant-I ,2,3,4-

tetrahidro[1]benzofuro[2,3-c]piridina. 

Z--( 

(R 

(R3)ii 
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-Reivindicaciones I y 2: Un compuesto de la formula (I). 

-Reivindicación 3: Una composiciOn farmacØutica que comprende los compuestos 

de fOrmula (I). 

El campo de la invenciôn, segUn la ClasificaciOn Internacional de Patentes: 

A61 K31/437; A61 K31/4365. 

4 Determinaciôn del Estado de la TØcnica 

Se realizo la büsqueda del estado de la tØcnica con fecha anterior a la fecha de 

presentaciôn de la primera solicitud, de la cual se reivindica prioridad, 17 de mayo 

de 2000, se encontró los siguientes documentos: 

No. Documento No. TItulo *Fecha de 

Publicación 

Dl US4.628.057 Tetra hydro-.-carboline derivatives 09-dic-1 986 

and treatmen of liver dieses 

D2 Zhurnal Sintesis and biological activity of 1987 

Farmatsevticheskii 3-R-1 ,2,3,4-tetrahydro--carboline 

derivatives 

* 5. Respuesta a los argumentos del solicitante: 

Respecto a que "Aün mas, en el pÆrrafo seguido. ci Manual citado expone que, ante una 
objeciOn por faita de novedad, ci solicitante pude restringir la reivindica.ción 
introduciendo una disclaimer. Para ello no es necesario gue el disclaimer estØ 
soportado en la solicitud tal como presentada inicialmente. Si esta correciamenie 
formulado un disclaimer no supone ampliación en ci sentido del Art.34. (el resaitado es 
nuestro)" (sic). 

Lo primero que hay que aclarar at respecto, es que el manual at que se hace 
referenda por ser una copia del manual europeo, no se armonizô correctamente 
con las normativas vigentes en materia de patentes, a saber DecisiOn 486 de la 
Comunidad Andina de Naciones, que es la parte vinculante y la que se debe 
aplicar de manera obligatoria lo que estÆ contenido en el Art.30 D 486 de la CAN. 
"Les reivindicaciones definirn la materia quo se desea proteger med/ante la patente. Deben ser 
claras y coricisas y estar enteramente sustentacias POT la descrjpciOn. ", (subrayado fuera de 
texto) ademâs ni siquiera se tomó en cuenta que la anterioridad es especIfica y 
que por lo tanto la solicitud en estudlo es una mera extrapolaciOn de lo ya 
divulgado en la anterioridad, simplemente con una disclaimer arbitraria borra el 
arte previo sin justificación tOcnica ni sustento en la descripción. 
Tat como estÆ contenido en la norma de obligatorio cumplimiento, se contrapone a 
la opinion expresada en el argumento, y como lo que se aplica es la norma, queda 
perfectamente establecido que las reivindicaciones deben estar enteramente 



sustentadas en la descripciOn, y tal disclaimer no encuentra sustento en la 
descripción, ya que esa disclaimer no presenta el sustento tØcnico que demuestre 
que por el mero hecho de anular materia do manera arbitraria la solicitud es ahora 
real y tOcnicamente diferente, o sea, que aparezca tOcnicamente justificado el por 
quØ la materia retirada de esa manera ahora deja de ser parte do la soluciOn 
tØcnica, si originalmente se reclamô como parte de la soluciôn, y no ünicamente 
para lograr una pequena diferencia con el estado de la tØcnica y alegar 
posteriormente novedad y nivel inventivo, basado solamente en esa diferencia 
literaria. 

6. AnâIisis de patentabilidad (articulo 14 D486 de la CAN) 

6.1Novedad (articulo 16 D486 de la C.A.N) 

La solicitud en estudio reclama un compuesto derivados 2-aril-2,3,4,9-tetrahidro-

1 H-13-carbolina y derivados 2-aril-1 ,2,3,4-tetrahidro[1]benzotieno[2,3-c]piridina que 

caen bajo el alcance de la fOrmula Markush (I): 

Tal como aparece en las reivindicaciones 1.-2. 

- La reivindicaciOn 3 que reclama las composiciones que comprenden los 

compuestos; dado que el objeto de esta reivindicaciôn no es nuevo "per Se" 

composiciOn que comprende compuestos de las reivindicaciones; ya que se refiere 

a composiciones convencionales o de analogla a las conocidos en el estado de la 

tecnica, su patentabilidad esta conectada unicamente a ía del compuesto I 

-Dl describe compuestos especificos de -carboIina especialmente: 

COORS 

Nl? 
CH2""O 

La anterioridad ahora no es reclamada en la solicitud en estudio, puesto que se 

redactaron las reivindicaciones de tal manera que no comprenden la materia de la 



I 
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anterioridad y ademÆs con la materia que estÆ descrita, por lo tanto la solicitud 

cumple con el requisito exigido en articulo 16 D486 de la C.A.N. 

-Por su parte el documento D2, es especifico para el derivado de carbolina de 

formula: 

R 

2H7i1I(oII)CH2I’1 IR 

cXHl 

Esta anterioridad describe derivados de carbolina que ahora de la manera como 

fueron redactadas la reivindicaciones no quedan bajo el alcance de la fOrmula 

Markush (I) de la solicitud en estudio, por eso se considera que la solicitud en 

estudio ahora cumple con el requisito exigido articulo 16 D486 de la C.A.N. 

6.2Nivel inventivo (articulol8 D486 de la CAN) 

Las anterioridades Dl y D2 ahora no son reciamadas en la solicitud en estudio, y 
tat como estÆn redactadas las nuevas reivindicaciones no es posible derivar la 
materia alit contenida de las anterioridades individuales o conjuntamente, por to 
tanto no se ye afectado el Nivel Inventivo, cumpliendo con Ia exigencia del 
articulol8 D486 de la C.A.N. 

63Aplicaci6n industrial (artIculo19 0 486) 

Los derivados de carbolina tal como es reclamado en la presente solicitud, son 
susceptibies de ser sintetizados, por el mØtodo descrito, en las cantidades 
requeridas por la industria farmacOutica, para producir medicamentos, por lo tanto 
se considera que tiene aplicación industrial. 

-De acuerdo con la materia concedida del titulo debe quedar: ’DERIVADOS DE 2-

ARIL-2,3,4,9-TETRAHIDRO-1 H--CARBOLlNA Y DERIVADOS 2-ARL-1 ,2,3,4-

TETRAHlDRO[1]BENZOTIENO2,3-C]PlRlDlNA" 

7. Conclusion: 

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder 
las reivindicaciones: 1 a 3 (folios: 230-232). 

Bogota, DC., 13 de noviembre 2009 
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