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DENCL& DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DE NUEVAS CREACIONES 

S. D. 

.te No. 02-104.492 
de patente a nombre de Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. 

MAMA RODRIGUEZ D’ALEMAN, actuando coma apoderada 
e acuerdo con la sustitucidn adjunta, identificada coma aparece al pie 
ta, damiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, pisa 6, obranda como 
de la sociedad Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., damiciliada en 
ew Jersey, Estados Uthdos de America, solicitante de la patente de la 
en respuesta al oficia No. 3453 natificada par fljación en lista el 20 de 
2009 relacionada can el concepto tØcnica de fonda No. 781, me 

* 

1. Con fu damenta en la facultad que canfiere el articulo 34 de ’a Decision 486 al 
solicitant para modificar la solicitud de patente en cualquier momenta del 
trÆmite, resenta junta can este memorial nueva capItula reivindicataria que 
cansta de 5 reivindicacianes y camprende las siguientes modificaciones: 

1.1 Se d4finieran las sustituyentes de manera inequlvaca dentra de la nueva 

reivindicciOn 1, de acuerda can la descrita en la memoria descriptiva para las 
madalida1es preferidas para cada sustituyente. En este sentida, R1 se restringiO a 

MdrOgen$, R2 se restringiO a una de las significadas seleccionadas del grupa que 

cansiste 4k 3 ,4-metilendiaxifenila, 3,4-dimetaxifenila, 5-(2,3-dihidrobenzafurila), 
3,4dihidabenza-[1,4]-diaxin-6-il, 5-benzafurilo, 5-indanio y 3-tienila; R3 a una 

de las si4niflcadas seleccianadas del grupa que cansiste de hidrOgena y akiuila 

de 1 a 6 itomos de carbana; b a 0 0 1 y R4 se selecciana del grupa que cansiste 

de 5-brma, 2-hidraxi 6-hidroxi, 4-carbaxi, fenila, 4-hidraxifenila, 3-
hidraxinijetilfenia, 4-hidraximetilfenila, 4-carbaxifenia, 4-metilfenia, 4-metiltia 

fenia, 4-metaxifenia, 3,4-dimetaxifenia, 4-metaxicarbanila, 4-

metaxicajrbanilfenila, 3-trifluarometilfenia, 4-aminofenia, 4-dimetilaminafenia, 

3-nitrafefi.ilo, 4-nitrafenila, 4-cianafenila, 4-farmilfenila, bendioxila, 2-piridinia, 

3-piridin1o, 4-piridinila, N-axa-2-piridinila, 3-tienia, 2-furila, 1-imidazalila, 5-0-

bencil-2-etilimidazaIila), 5-0,2-dimetilimidazalila), 3,4-metilendioxifenia. 
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El sustentcj para estas restricciones se encuentra entre las pÆginas 13 y 17 de 
lamemori$ descriptiva que se presentó con nuestro memorial del 25 de 
mar20 de XJ08. 

1.2 En cjonexion con ci punto anterior, se cancelaron tØrrninos como 
"arilo", "h4teroarilo", "aralqullo" y todas las otras definiciones shmlares que 

$eflalaban 4e manera genØrica los sustituyentes rnencionados en ci numeral 
<1.1 de este i�scrito. 

Sobre estc particular nos permitimos rnanifestar que las anteriores 
modificaci nes no involucran ampliación alguna de la materia 
originalme te presentada en esta solicitud. For ci contrario, limitan ci 
alcance de la solicitud a las modalidades ma’s preferidas senaladas en la 
descripción Adicionalmente, con estas modificaciones se da cabal 
cumplimie to a las exigencias seæaladas por ci seæor exaniinador en sus 
conceptos t6cnicos 2638 del 26 de septiembre de 2008 y 78 del 20 de marzo 
de 2009. 

Teniendo en cuenta el concepto tØcnico emitido por ci Seæor 
SuperintenIente Delegado pâra la propiedad intelectual GianCarlo 
Marcenare [JimØnez a la doctora Ana Maria Castro Wey, que da alcance a 

�s comunitaciones No. 09-001524 y 09-012566, no se presenta una tasa 
dicional, t+da vez que el nuevo capItulo reivindicatorio comprende menos 

de 15 reivi4dicaciones y la solicitud füe presentada con anterioridad al I de 
enero de 2009. 

2. 

El seæor ex4rninador establece en ci concepto tØcnico No. 781 que: 

"Lo expre4do en ci memorial de respuesta no concuerda con la realidad de las 
modificacio4es realizadas, no se ha corregido las objeciones que hechas al 
capItulo reivndicatorio original, como tampoco al modificado, ya pasó el tiempo 
establecido riara dat la respuesta tØcnica a las objeciones Art-45 y no apareció lo 
indicado en l punto 3 memoriales de respuesta. Pot lo tanto en vista de que se 
ha rehusado nuevamente a corregir los defectos de claridad que desde ci primer 
examen de $tentabilidad se pusieron en conocimiento del interesado, entonces por 
tercera vez s indica que: 

Las "nuevasr’ reivindicaciones I y sus dependientes, no son clans votque no st 

CO mo pot 4jemplo "aru/o, hetemarIh, aralqwk, heteroa’doalquih, aralqwlo de C1-C6,, -0-ara/quilo, 
a’doalquilo, en 4nde al arulo, araiquilo a hek’wan’k p14’aS ser saslituiabs tionaLwent., "ii ottas 
definiciones smilares, tales definiciones nata cualguier susUtuyente solo lo estÆn 
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deEmitando perfectamente el alcance de la invención contraviniendo lo exigido 
en Arliculo 30 D 486 de Li CAN.  La corrección presentada no define 
inequivocan ente las denominaciones genØricas objetadas, no define los ilmites de 
alcance de las reivindicaciones perfectamente establecidos tal como exige Li 
norma. Pot iue se insiste en seguir dando unas designaciones en tØrminos de 
denontaci nes genØricas para todos los sustituyentes; lo correcto es definir 
Jos susütt yentes de manera tØcnica e ineciulvocas, Cfl concordancia 

las de acuerdo con lo sustentado 
y para que guede perfectamente 

Respetuosaniente nos permitimos decir que contrario a lo manifestado por ese 
despacho, e solicitante en ningün momento se ha rehusado a modificar la 
solicitud. Tan es asI, que en las dos oportunidades anteriores se han allegado a 
esa oficina las aclaraciones y modificaciones pertinentes en la memoria 
descriptiva y en las reivindicaciones. 

En relación on los argumentos del seæor examinador expuestos anteriormente, 
respemosamnte nos perniiflmos seflalar que debido a un error involuntario al 

mento d4 la radicación de nuestro memorial del 4 de febrero de 2009, el 
entro Documental recibió la  solicitud divisional que acompafiaba a dicho 

memorial como una solicitud independiente y la radicó bajo el nümero 
09.010.373, tjazón  pot la cual no apareció la  modificación seflalada en el punto 3 
de nuestra rebnuesta anterior. 

En este ordei de ideas y con el Ænimo de superar las objeciones presentadas por 
el seæor exkniinador en relación con antiguas expresiones como "arilo", 

"heteroarilo’l y "araiquilo" entre otras, nuevamente se modifica el capItulo 
reivindicatoro que ahora consta de cinco reivindicaciones. 

Sumado a lo expuesto, el solicitante desea hacer Ønfasis sobre el hecho que el 
citado memorial del 4 de febrero de 2009 explIcitamente indicaba que se 
presentaba junto con la respuesta una solicitud divisional y lo que ahora se 
solicita es qu ese despacho acepte dicha divisional en virtud del articulo 36 de la 
Decision 486 

En este ser ido, atentamente acompaflamos copia informal del recurso de 
reposiciOn qi e se presentó el 18 de junio de 2009 en donde se explica dicho error 
con el fin de derogar la decision tomada y lograr que se adjunte la divisional 
como parte integral de la respuesta que presentamos con el memorial del 4 de 
Febrero de M09 en el caso de la referencia. Adicionalmente, anexamos copia 
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informal de( 1 memorial del 4 de febrero junto con la copia del formulario ünico 
de conver4ón, division y fusiOn de solicitudes, donde se informO que la 
invencion ei estudio se habla dividido. 

Habiendoafrendido cabalmente las objeciones presentadas pot ese despacho, 
atentament solicitamos se conceda el privilegio de patente de invenciOn a la 

Øolicitud  en estudio o si el examinador considera que subsisten razones para 
objetar la p esente invenciOn, rogamos expedir otto examen de fondo con los 
debidos mo vos y razones que sustenten su objeciOn con el fin de que nuestro 
mandante t nga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la 
interpretaci’n de los artIculos 45 de la Decision 486 -el cual otorga la facultad al 
examinador ara emitir los exÆmenes de fondo-, 35 y 59 del COdigo Contencioso 
Administra o que seflala que: "habiØndose dado oportunidad a los interesados Para 
epmsar sus o iniones, j con base en las pruebas e informes di9ponibies, se tomard hi decision 
que serif mo ada al menos enforma sumaria si afecta a particulares" y "(.) deberd proferirse 
la decisiOn de nitiva. Esta se motivarÆ en sits aipectos de hecho j de derecho, j en los de 
conveniencia si es ci caso", respectivamente (El subrayado es nuestro). 

En consecuncia, pedimos a ese despacho pronunciarse en relaciOn con todos los 
argumentos nesentados en este memorial dando estricta aplicaciOn al principio 
del debido Ptoceso consagrado en el artIculo 29 de la ConstituciOn Nacional 

tthor SuDerintendente. 

DILIA MA W4 RODRTGUEZ D’ALEMAN 
CC. 41.654.8 
TP2O824C 
N2A 
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NOVEDAD DE LA INVENCION 

REIVINDICACIONES 

1.- Un compuesto de formula (I): 

acciona del grupo que consiste de 34-meti lend ioxifenilo, 3,4-

lo, 5-(2,3-dihidrobenzofurilo), 3,4-dihidrobenzo-[1 ,4]-dioxin-6-il, 5-

5-indanilo y 3-tienilo; 

iona del grupo que consiste de hidrOgeno y alquilo de 1 a 6 Ætomos de 

seleccionado de 0 y 1; 

ona del grupo que consiste de 5-bromo, 2-hidroxi, 6-hidroxi, 4-

lo, 4-hidroxifenilo, 3-hidroximetilfenilo, 4-hidroximetilfenilo, 4-

4-metilfenilo, 4-metiltiofenilo, 4-metoxifenilo, 3,4-dimetoxifenilo, 4-

a, 4-metoxicarbonilfenilo, 3-trifluorometilfenilo, 4-aminofenilo, 4-

nib, 3-rtitrofenilo, 4-nitrofenilo, 4-cianofenilo, 4-formilfenilo, 
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benciloxilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo, 4-piridinilo, N-oxo-2-piridinilo, 3-tienilo, 2-tunic, 

1 -imidazolil , 5-(1-bencil-2-metilimidazolilo), 5-(1 ,2-dimetilimidazolilo), 3,4-

ci 

esteL 

/ 

entonces, R 5 es hidrOgeno y c esf 

a es un ent4o seleccionado de 0 y 1; 

Y se selece ona del grupo que consiste de aiquilo de 1 a 6 Ætomos de carbono, - 

C(S)-, -C(0) C(0)O-(alquilo de 1 a 4 Ætomos de carbono), -C(0)-(alquilo de 1 a 4 

Ætomos de carbono), -C(0)-(alquenilo de 2 a 4 Ætomos de carbono), -C(0)-

(cicloalquilo de 3 a 7 Ætomos de carbono)- y �C(0)NH-(alquilo de I a 3 Ætomos de 

carbono); 

se seleccionada del grupo que consiste de fenilo, 2-furilo, 2-

benzo(b)furi!o, 2-pinimidinilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo, 4-piridinilo, 1-imidazolilo, 2-
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2-tiazolilo y 2-oxabiciclo[2.2.1]heptanilo, y sales farmaceuticamente 

de los mismos. 

2.- El compuesto de conforniidad con la reivindicaciori 1, 

caracteriz do porque R1 es hidrogerio; 

se selecciona del grupo que consiste de 3,4-meti lend ioxifenilo, 5-

(2,3-dihidrbenzofurjl), 3,4-dihidrobenzo-[1,4]-dioxin-6-il, 5-benzofuril, 5- indanil ’ 

3-tienilo; 

se selecciona del grupo que consiste de hidrogeno y alquilo de 1 a 

4 Ætomos 4e carbono; 

b es 0 a 1; 

se selecciona del grupo que consiste de 6-hidroxi, 4-carboxi, 

0 fenilo, 4- idroxifenilo, 3-hidroximetilfenilo, 4-metilfenilo, 4-metiltiofenilo, 4-

metoxifenil , 3,4-dimetoxifenilo, 4-metoxicarbonilo, 3-trifluorometilfenilo, 3-

nitrofenilo, 4-nitrofenilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo, 4-piridinilo, N-oxo-2-piridinilo, 3-

tienilo, 5-(1 -bencil-2-metilimidazolilo), 5-(1 ,2-dimetilimidazolilo; 

0 

0 N?
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V se selecciona del grupo que consiste C(0)O-CH2, y -C(0)-CH=CH-; 

a 

0 
benzo(b 

metilendia 

� 

m etoxifen i 

nitrofenilo, 

Yse 

es fenilo, 

se seleccionada del grupo que consiste de fenilo, 2-furilo, 2-

2-pirimidinilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo, 4-piridinilo y 2-tiazolilo y sales 

aceptables del mismo. 

3.- El compuesto de conformidad con la reivindicación 2, 

ademÆs porque R se selecciona del grupo que consiste de 3,4-

nilo y 5-(2,3-dihidrobenzofurilo); 

selecciona del grupo que consiste de hidrogeno y metilo; 

selecciona del grupo que consiste de hidroxi, 4-metilfenilo, 4-

3,4-dimetoxifenilo, 4-metoxicarbonilo, 3-trifluorometilferiilo, 4-

3-piridinilo, 

CO  

0 

N 

y 

del grupo que consiste de �C(0)- y -C(0)O-CHr, 



2503 kvs 
Julio 28, 
P.-1569 

U 
Yse 

piridinhlo, 

mismo 

S 
caracteri 

R-1,2,3. 

iiothficadas IrK] 

seleccionada del grupo que consiste de 2-furilo, 2-benzo(b)furilo, 4-

2-pirimidinilo y 2-tiazoulo y sales farmaceuticamente aceptables del 

4.- El compuesto de conformidad con la reivindicaciOn 3, 

porque se selecciona del grupo que consiste de 

Tetrahidro-2-[5-(3,4-dimetoxifenhl)pi rim idin-2-il]-3-[3,4-meti lend ioxifenil)-

uinolin-9-ona; 

R-1 2,3, -Tetra hid ro-2-[(4-pi rid inil)metiloxicarbonil]-3-(3,4-metilendioxifenil)-9H-

pirrolo-[3 4-b]quinolin-9-ona; 

R-1 2,3,4 -Tetrahidro-2-[5-(2-pi rid iriil)-piri mid in-2-il]-3-[3,4-di hid robe nzo-fu ran il)-9H-

pirrolo-[34-b]quinolin-9-ona; 

0 R-1 ,2,3,1-Tetrahidro-2-[5-(4-metoxifenit)-pirimidin-2-il]-3-[3,4-dihidrobenzofuranil)- 

9H-pirro4-[3,4-b]quinolin-9-ona; 

R-1 ,2,3,4-Tetrahidro-3-(3,4-metilendioxifenil)-2-(5-(4-(1 -(4-metil)-

piperazirilcarbonil)-fenil)-furoil)-9H-pirrolo[3,4-b]quinolin-9-ona; 

R-1 ,2,3,4-Tetrahidro-2-[2,3-bipiridin]-6-il-3-(2,3-dihidro-5-benzofuranil)-9H-

inolin-9-ona; 

R-1 ,2,3,4-Tetrahidro-2-(2-piridinil-3-(2,3-dihidro-5-benzofuranit)-9H-pirrolo[3,4-

b]quinolii-9-ona; y sales farmaceuticamente aceptables de los mismos. 

5.- Una composiciOn farmaceutica, caracterizada porque comprende 

un vehiulo farmaceuticamente aceptable y in compuesto de conformidad con Ia 

reivindicciOn 1 
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SUPERB’ TENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIWSIO DE NUEVAS CREACIONES 
R S. D. 

Re: Expdiente No. 09-010.373 

Solilirnd de patente de invención a nombre de Ortho McNeil 
sPharmaceuticals, Inc 

Yo, DILl A. MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al 
pie de nil firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, obrando como 
apoderada de la sociedad Ortho McNeil Pharmaceuticals, Inc domiciliada en 
Raritan, I’ ewjersey, Estados Unidos de AmØrcia, solicitante del diseflo industrial, 
intertongo -ecurso de reposition contra la resolución No. 24585 de 18 de mayo de 
2009, exp xbdapor el Superintendente de Industria y Comercio, pot medio de In 
cual 5C co isderada retirada la solicitud de la referencia. 

1. 

1.1 HIck 

0 
1.1.2. El 18 de noviembre de 2002 se presentó ante la Superintendencia de 

Industria y Comercio la solicitud de patente titulada "Derivados 
sustituidos de prorrolidinona üffles como inhibidores de 

fosfodliesterasa". 

1.1.3 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.6. 

P2503 

oficio ntnero 12177 esa entidad clió traslado de sus 
de fondo a cerca de la claridad, unidad de invención y 

mo consecuencla de lo anterior, mediante memorial de 4 de febrero 
2009, presentØ a ese despacho respuesta que solucionaba el tema de 
claridad y adicionalmente presentØ una solicitud divisional que 
inciØ en dicho memorial. I 

No obstante, debido a un error involunario al momento de la 
raclicación, el Centro Documental recibió 14 solicitud divisional que 
adompanaba al memorial mencionado atha, como lana solicitud 
independiente radicandola bajo el nÆmero 09.010.373 

En atención a lo anterior, se generO un error material, del cual se derivO 
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la in4amisión  a trÆmite de la solicitud divisional por haber expirado el 
plazol de los 31 meses. 

1.1.7. En rQalidad mi mandante nunca pretendió radicar la solicitud divisional 
comb una solicitud independiente shin la intención real fue la 
presentacion dt usia. 4cina&visionai de la solicitud 02-104.492 
cbmd respuesta tn qfiIi ł.ex de patentabilidad, como asi se 
puede leer en mi liemorial de ’14 de feltiçro de 2009, del Formulano 
Umico de Conversion, Division y Fusion d(Soiicitudes. 

Teniend en cüenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente: 

a) Que e trasiade la solicitud radicada bajo el niimero 09.10.373 al expediente 
02.104.4 2 como solicitud divisional de la misma en respuesta al oficio 12177. 

b) Que ce conformidad con lo previsto por los artIculos 3 (inciso 3); 35 (inciso 
2) y 59 tinciso 2) del Codigo Contencioso Administrativo se consideren y se 
resuelvar TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asI como 
las que aarezcan con motivo de este recurso. 

C) Que srevoque la resolución No. 24585 de 18 de mayo de 2009 expedida por 
el Superi4itendente de Industria y Comercio, y se proceda a trasladar la solicitud
de la refekencia al expediente nombrado en el punto a). 

Pruebas: 

Solicito ue se tengan como pruebas las siguientes: 

1. C pia simple del oficio No. 1277 expedido por esa entidad y notificado 
p fijach5n en lista el 26 de septiembre de 2008. 

2. C pia del memorial de 4 de febrero de 2009 radicado bajo el nümero 02-
104-492. 

3. C pia del Formulario tJnico de Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase 
N cional radicaciOn nümero 09-010.373 junto con los recibos 

Seæor 

CC. 41 
TP 2ffl 

P2503 

cSJ 

ALEMAN 

2 
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SUPER1N*ENDENCIA DE INDUSTRiA V COMERCIO 
DWISIOl’fr DE NUEVAS CREACIONES 
E. S. D. 

Re: E]cp dient No. 02-104.492 
Soil tud dŁ patente a nornbre de Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc. 

Yo, JIME A ESCOBAR URIBE, idenüficada  como aparece ad pie de ml firma, 
dornicilla a en là canera 11 No. 86-53, piso 6, obrando conic apoderada de la 
sociedad rthoLMcNeil Pharmaceutical, Inc., domiciliada en Raritan, New 
Jersey, E dos Unidos de America, solicitante de la patŁnte de la referenda, en 
respueta al ofido No. 12177 nodæcado pot Ejadón en listaeI26 de septiembre 
de 2008, eIacioiado con el concepto tØcriico de fondo Na: 26)8, me permito 
rnanifes 

Cl dad dc la solicitud 

El seæor xamin4dor establece en el concepto tØcnico No. 2638 que: 

"En ci me anal de rcspucsta no aparece que se baja correg,ido his objeciones que hechas al capftg4 
reivindicato onjna4 par tb tanto en vista de quc Sc ha ithusado cotregir, ettlonces nuevamente se indica 
que: 

-Los comp estos def6rmula (II), no pueden enth’r en la realidad, en elpapel sI,ya quc los carbonos que 
son comun $ alpirtvly a la quinolina poseen casii una dos dabIn enlacesy ademtx un enka sendho, Jo 
cual no ci osible qulipicamente, par Ia tanto debe icr corrido. 

-La "ni-ic "rcivinàicacidn 1, tOy sus dependientes, no son clarasporquc se definen los sustitqyentes de 
manera a bigua tal 49m0 par ejemplo "an/a, heteroanilo, aralquilo, hetewcicloa i/a, araiquilo tie Cl-
C6, -0- uilo, cijloalquilo,.,, rt ofras definiciones similares, tales definiciones para cualguier 
sustituycn e solo Jo Sthz nombrando tie manera ambigua, especulativa e indeflnida; 5 la 
corrección sentada  no define inequlvoca#zcnte las denominaciones geneticas objetadas, ponque se da ui-ta 
definition alamen.te a manera de ejemplo, sin definir los i/mites de alcance do las reivindica clones tal coma 
exzj la Irma. Porque se dan xmas desgnadones en te’rminas tie denominaciones genInicasy se pretenden 
defittir co frtes mbguw coma "ad/a 4gnQca i-en rP° aromilica tal comofenilo, naftilo", "aralqthlo 
4gmfra 74t0 aiquilo suth& con ungr4’o adlo’ gualpara elrcsto tie dçniciones ambiguas sabre 
las que a se ban be cho a bjccio nes. -; lo correcto es dejinir Ms sustituyentes de 



manera tecuica e 
tAo kz Ia .que estd enteramente sustentado en la descripción. Que las 
iriokztc rnn-esnzten estriteturas olenamente ideiztificadas de acuerdo 

con lo 

MA 

En p7!j lugar, me penniro deS que en nil memorial del 25 de marzo de 2008 
se pu  manifiesto que ci examinador tenfa razón en cuanto a  la fórmula (U) r 
que pot lo tanto, se adjuntaba nuevo capItulo descriptivo y rei’vindicatorio donde 
se healizado la cortección del "doble enlace", que sobraba entre los 
catboomunes a los dos anillos. 

Sobre 4sth particular, atentamente dirijo la atención del seæor exantador a las 
pIgina 6, 12, 139 y 153 de la solicitud presentada con ml memorial del 25 de 
marzo ftie reposa en esa oficina entre los folios 239 400. For consiguiente, me 
permit subrayar que en nthgün momenta ci solicitante se ha rehusado a realizar 
las co4ecciones perimentes en ci texto. Pot ci contrario, el solicitante en aquella 
ocasió estuvo atente a aceptar Jo indicado pox ci examinador. Hemos revisado 
nueva$ente dichas modificaciones y no encontramos que c ntinÆe existienclo 

� esta euivocad6n. No obstante, si ese despacho encuentra que en alguna parte 
$ie lasjmodiflcaciones presentadas con nuestro memorial anterior persiste ci error, 

agradfremos nos indiquen la pigina pan hacer las correedones perdnentes. 

Dc ofra pane, en cuanto a los significados especificados en la reivindicaci6n 1, 
me ermito dedr que los næsxnos son enterarnente claros pan urn persona 
versda en la mateS y se eucuentran en concordancia con lo descripciôn. Sin 
embrgo, es deseo del solicitante realizar thodificaciones adicionales en este 
sentdo, con ci Æniano de brindar claridad y cumplir con las exigencias del seæor 

2. / Con Eundamento en la facultad que confiere ci rtIculo 34 de la Decisión 
486/al solicitante pan moclificar Ia soilcitud de patente en cualquier momenta del 
trÆrilte, presento junto con este memorial nuevo juego de reivindicaciones, que 
al4ra consta de 10 reivindicaciones, en ci cual se rca]izaron las siguientes 
mokIificathones 

Se cancelaron las antiguas reivindicaciones 10 yr 12 y la andgua 
licación 11 se renumeró conic la nueva cliusula 10. 

Sc especificó dentro de las reivindicaciones 1 y 2 que ci grupo es 



1.3 A 
ci fin de 

I 

nente, se suprimieron expresiones como "aiquilo de C1-C6", con 
la redacción de dichos tØrminos. 

1.4 En 4lación con ci tØrmino arilo, se limitô ci significado de Øste a fenilo o 
naftilo, segi.n lo mostndo en la descripción. 

1.5 Resçecto al signifleado de araiqullo, se especificó que es un grupo aiquilo 
de 1 a 10 Æomos de carbono sustituido con mx grupo thin. 

Sobre est particular inc permito deck que las antedates modLificaciones no 

�involucnn 
axnpliacion algtxna de la materia originairnente presentada en esta 

solicitud y se dan como respuesta a las objeciones presentadas par ci examinador 
en su can pto tØcnico No. 2638. 

Pan este fecto, me permito acompa.fiar ci recibo No. 09-2,811; 09-2,793; 09- 
2,676 y 09 2,784 todos del 13 de enero de 2009, con los cuales queda cubierta la 
tasa cone pondiente a las xnodiflcaciones de una solicitud de patente en cuanto a 
sus reivin caciones. 

3. 

Confundtamento en la facultad que confiere ci artIculo 36 de Ia Decision 486 al 
solicitant4 pan dividir en dos o mÆs solicitudes fraccioia, en cualquier 
momentc del trÆmite, me permito presentar: 

Lal patente divisional titulada IYERIVADOS DE 

FOSFOpTESTERA, cuya inemoria descriptiva corresponde a la misina de la 
solicitud como se presentó con ml memorial del 25 de matzo de 2008 y con 
nuevo c pItulo. reivindicatoria que consta de 9 reivindicaciones dirigidas a 
compues os desivados de pirroiopIrimidina de fOrmula (II). 

Pan este efecto acornpaiio la siguiente documentaciOn: 

a) Solici4xd y capitulo reivindicatorio correspondiente, junto con los extractos y la 
memori4 descriptiva que explica, ilustra y sustenta las reivindicaciones y que se 
encuent4a en el expediente No. 02-104.492. 

b) Redlos de pago No 08-98,797 del 18 de dicienibre de 2008 y 09-2,796 del 13 

de ener de 2009 correspond.ientes a los valores de las tasas oficiales pot 
conccpt de la presentación de la solicitud divisional y la obtenciOn del 
resnect&o certificado. 

1 

4 
Jr 
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c) Igua1meite, :solidrn a ese despacho tenet en cuenta ci protocolo No, 19.164 en 
relación coi los poderes. 

3.2 De4cuerdtcon lo establecido en e articulo 36 de la decision 486, ruego a 
ese despa4:io tenet en cuenta que la solicitud divisional que aEon presento, se 
beneficia 4e la feclia de presentaciOn d& Ia prioridad de 1a solicitud inicial, es 
decir, de In prioridad estadounidense 60/204,646 del 17 de mayo de 2000. 

3.3 De tra parte, me pennito aclarar que la solicitud divisional no thvolucra 

amPliaclot aigima de la divulgación contenida en la solicitud 

En relaci(Sn con esta solidtud divisional, me permito decir que con la 
presentacin de la misma, siguiendo las recomendaciones de ese despacho, queda 
cabaimene superada la objeción de unidad de invenci4n planteada en el 
concepto Øcnico No, 2638. 

En cone 
expuestas 

ese clest 
presente 

Senor Si 

C.C.39.’ 
Ti’. 6& 
COd. 5 

LSlofl, me permito decir que con las modificaciones anteriormente 
y la, presentación de la solicitud divisional, quçdap  superadas las 
planteadas pot ci seæor exan-jinador. Pot lo cual, afthtaniente solicito a 
ho prosiga con el estudio de los requisitos de ipatentabilidad de la 

Usaquen 
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71ndustrin y Cem$cki 
_ 

supep,NTENDENcA 

FO MULARIO (JNICO DE CONVERSION, DIVISION? FUSION DE 
SOLICITUDES 

1) SOLICITUD DE: 

Conversidi I DivisiOn FusiÆn 

I Patente de Invención i:i Patente de Modelo de Utilidad 

.0 Registro c e diseno Industrial 0 Esquemas de Trazado pars Circuitos Integrados 
21 
SOLICITANT: 

. 

Nombre: Ortho.McNe, 
IDENTIFICACION 

/ - 

Pharmaceutical, Inc. C.C. 0 NIT: JJ 
Direcclôn: U.S. Route 202 

� Nacionalldad o domicilio: Raritan, 
0 New Jersey 08869, Estados Unidos C.E.0 RO 

de Am6rIca. Cual   L.ugardeconstitución: Delaware, 
NO RO Estados Unidos de America 

TelØfono: Fax: 
E. Mail; 

3) 
REPRESEN ANTE Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE IDENTIFICACIÔN 

OAPODE DO 
Direccion: Carrera 11 Nr. 86-53 Piso C. C:; NIT 
6, BootÆ, Colombia 
TelØfono: 6181088 Fax: C.E! - Otro 
6350824 

: 

Cual  

E-mail: NUthero 39.779.452 TIP 
jiescobarcIarkemodet.com.co 68228 

4) CO WERSION 5) DIVISION 6) FUSION 

Expediente N  Expediente No. 02.104.492 Expediente No.___________ 

De:  No. de divisionales: 1 Expediente No.___________ 

A._________________ 

7) Comprob nte de pago No. 09-2,811, 09-2793, 09-2,676, 09-2,784 todos de 13 de 
enerode2099 
8) 

Anexos 
� Comproba te de pago de la tasa. 
� Poderes, s fuere el caso. 
� Documen que acredita Is existencia 

y 

representacion legal de las partes, cuandosean personas 
juridicas. 

� Copia de I solicitud divisional. 
9) 

NOMBRE: J MENAESCOBAR URIBE FIRMA0hQJtI1Od 
C.C. 39.779.452 USAQUEN T.P. 68228 

Itrucciones t pare el diligenclarniento del presente forrnulario, ver reverso de esta pagina. 
1 7 As.25031p 

2020-FOS 

400 



41 SUPERWTENDNCIA DE INDUSTRtA V COMERCIO 

Industria y C mercio 
II1IHIIIIRIINI19U1UULIII1IIII 

No. 09.010373--00000-0000 

S Ii P E R I N I E N E N C I A (ZQCI1 2oO9O2-O4 145457 Oep 2OZONUECREACION} 
EVG 379 FASENAC(ONALII 

Act. 411PRESENI - Folios: 118 

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE 
PCT 

ENTRADA EN FASE NACIONAL 

3 Nombre: JIMENA ESCOBAR URBE IDENTIFICACION 

REPRESENT NTE Direction: Carrera 11 Nr. 86-53 Piso 6, BogotØ, C.C. MT El 
0 APODER 0 Colombia 

(74) Telefono: - 6181088 Fax: 6350824 C. E. Otro El 
Cual  

E-mail: iiescobarclarkemodet.com.co 

h eNGmero 39.779.452 TP 
68228 

4 Nombre: VER USIA ANEXA 

NVENTORR ) Direction: 
(72) 

Nacionalidad o domicilio: 

5 
PCT-48"
Solicitu Internacionaf No. PCT/US01114391 Fec-ha MAYO 3, 2001 

Publica ion Internacional No. WO 01/87882 A3 Fecha NOVIEMBRE 22, 2001 

6 TItuip ) DER1VADOSSUSTITUIDOS DE PlRROLOPIRlDN0NA WILES Mn 
INHIB ORESnE FOSFODJESTERASA 

Internacional 

8 Prioridad  

El 
: Esthdos Unidos de Mayo 17. 2000 601204,646 

SIN NO I--. America 



SUPERINTENDENCIA DE NDUSTRIA V CONERCID 
NIT : 80017&0B9-2 

RECIBO OFICI4L DE CAJ.A 
FECHA 

DEP OS TANTE ------------------

S4&OET Y Co. 

09 - 21796 
ENERO 13 DE 2009 

$**$* CONS I SNAC ION **U* 

TWO PASO BANCO LUENTA Na. PASO FECHA POD Yr. PASO 

BANCU BE 811601* 062754367 107995683 13/01/2009 40,43,000.00 

elItern?n....e - �t+� I.. U fl b r I U 4IJ1I 

ANT. RENT!STICO I CONCEPTO TOTAL CONCERTO 

1 50005-01-090 ROS SERVICIOS DE PROPLEDAD 1 996 VALOR CONPLE$ENTO ThRWA MO ANTR 39,000.00 
TOTAL $ 39,000.00 

SON: TREINIA V NU £ NIL PESOS - 

RESPONSABLE  

0* 
CIBD 1W CAJA API! ADD AL EXPEDXENTE 

I ME 



* 

SUPERINTENDENCI DE INDUSTRIA Y CONERCIO 

NIT 800176099-2 

RECISO OFICIAL BE C A 08 - 98,797 
FECHA OtCIEMBRE 18 BE 2008 

151*1 cams IGNACtam Stilt 

DEPOSITANTE IIPO PASO SANCO CUENTA No. PASO FECHA P00 

CLARKE MODET ’ CO. COLONBC0NSIGNACIUN RANCH DE BOGOTA 062754387 

ISISI C U N C E P 1 II *5*5* 

1 50005-01- 1 SOLICITUDES 

SON; QUIN1E 

RESP ON S A B LE 

UN NIL PESOS 

RECIRO BE CAJA MLICADO AL EXPEOtENTE No. 

CONCEPT U 

Yr. PASO 

95150613 1811212008 64,*40,000,00 

TOTAL CONCEPTU 

7 TRAMiTES DE SIlL. DE DISEPJOS INDUS 501,000.00 
TOTAL $ 501,000,00 

e4< 
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SIJPERINTENOENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicaci4n No. 02 104492 
Clasifica4ión Internacional ((PC) 

Conceple

 

TØcnico No. 4446 

Patente  lnvenciÆn 

Via S 
*Via PCTj(fase nacional) D 

A61   31/437 

Patente de Modelo de Utilidad fl 

Cap] Cap. H 

No. Sol, Jnternacional PCTIUS0II14391 
Fecha d Presentacion Internal. Mayo 3, 2001 

Coma r sultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 
de (a DcisiOn 486 tie la Comision tie la Camunidad Anclina, se le comunica: 

estudiados 

Folios: 29 a 190 coma se radicO inicialmente 
Folios: 239 a 386 coma se modificó en fase nacional 

Reivin icaciones: Folios: 191 a 209 coma se radicO inicialmente 
Folios: 387 a 400 coma se modificó en faze nacional 
Folios: 417 a 426 coma se moclificó en faze nacional 
Folios: 459 a 463 como se modifico en faze nacional 

Folios: 455 a 458 

Conceptos tØcnicos realizados. 

US 50/204,648 (mayo 17, 2000) 

AnÆIiSis de la Prioridad 

La f4ha de prioridad del 17 tie Mayo tie 2000 y su correspondiente documento, 
son Iceptados para el estudlo tie patentabilidad. 

de la invención 

tie (a solicitud: DERIVADOS SUSTITIJIOOS DE PIRROLIDONA CJTILES 
INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA’ folio I 

El tieto de la presente solicitud consiste en los compuestos tie acuerdo a la 
fOrrruIa  I, como se presenta a contirtuaciOn: 



El proble 
la disfun 

planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos Utiles para 
sexual en animales a humarios del sexa masculino y femenino. 

Para solt.cionar este prablema tecnico la solicitud en estudio proporciona 
compuests derivados de pirrolopiridinona novedosos ütiles como inhibidores de 
fosfodiestØrasa de acuerdo a la formula I. 

S IPC:A6111.31/437. 

1. De la lolicitud de Patente 

Descripci+n (artIculo 28 D. 486) 
La descricion cumple con el requisito de claridad a camprensiOn de acuerdo al 
E rt. 28 della Decision 486. 

iones (articula 30 D 486) 
las modificaciones par el solicitante al capItulo reivindicatorio, se 

que es claro y conciso y estÆ Ia suficientemente sustentado por la 
cumpliendo con el requisito de claridad, concisiOn y sustento en la 

de acuerdo al art. 30 de la Decision 486. 

2. Unidd de invención (artIculo 25 D 486) 

Realizad*s las modificacianes par el solicitante al capitulo reivindicatorio, 5� 
0 encuentr que curnple con el requisito de unidad de invenciôn de acuerdo al art. 

25 de Ia becisión 486. 

3. No e$ una invención (artIcuic 15 D 486 literal a) -f)) 

El capitlo reivindicatorio presentado par el solicitante corresponde a una 

4. Exc$,cion a la patentabilidad (artIculo 20 0486 literal a)-d)) 

El capituo reivindicatorio presentado por el solicitante, es patentable. 

5. Reivilndicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulos 14 y 21 
0 48) 

El capitilo reivindicatorio presentado por el solicitante, es patentable. 

6. AnÆlsis de la(s) Oposición(es): (articulo 43 D. 486): 

No se pesentaron opasiciones durante el estudio de patentabilidad de la solicitud 
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7. 

La fecha 

. 

del Estado de la TØcnica 

se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la TØcnica es: 

de presentación de la solicitud prioritaria: 17de mayo de 2000 

Consider4ndo que Ia fecha de presentacion de Ia primera solicitud de patente de la 
cual se rivindica prioridad es: 18/11/2002, no se encontraron documentos que 
divulguenj los compuestos de la solicitud presentada 

8. AnÆlijsis de patentabilidad (artIculo 14 D486) 

Novedac4 (articulo 16 D486) 

Los comthuestos preseritados en la, solicitud se consideran riovedosos de acuerdo 
con las ehsenanzas del estado de la tecnica. 

Wivet Irnentivo (Artl8 D486) 

No se ncontrô dentro del estado de la tecnica, tal como to estipulado en el 
numeral 4, documento alguno que afecte el nivel inventivo. 

La soIictud presentada posee nivel inventivo pues el solicitante resuelve la 
riecesid4d de compuestos para el tratamiento de la disfunciôn sexual; siendo estos 
compuetos no obvios para el experto en la materia. 

El probema 
ter

planteado en esta solicitud como es "necesidad de 
compue 

to
ütiles para la disfuncion sexual en animales o humanos del sexo 

masculio y femenino" no serla solucionado facilmente por el Experto en la 
Materia queda plenamente resuelto en la solicitud presentada, demostrando que 
posee n vel inventivo de acuerdo con el artIculo 18 de la Decision 486. 

to 

Concl 

En contecuencia y por todo to expuesto anteriormente, se recomienda Conceder 
las reivihdicaciones: 1 a 5 (folios:459 a 463). 

D. C., 

PTO TECNICO No. 
4446 

EXAMINADOR TECNICO 
COdigo No. 202092 


