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Re: Exppdiente No. 02-104.492

Soli¢itud de patente a nombte de Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, actuando como apoderada
sustituta de acuerdo con la sustitucion adjunta, identificada como aparece al pie
de mi firtna, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando como
apoderadg de la sociedad Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., domiciliada en
Raritan, New Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de la patente de la
referencial en respuesta al oficio No. 3453 notificado por fijacion en lista el 20 de
marzo de 2009 relacionado con el concepto técnico de fondo No. 781, me
permito manifestar:

»

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision 486 al
solicitantg para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
tramite, presento junto con este memotial nuevo capitulo reivindicatorio que

consta de

5 reivindicaciones y comprende las siguientes modificaciones:

1.1 Se dgfinieron los sustituyentes de manera inequivoca dentro de la nueva

retvindica
modalida
hidrogent
consiste (

3,4-dihid1

cion 1, de acuerdo con lo desctito en la memotia descriptiva para las
Hes preferidas para cada sustituyente. En este sentido, R se restringio a
b, R? se restringié a uno de los significados seleccionados del grupo que
le 3,4-metilendioxifenilo, 3,4-dimetoxifenilo, 5-(2,3-dihidrobenzofurilo),
fobenzo-[L,4]-dioxin-6-il, 5-benzofutilo, 5-indanilo y 3-tienilo; R3 a uno

de los significados seleccionados del grapo que consiste de hidrégeno y alquilo

delab6
de 5-br

htomos de carbono; b a 0 6 1y R* se selecciona del grupo que consiste
HMo,

2 hidroxi, 6-hidroxi, 4-carboxi, fenilo, 4-hidroxifenilo, 3-

hidroximietilfenilo, 4-hidroximetilfenilo, 4-carboxifenilo, 4-metilfenilo, 4-metiltio

fenilo,

4-metoxifenilo, 3 4-dimetoxifenilo, 4-metoxicarbonilo, 4-

metoxicarbonilfenilo, 3-trifluorometilfenilo, 4-aminofenilo, 4-dimetilaminofenilo,

3-nitrofe

hilo, 4-nitrofenilo, 4-cianofenilo, 4-formilfenilo, benciloxilo, 2-piridinilo,

3-pitidin{lo, 4-piridinilo, N-ox0-2-piridinilo, 3-tienilo, 2-furilo, 1-imidazolilo, 5-(1-
bencil-2-metilimidazolilo), 5-(1,2-dimetilimidazolilo), 3,4-metilendioxifenilo.




El sustentq para estas restricciones se encuentra entre las paginas 13 y 17 de
la memoria descriptiva que se presenté con nuestto memorial del 25 de
marzo de 2008.

1.2 En donexién con el punto anterior, se cancelaron términos como

“arilo”, “hgteroarilo”, “aralquilo” y todas las otras definiciones similares que

efialaban de manera genérica los sustituyentes mencionados en el numeral
1.1 de este ¢scrito.

Sobre estg particular nos permitimos manifestar que las anteriores
modificacipnes no involucran ampliacién alguna de la matetia
originalmefite presentada en esta solicitud. Por el contrario, limitan el
alcance de|la solicitud a las modalidades mas preferidas sefaladas en la
descripcidon| Adicionalmente, con estas modificaciones se da cabal
cumplimiento a las exigencias sefialadas por el sefior examinador en sus
conceptos tecnicos 2638 del 26 de septiembre de 2008 y 781 del 20 de marzo
de 2009.

Teniendo len cuenta el concepto técnico emitido por el Sefor
Superintendente Delegado para la propiedad intelectual GianCarlo
Marcenare [Jiménez a la doctora Ana Maria Castro Wey, que da alcance a

‘s comunitaciones No. 09-001524 y 09-012566, no se presenta una tasa
adicional, t¢da vez que el nuevo capitulo reivindicatotio comprende menos
de 15 reivindicaciones y la solicitud fue presentada con anterioridad al 1 de
enero de 2009.

2.  Claridad de la solicitud
El sefior exgiminador establece en el concepto técnico No. 781 que:

“Lo expresado en el memorial de respuesta no concuerda con la realidad de las
modificaciones realizadas, no se ha cotregido las objeciones que hechas al
capitulo reivindicatorio original, como tampoco al modificado, ya pasoé el tempo
establecido para dar la respuesta técnica a las objeciones Art-45 y no aparecié lo
indicado en ¢l punto 3 memoriales de respuesta. Por lo tanto en vista de que se
ha rehusado |nuevamente a cotregir los defectos de claridad que desde el primer
examen de patentabilidad se pusieron en conocimiento del interesado, entonces por
tercera vez s¢ indica que:

-Las "nuevasL’ reivindicaciones 1 v sus dependientes, no son claras porque no se

definen los sustituyentes. se le dan denominaciones genéricas ambiguas tal
como por ejemplo "ari/o, hetemarih, ardlqwk, heteroddoalguih, aralgwle de C1-C6,, -O-aralquils,
ddoclgnilo, en dande al aril, aralguile o hetervarile pueden ser sustfuidos opdonalmente.,”"n otras
definiciones similares, tales definiciones para cualquier susiituyente solo lo estan
sefialando de manera genérica, ambigua, especulativa e indefinida: no estan




delimitando perfectamente el alcance de la invencién contraviniendo lo exigido
en Arficulo| 30 D 486 de la CAN. La cotreccion presentada no define
mequivocamente las denominaciones genéricas objetadas, no define los limites de
alcance de |las reivindicaciones perfectamente establecidos tal como exige la
norma. Porfjue se insiste en seguir dando unas designaciones en términos de
denominacipnes genéricas para todos los sustituyentes; lo correcto es definir
os sustituyentes de manera técnica e inequivocas, en concordancia

Bon la de
sustentad
estructura;

integrames
delimitado

referencia

Respetuosan]
despacho, e
solicitud. T}
esa oficina
descriptiva y

En relacién
respetuosam

mento dg

Lentro Doc

cripcidn, o sea, de acuerdo ca lo que esti enteramente
en la descripcibn. Que las definiciones representen
lenamente identificadas de acuerdo con lo sustentado

nite_en la descripcidn, vy para que quede perfectamente

el alcance de la invencidon, como lo exigen el articulo en
[Art-30 D486 de 1a C.A.N.]”

ente nos permitimos decir que contrario a lo manifestado por ese
| solicitante en ningin momento se ha rehusado a modificar la
an es asi, que en las dos oportunidades anteriores se han allegado a
las aclaraciones y modificaciones pertinentes en la memoria
en las retvindicaciones.

con los argumentos del sefior examinador expuestos anteriormente,
ente nos permitimos sefialar que debido a un error involuntatio al
+ la radicacion de nuestro memotial del 4 de febtero de 2009, el
umental recibié la solicitud divisional que acompanaba a dicho

memorial c(
09.010.373, 1

de nuestra re

pmo una solicitud independiente y la radicé bajo el ndmero
azon por la cual no aparecié la modificacion sefialada en el punto 3
spuesta anterior.

En este ordepn de ideas y con el animo de superar las objeciones presentadas por
el seflor expminador en telacion con antiguas expresiones como “arilo”,
“heteroarilo’] y “aralquilo” entre otras, nuevamente se modifica el capitulo
reivindicatorio que ahora consta de cinco reivindicaciones.

Sumado a lo
citado memy
presentaba Ji
solicita es qu
Decision 486

expuesto, el solicitante desea hacer énfasis sobre el hecho que el
prial del 4 de febrero de 2009 explicitamente indicaba que se
mto con la respuesta una solicitud divisional y lo que ahora se
= ese despacho acepte dicha divisional en virtud del articulo 36 de la

tido, atentamente acompafiamos copia informal del recurso de
reposicidn que se presentd el 18 de junio de 2009 en donde se explica dicho error
con el fin d¢ 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
Febtero de 2009 en el caso de la referencia. Adicionalmente, anexamos copia

En este sen|




informal de|l memotial del 4 de febrero junto con la copia del formulario dnico
de conversion, division y fusidn de solicitudes, donde se informéd que la
invencion en estudio se habia dividido.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencion a la

dholicitud en| estudio o si el examinador considera que subsisten tazones pata
‘objetar la presente invencion, rogamos expedit otro examen de fondo con los
debidos mopivos y razones que sustenten su objecidén con el fin de que nuestro
mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la
interpretacién de los articulos 45 de la Decision 486 -el cual otorga la facultad al
examinador para emitir los examenes de fondo-, 35 y 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo que sefiala que: “habiéndose dado oportunidad a los interesados para
excpresar sus opiniones, y con base en las pruehas ¢ informes disponibles, se tomard la decision
que Serd motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares” y “(..) deberd proferirse
la dectsion dcyFﬁ‘z'm. Esta se_motivard en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de
conveniencia si\es ¢l caso”, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecueancia, pedimos a ese despacho pronunciarse en relacién con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacidn al principio

del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional

%ﬁot Suped%ntendente,

b2/ AL

DILIA MAR]? RODRIGUEZ D’ALEMAN
CC. 41.654.88

TP20824CY)  __—

Nej




2503 Rvs

modificadas

Julio 28, 2009

P-1569

en donde
R' es hidrg

R? se s

NOVEDAD DE LA INVENCION

EIVINDICACIONES

1.- Un compuesto de formula (1):

;

Dgeno,

plecciona del grupo que consiste de 3 4-metilendioxifenilo, 3,4-

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

benzofurilg
R® se selef
carbono;
besunen
R* se sel
carboxi,
carboxifen

metoxicarh

, S-indanilo y 3-tienilo;

/

cciona del grupo que consiste de hidrogeno y alquilo de 1 a 6 atomos de

lero seleccionado de Oy 1;

ecciona del grupo que consiste de 5-bromo, 2-hidroxi, 6-hidroxi, 4-
fenilo, 4-hidroxifenilo, 3-hidroximetilfenilo, 4-hidroximetilfenilo, 4-
lo, 4-metilfenilo, 4-metiltiofenilo, 4-metoxifenilo, 3,4-dimetoxifenilo, 4-

onilo, 4-metoxicarbonilfenilo, 3-trifluorometilfenilo, 4-aminofenilo, 4-

dimetilaminofenilo,  3-nitrofenilo, 4-nitrofenilo, 4-cianofenilo, 4-formilfenilo,




2503 RHvs o
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benciloxilo,

1-imidazolild

D,

adificadas

09

2-piridinito, 3-piridinilo, 4-piridinilo, N-oxo-2-piridinilo, 3-tienilo, 2-furilo,

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

metilendioxifenilo,

entonces, R

a es unh ente

0

(
/0\/\0 , @ 0/“'/

4
L)

y

es fenilo,

;
v’ e

> es hidrogeno y ¢ esjf;

ro seleccionado de Oy 1,

Y se selecciona del grupo que consiste de alquilo de 1 a 6 atomos de carbono, -

C(S)-, -C(O)
atomos de
(cicloalquilo

carbono),

Ct

!
1
\._al

benzo(b)furi

-, C(O)O-(alquilo de 1 a 4 4tomos de carbono), -C(O)-(alquilo de 1 a 4
carbono), -C(O)-(alquenilo de 2 a 4 atomos de carbono), -C{O)-

de 3 a 7 atomos de carbono)- y —C(O)NH-(alquilo de 1 a 3 atomos de

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

lo, 2-pirimidinilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo, 4-piridinilo, 1-imidazolilo, 2-




2503 Rvs miodificadas
Jubo 28, 2009

1564
imidazolilg, 2-tiazolilo y 2-oxabiciclo[2.2.1]heptanilo, v sales farmacéuticamente

aceptable$ de los mismos.

2.- El compuesto de conformidad con la reivindicacion 1,
caracterizado porque R’ es hidroégeno;

R? se selecciona del grupo gque consiste de 3,4-metilendioxifenilo, 5-
(2,3-dihidrobenzofuril), 3,4-dihidrobenzo-[1,4)-dioxin-6-il, 5-benzofuril, 5- indanil y
3-tienilo;
R® se selecciona del grupo gue consiste de hidrégeno y alquilo de 1 a
4 atomos de carbono;

bes061;

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

. fenilo, 4-hidroxifenilo, 3-hidroximetilfenilo, 4-metilfenilo, 4-metiltiofenilo, 4-

metoxifenilp, 3,4-dimetoxifenilo, 4-metoxicarbonilo, 3-triflucrometilfenilo,  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;




2A03 Rvs nodificadas
Jdulio 28, 20GY
P-1564

Y se selegciona del grupo que consiste C{O)O-CH;, y -C(O)-CH=CH-,
es fenilo,

se seleccionada del grupo que consiste de fenilo, 2-furilo, 2-
benzo(b)furilo, 2-pirimidinilo, 2-piridiniio, 3-piridinilo, 4-piridinilo y 2-tiazolilo y sales

farmacéuticamente aceptables del mismo.

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

caracterizado ademas porque R? se selecciona del grupo que consiste de 3,4-

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

e selecciona del grupo que consiste de hidrégeno y metilo;

’ R* se selecciona del grupo que consiste de hidroxi, 4-metilfenilo, 4-
metoxifenilp, 3,4-dimetoxifenilo, 4-metoxicarbonilo, 3-trifluorometilfenilo, 4-

nitrofenilo, 2-piridinilo, 3-piridinilo,

1

Y se selecc,ona del grupo que consiste de —C({0O)- y -C(O)O-CHj5-,




»

'. R-1,2,3,4

9H-pirrolp-[3,4-b]lquinolin-9-ona;

ZHOD Fys
Julio 25,
18659
-

4
i

=2/ S€
piridinilo,

mismo

maodificadas

2004

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

2-pirimidinilo y 2-tiazolilo y sales farmacéuticamente aceptables del

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

caracterizado porque se selecciona del grupo que consiste de

R-1,2,3,4-Tetrahidro-2-[5-(3,4-dimetoxifenil) pirimidin-2-il]-3-[3,4-metilendioxifenil}-

9H-pirrolo-[3,4-blquinolin-9-ona;

R-1,2,3,4-Tetrahidro-2-[(4-piridinil)metiloxicarbonil]-3-(3,4-metilendioxifenil}-9H-

pirrolo-{3|4-b]quinoclin-9-ona;

R-1,2,3,4-Tetrahidro-2-[5-(2-piridinil}-pirimidin-2-il]-3-[3,4-dihidrobenzo-furanil}-SH-

pirrolo-[3

4-blquinolin-9-ona;

-Tetrahidro-2-[5-(4-metoxifenil)-pirimidin-2-il]-3-[3,4-dihidrobenzofuranil)-

R-1,2,3.4-Tetrahidro-3-(3,4-metilendioxifenil)-2-(5-(4-(1-(4-metil)-

piperazinjilcarbonil)-fenil)-furcil}-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-

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

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

blquinolin

-9-ona; y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos.

5.- Una composicion farmacéutica, caracterizada porque comprende

un vehidulo farmacéuticamente aceptable y un compuesto de conformidad con la

reivindicacién 1.
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Re:

1.1.3

Fx

Yo, DILI
pie de mu
apoderadg de la sociedad Ortho McNeil Pharmaceuticals, Inc domiciliada en
Ratitan, New Jersey, Estados Unidos de Amérecia, solicitante del disefio industrial,
interpongo_yrecurso de_reposicién contra la resolucién No. 24585 de 18 de mayo de
2009, exp
cual se co

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

P-2121

SUPERIDIfENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION: DE NUEVAS CREACIONES

Soli¢itud de patente de invencién a nombre de Ortho McNeil
Pharmaceuticals, Inc

1. EUN
11 Heclglos
1.1.2.  [El 18 de noviembre de 2002 se present6 ante la Superintendencia de

p{diente No. 09-010.373

| A

Clﬂfkﬁ, M'Ddf SUPERINTENDENGIA : }4\&0

DE INDUSTRIA ¥ COMERCIO
COLOMBI

R

©. 09-010373. 00003 -ﬂﬂg"nﬂ

Fecha: 200 - : y
9-05-18 14:51:31 Dep. 2020 NUECREAGIDNE

ra. 11 PATENTE|Y
I ;
Act. 412 REPOSPRESRECUEVQ'FsoigsF?fEMCIONAL”

S. D.

A MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al
firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, obrando como

edida:por el Superintendente de Industria y Comercio, por medio de la
nsi;iderad_a retirada la solicitud de la referencia.

NDAMENTOS DEL RECURSO

Industia y Comercio la solicitud de patente ttulada “Denvados
sustituidos de prorrolidinona dtlles como  inhibidores  de

fosfodiesterasa™.

Mediante oficio numero 12177 esa entidad dié traslado de sus
objeciones de fondo a cerca de la claridad, unidad de invencién y
novedad. ‘

Como consecuencia de lo antetior, mediante memorial de 4 de febrero
de 2009, presenté a ese despacho respuesta que solucionaba el tema de
la clatidad y adicionalmente presenté una solicitud divisional que
anuncié en dicho memoxal.

No obstante, debido a un error involuntario al momento de la
radicacién, el Centro Documental recibi6 14 solicitud divisional que
acompaiiaba al memotial mencionado arriba, como una solicitud
independiente radicindola bajo el nimero 09.(410.373

En atencién a lo antetior, se generd un error material, del cual se detivo
|
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02.104.49
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la mdamlsmn a tramite de la sohatud divisional por haber expirado el
plazo* delos 31 meses. :

En realidad mi mandante nunca pretendié radicar la solicitud divisional

como una solicitud mdependlente sino la intencién real fue la

presentacmn dé& una. %o :'_‘c1tud"ﬁ,kd1v1510nal de la solicitud 02-104.492

como respuesta #.jn oﬁdoﬁp ex‘gmeg de patentabilidad, como asi se
puede leer en mi siemorial dé&'4 de febrero de 2009, del Formulario

Umco de Conversion, Divisién ¥ Fusiéd dc Salicitudes.

en cuenta lo dicho anteriormente, solicito a usted lo siguiente:

e trasiade la solicitud radicada bajo el nimero 09.10.373 al expediente
2 como solicitud divisional de la misma en respuesta al oficio 12177,

conformidad con lo previsto por los articulos 3 (inciso 3); 35 (inciso
ciso 2) del Cédigo Contencioso Administrativo se consideren y se
TODOS los argumentos y TODAS las cuestiones planteadas asi como
parezcan con motvo de este recurso.

tevoque la resolucion No. 24585 de 18 de mayo de 2009 expedida por
ntendente de Industria y Comercio, y se proceda a trasladar la solicitud
rencia al expediente nombrado en el punto a).

ue se tengan como pruebas las siguientes:

pia simple del oficio No. 1277 expedido por esa entidad y notificado

r fijacién en lista el 26 de septiembre de 2008.
)pia del memorial de 4 de febrero de 2009 radicado bajo el nimero 02-

4-492,
)pia del Formulario Unico de Solicitud de Patente PCT Entrada en Fase

cional radicacién nimero 09-010.373 junto con los recibos

perintendente,

% UEZ D’ALEMAN
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
» DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. - S. ' D.

Re: Expediente No. 02-104.492
Soligitud de patente a nombre de Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc.

Yo, JIMENA 'EéCbBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en 14 carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la

sociedad Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., domiciliada en Raritan, New
Jersey, Estados Unidos de América, solicitante de Ia patente de la referencia, en
respuesta [al oficio No. 12177 notificado por fjacién en listatel 26 de septiembre
de 2008 elac:tonado con el concepto técnico de fondo No: 2638 me permito

El sefior pxaminador establece en el concepto técnico No. 2638 que:

“BEn ol émtm'af de imq)ﬂe.rz‘a no aparece que se baya corvegide las objeciones que hechas al caphtuls
9 arz;gz'rzizg por lo tants en vista de gue se ha rebusads correger, emtonces nuevaments s¢ indica

refuindicaty
que:

-Los compyestos de ﬁmu/a (1), no pueden existir en la realidad, en ¢l papel 51, ya que los carbonos que
son comungs al pirrol y @ la quinolina poseen cada uno dos dobles enlaces y adends un enlace sencillo, Jo

cual no es posible quimicaments, por lo tanty debe ser corregido.

" resvindicacion 1, 10 y sus dependientes, #o son claras porque e definen los sustituyentes de
manera anrbigua tal bomio por eiemple "arile, heteroarilo, aralguilo, heserociclalgnilo, aralguilo de C1-
C6, D-aralguile, cithalguib,.." u otras de ﬁm’a’om similares, tales definiciones para cualguicr
;umtzgzen 2 Solo o estdn nombrando de manera genérica, ambz(gua, mpem!arwa ¢ indefinida; y la
presentada no define meg:zzwmmmte lar denominaciones genéricas objetadas, porgue se da una
defimicién |solamente 2 \manéra de ejemplo, sin definir los limites de aleance de Jas reivindicaciones tal como
exige la tiprma. Porqste st dan unas designaciones en términos de denominaciones genéricas y se presenden
a’e_’ﬁﬂzr ooy frases armbiguas como "arilp significa un grapo aromético tal como fonilo, nafishe”, "aralguile
Zrupo algsilp sustituida con un grupo arilo”’, igual para el resto de definiciones ambiguas sobre
ya sc ban hecho objesiones..; lo correcto es definir los sustituyentes de




manera técnica e inequivocd, en concordancia con la descripcion, o sea, de
acuerdo la lo que estd enteramente sustentado en la descripcidn. Que las
definiciones representen estructuras plenamente identificadas de acuerdo
con lo justentado integramente en .la descripcidn, v para que guede
perfectamente delimitado el alcance de la invencion, como lo exigen el articulo
en referencia. [Art-30 D486 de I CAN.Y

8

En primler lugat, me permito decir que en mi memorial del 25 de marzo de 2008
se puso de manifiesto que el examinador tenia razdén en cuanto 2 la férmula (1) y
que pot|lo tanto, se adjuntaba nuevo capitulo descriptivo y reivindicatorio donde
se habia tealizado la correccidén del “doble enlace”, que sobraba entre los
catbongs comunes 2 los dos anillos.

Sobre ¢ste particular, atentamente ditijo la atencidén del sefior examinador 2 las
péginad 6, 12, 139 y 153 de la solicitud presentada con mi memorial del 25 de
marzo [que reposa en esa oficina entre los folios 239 2 400. Por consiguiente, me
permitp subrayar que en ningun momento el solicitante se ha rehusado a realizar
las comrecciones pertinentes en el texto. Por el contratio, el solicitante en aquella
ocasidn estuvo.atente a aceptar lo indicado por el examinador. Hemos revisado
nuevamente dichas modificaciones y no encontramos que continile existiendo
_esta equivocacién. No obstante, si ese despacho encuentra que en alguna patte
} Mle lasimodificaciones presentadas con nuestro memotial anterior petsiste el error,
agradecemos nos indiquen la pagina para hacer las correcciones pertinentes.

De ofra parte, en cuanto a los significados especificados en la reivindicacién 1,
me permito decir que los mismos son entetamente claros para una petsona
versada en la materia y se encuentran en concotdancia con lo descripcién. Sin
embatgo, es deseo del solicitante realizar modificaciones adicionales en este
sentido, con el 4nimo de brindar claddad y cumplir con las exigencias del sefior
examinadot. .

2. | Con fundamento en la facultad que confiere el ardeulo 34 de la Decisién
486/al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
trimite, presentd junto con este memoral nuevo juego de reivindicaciones, que
ahgra consta de 10 reivindicaciones, en el cual se realizaron las siguientes
TNOCINCACIONES: | :

11 Se cancelaron las antiguas reivindicaciones 10 y' 12 y la antigua
teifindicacién 11 se renumerd como la nueva cliusula 10.

1.2 Se especificé dentro de las reivindicaciones 1 y 2 que el grupo @ es
fenilo. ' '




1.3 Adiclbnalmente, se suptimieton exptesiones como “alquilo de C,-Cy’, con
el fin de mejorar la redaccién de dichos términos.

i
1.4  En relacién con el término arilo, se limit6 el significado de éste a fenilo o
naftilo, segiia lo mostrado en la descripcion.

1.5  Respecto al significado de aralquilo, se especificd que! es un grupo alquilo
de 1 2 10 Afomos de carbono sustituido con un grupo arilo,

Sobre este particular me permito decir que las anteriores modificaciones no
o involucran| ampliacién alguna de la materia originalmente presentada en esta

solicitud y jse dan como respuesta a las objeciones presentadas por el examinador
en su concepto técnico No. 2638, :

Para este pfecto, me permito acompafiar el recibo No. 09-2,811; 09-2,793; 09-
2,676 y 092,784 todos del 13 de enero de 2009, con los cuales queda cubierta la
tasa correjpondiente a las modificaciones de una solicitud de patente en cuanto a
sus reivindicaciones.

3.  SOLICITUD DE DIVISIONAL

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 36 de Ja Decisién 486 al
solicitantg para dividir en dos o mds solicitudes fracciopasias, en cualquier
momentd del trimite, me permito presentar:

. 231 La patente divisional titnlada DERIVADOS = DE
WPPIRROIOPIRIDINONA TILE OMQ_INHIBIDORES DEFE
QSFOT) TERA, cuya memortia descriptiva corresponde a la misma de la
solicitud [como se presentd con mi memorial del 25 de marzo de 2008 y con
nuevo capitulo reivindicatorio que consta de 9 reivindicaciones ditigidas a
compuestos detivados de pitrolopirimidina de férmula (IT).

Para este efecto acompafio la siguiente documentacién:

2) Solicitud y capitulo reivindicatorio correspondiente, junto con los extractos v la
memozid descriptiva que explica, ilustra y sustenta las reivindicaciones y que se
encuentfa en el expediente No. 02-104.492 ,

b) Recibos de pago No 08-98,797 del 18 de diciembre de 2008 y 09-2,796 del 13
de enerp de 2009 correspondientes 2 los valores de las tasas oficiales por
conceptp de la presentacién de la solicitud divisional y la obtencién del

respectiyo certificado.




c) Igualmente, éso]i;cito a ese despacho tener en cuenta el protocolo No. 19.164 en
relacién cop los poderes.

3.2 De gcuerdo con lo establecido en e] articulo 36 de la Decisién 486, ruego a
ho tener en cuenta que la solicitud divisional que ahora presento, se

ese despag
le la fecha de presentacién de la prioridad de la solicitud inicial, es

beneficia ¢

‘ decir, de 1a prioridad estadounidense 60,/204,646 del 17 de mayo de 2000.

Otra parte, me permito aclarar que la solicitud divisional no involucra
519 alguna de la divulgacién contenida en la solicitud inicial.

ibn con esta solicitud divisional, me permito ‘decir que con la
presentacidn de la misma, siguiendo las recomendaciones de ese despacho, gueda
cabalmente superada la objecién de unidad de invencign planteada en el

-concepto técnico No, 2638. ]

En conclusién, me permito decir que con las modificaciones antetiommente
expuestas| y la presentacion de la solicitud divisional, quedan superadas las
objeciones planteadas por el sefior examinador. Por lo cual, afentamente solicito a
ese despa cho pros1ga con el estudic de los requisitos de ipatentabilidad de la

presente invencidn.

" Sefior Supcrintendente

ch

C.C.39.779.452 de Usaquén
T.P. 68228
Céd. 5376
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Industrix y Cemeycio
© SUPERINTENDENC{A

FORMULARIO UNICO DE CONVERSION, DiVISION "Y FUSION DE
SOLICITUDES {

1) 1 SOLICITUD DE: i
DConversiéLn o - Division D Fusién

- Patente de|Invencion D Patente de Modelo de Utilidad

D Registro de disefic Industrial D Esquemas de Trazado para Circuitos Integrados

SOLICITANT Nombre: Ortho.McNeil | IDENTIFICACION
Pharmaceutical, Inc. c.C. D NIT:

Direccién: U.S. Route 202 .
* Nacionalidad o domicilio: Raritan, :

: New Jersey 08869, Estados Unidos |C.E. D RO D
de America. Cual

Lugar de constitucién: Delaware,
Estados Unidos de América

NUMERO

Teléfono: Fax:
E. Mail;

3) ' )
REPRESENT Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE IDENTIFICACION
O APODER '

Direccidén: Carrera 11 Nr. 86-53 Piso  |C.C: | X NIT
8, Bogotd, Colombia '
Teléfono: 6181088 Fax: C.El ¥4 Otro
6350824 ; Cual

E-mail; Nirnero 39.779.452 TP

;escobar@clarkemodet COMm.co 68228
4) CONVERSION DIVISION 6) FUSION

Expediente Ng. Expediente No. 02.104.492 Expediente No.

De: ' No. de divisionales: 1 Ex;?ediente No.

A

7) Comprobante de pago N°.  09-2,811, 09-2793, 09-2,676, 09-2,784 todos de 13 de
enero de 2009 . ‘
8)
Anexos
B Comprobante de pago de la tasa.
R Poderes, si fuere el caso. _
M Documentg que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando-sean personas
juridicas, : .
B Copia de | solicitud divisional.
9)

H
!

NOMERE: JIMENA ESCOBAR URIBE FIRMAW

C.C. 39.779.452 USAQUEN T.P. 68228

trucciones para el diligenciamiento del presente formulario, ver reverso de esta pagina.
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e “PATENTEIY  Eve: 379 FASENA

Act. 411 PRESENTACI'ON Folios: 178

FORMULARIO UNICO DE SOLICITUD DE PATENTE
PCT
ENTRADA EN FASE NACIONAL

e suuc:wm BE RE@tsm@ E:
-"?f?iPaten - Q. de Invencton

a:d:.as de Amémca

3 Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE | Direccién: Carrera 11 Nr. 86-53 Piso 6, Bogota, |C.C. | X NIT
O APODERADO | Colombia |
(74) Teléfono:. 6181088 - Fax: 6350824 C.E. Otro [___
) Cual ___
) E-mail:  jiescobar@clarkemodet.com.co
i3 , _ Namero 39.779.452 TP
- 68228
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~_Clasificacién Internacional (51) C07
{33) Pais de Origen (32) Fecha {31} Nimero de Solicitud
8 Priorjdad | i

Estados |Unidos _de | Mayo 17,2000 60/204,646

s Il Ne [ | América N
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FECHA ENERD 13 DE 2009
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 02 104492

Clasificagion Internacional (IPC): A61K 31/437

Conceptg Técnico No. 4446

Patente de invencién Sais Patente de Modelo de Utilidad [ ]

Via Nacignal

‘ . Via PCT [(fase nacional) [ ] Cap.| ] Cap. !l

No. Sol. Internacional PCT/US01/14391
Fecha de Presentacién Internat. Mayo 3, 2001

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de fa Ddcision 486 de {a Comision de la Comunidad Andina, se fe comunica:

Documentos estudiados

Descrigcion: Folios: 28 a 180 como se radicé inicialmente
Folios: 239 a 386 como se modificd en fase nacional

Reivindicacignes: Folios: 191 a 209 como se radico inicialmente
Folios: 387 a 400 como se modificod en fase nacionai
Folios: 417 a 426 como se modificd en fase nacional
Folios: 459 a 463 como se modifict en fase nacional

Respuesta del solicitante:  Folios: 455 a 458

QOtros: Conceptos técnicos realizados.

Prioridad; US 60/204,646 (mayo 17, 2000)

Andligis de la Prioridad

La fecha de prioridad del 17 de Mayo de 2000 y su correspondiente documento,
son dceptados para el estudio de patentabilidad.

Objeto de la invencion

Titulp de la solicitud: “DERIVADOS SUSTITUIDOS DE PIRROLIDONA UTILES
CONO INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA” folio 1

El objeto de la presente solicitud consiste en los compuestos de acuerdo a la
formula I, como se presenta a continuacion:




N- ( )a (|)
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El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos Utiles para
la disfuncipn sexual en animales o humanos del sexo masculino y femenino.

Para solycionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona
compuestps derivados de pirrolopiridinona novedosos Utiles como inhibidores de
fosfodiesterasa de acuerdo a la férmula I.

o W Pc: AG1K 31/437.

1. Dela #olicitud de Patente

Descripci¢n (articulo 28 D. 486)
La descripcion cumple con el requisito de claridad o comprension de acuerdo al
art. 28 della Decisién 486.

Reivindic&ciones (articulo 30 D 486)

Realizadgs las modificaciones por el solicitante a! capitulo reivindicatorio, se
encuentra que es claro y conciso y esta lo suficientemente sustentado por la
descripcion, cumpliendo con el requisito de claridad, concisiéon y sustento en la

descripc

2. Unid

i¢n de acuerdo al art. 30 de la Decisién 486.

d de invencién (articulc 25 D 486)

Realizadas las modificaciones por el solicitante al capitulo reivindicatorio, se
‘ ‘ encuentra gue cumple con el requisito de unidad de invencién de acuerdo al art.

25dela

3. Noe

ecision 486.

una invencion (articulo 15 D 486 literal a)-f))

E! capitulo reivindicatorio presentado por el solicitante corresponde a una
invencion.

4, Excepcidn a la patentabilidad (articulo 20 D488 literal a)-d))

El capitulo reivindicatorio presentado por el solicitante, es patentable.

5. Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (articulos 14 y 21

D 48

)

El capitdlo reivindicatorio presentade por el solicitante, es patentable.

6. Anal

No se p
presents

sis de la(s) Oposicion(es): (articulo 43 D. 486):

resentaron oposiciones durante el estudio de patentabilidad de la solicitud
ida




475/-

7. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Tecnica es:

+ Fegha de presentacion de la solicitud prioritaria; 17_de mayo de 2000

Considerando que la fecha de presentacion de la primera solicitud de patente de la
cual se reivindica prioridad es: 18/11/2002, no se encontraron documentos que
divulguen/los compuestos de la solicitud presentada

8. Anéli%is de patentabilidad (articulo 14 D486)
Novedad (articulo 16 D486)

Los compuestos presentados en la solicitud se consideran novedosos de acuerdo
con las ensefianzas del estado de la técnica.

Nivel Inventivo (Art18 D486)

No se encontrd dentro del estado de la técnica, tal como lo estipulado en el
numeral 4, documento alguno que afecte el nivel inventivo.

La solictud presentada posee nivel inventivo pues el solicitante resuelve la
necesidgd de compuestos para el tratamiento de la disfuncidn sexual; siendo estos
compuestos no obvios para el experto en la materia.

El problema técnico planteado en esta solicitud como es “necesidad de
compuegtos utiles para la disfuncién sexual en animales o humanos del sexo
masculinc y femenino” no seria solucionado facilmente por el Experto en la
Materia |y queda plenamente resuelto en la solicitud presentada, demostrando que
posee nivel inventivo de acuerdo con el articulo 18 de la Decisién 486.

Conclusion:

En congecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder
las reivindicaciones: 1 a 5 (folios:459 a 463).

Bogota| D.C.,

ODNCEPTO TECNICO No. EXAMINADOR TECNICO
4446 Codigo No. 202092




