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1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto
antes identificado, me refiero al oficio No. 678 notificado por fijacion en lista del 22 de
enero de 2013. Mediante memorial radicado el 17 de abril de 2013 solicité una

prérroga de treinta (30) dias para dar respuesta a dicho requerimiento.
2. Mediante oficio No. 678 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de

patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1. Reivindicaciones relativas a un uso o a un sequndo uso

Ese Despacho menciona que el uso de las reivindicaciones 12, 14 y 15 no es

patentable.
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A este respecto, le informo que el solicitante consiente en eliminar dichas

reivindicaciones.

2.2. Claridad de las reivindicaciones

De acuerdo al Sefior Examinador, la reivindicacién 1 no es concisa porque menciona

expresiones tales como “alquilo C,4°, “alcoxi Cig", “tioalquilo Cq¢”, “alquilen Cyg”,

i »

*haloalquilo C,¢", “haloalcoxi Cq.¢", “halotioalquilo Cq4", “cicloalquilo Cs.;", “cicloalquil

Cs7 alquilen C4.3”, “cicloalquil Cs.7 alquilen C4.; - O”, entre otras, las cuales, a pesar de
ser restriccion a partir de una generalidad, de estos se pueden obtener muchos
posibles compuestos a partir de ta formula I. Agrega que ademas se mencionan
sustituyentes no visibles en la formula I, que son sustituyentes de los sustituyentes
principales (Rs, Rs, R;, Rs, Rg) los cuales a su vez son amplios y por lo tanto
incrementan la amplitud y la complejidad de los compuestos de la formula |, de tal
manera que no es posible determinar de forma certera el verdadero alcance de lo que

se desea proteger en esta invencién.

Solicita ese Despacho se realice una restriccion para cada uno de los sustituyentes de
la férmula |, de tal manera que se mencionen los sustituyentes para obtener los
compuestos especificos sintetizados, probados y que representen la solucion al
problema técnico objetivo de esta invencién, es decir, aquellos que posean mejor
actividad. Sugiere que dicha restriccidn se realice de acuerdo a los compuestos

soportados dentro del capitulo descriptivo.

Para las reivindicaciones 9 y 10, ese Despacho solicita especificar los reactivos y
condiciones de reaccion para obtener los compuestos de esta invencién, debido a que
se emplean expresiones generales tales como “base”, “disolvente”, “temperatura

ambiente” y “temperatura de reflujo del disolvente”.

A este respecto, presento junto con este escrito un nuevo pliego reivindicatorio de 8
reivindicaciones en el cual se han limitado los sustituyentes de la féormula | en la

reivindicacion 1, de acuerdo con la sugerencia hecha por ese Despacho.



Igualmente se han especificado las bases y disolventes en las reivindicaciones de

proceso, asi como el valor de |la temperatura ambiente (20°C).

Por otra parte, respecto al término “temperatura de reflujo del disolvente”, al haber
especificado los disolventes utilizados en la reaccion dicho término es completamente
claro para una persona versada en la materia. En este caso dicha temperatura es
equivalente a la temperatura de ebullicion del disolvente utilizado. Asi las cosas, el
laboratorista normalmente versado sabra cual es la temperatura de reflujo

dependiendo del disolvente que haya decidido utilizar.

Las anteriores modificaciones se encuentran soportadas completamente en la
descripcion originalmente presentada. Cabe destacar que la solicitante no busca una
proteccién mas alla de las reivindicaciones que estan siendo presentadas junto con
este escrito y que deben ser consideradas en su conjunto con la descripcion aportada

para asi poder analizar adecuadamente el alcance de la invencion.

En conclusidn, el nuevo pliego reivindicatorio que anexo junto con este escrito cumple

con el requisito de claridad.

2.3. Analisis de novedad

Ese Despacho realiza una comparacion de caracteristicas y de acuerdo con las
caracteristicas técnicas de los compuestos de la reivindicacién 1 comparadas con la
anterioridad D1 (EP1780210), refiere que las mismas ya habian sido divulgadas
previamente en dicho documento, donde se divulgan compuestos derivados piperidinil
de acido benzoico, con actividad agonista del receptor PPAR, utiles en el tratamiento
relacionado con la alteracién del metabolismo de lipidos, que posee las caracteristicas

técnicas esenciales descritas en la tabla comparativa.

Concluye que la reivindicacién 1 carece de novedad y que las reivindicaciones 2,4 a 7
y 13, no divulgan caracteristicas que le otorguen novedad a los compuestos de la

reivindicacion 1 y por lo tanto, también carecen de novedad.



Al respecto quiero comentar lo siguiente:

Si bien se esta presentando un nuevo pliego reivindicatorio en el cual se ha limitado
en gran medida el alcance de la proteccién solicitada para los compuestos de la
reivindicacion 1, también es claro que ese Despacho no ha analizado correctamente el

alcance de la presente invencion.

2.3.1. Del incorrecto andlisis de la novedad.

El Tribunal Andino de Justicia se refiere a la forma de evaluar novedad en la

Interpretacion Prejudicial 33-1P-2007 en los siguientes términos:
(...)De la novedad de la invencion:

“ (...), para que una invencion sea novedosa se requiere que no esté
comprendida en el estado de la técnica; es decir, que antes de la fecha de
presentacion de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, tanto la
innovacion como los conocimientos técnicos que de ella se desprenden no
hayan sido accesibles al publico, por cualquier medio, entendiendo que la
difusién debe contener informacién suficiente sobre la invencién para que una
persona versada en la materia pueda utilizarla para disefiar el invento, y “en
aplicacion de lo expresado, el Tribunal ha sostenido que la invencion, de
producto o de procedimiento, deja de ser nueva si la misma se ha encontrado al
acceso del publico por cualquier medio, con independencia del lugar en que la
posibilidad de acceso se haya producido, del nimero de personas a que haya
alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan obtenido, salvo los
supuestos de excepcion previstos en el articulo 3 de la Decisién en referencia.”
(Proceso 49-1P-2005. Interpretacion prejudicial de 14 de abril de 2005, publicada
en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1203, de 31 de mayo de 2005).

“Sobre el requisito de la novedad sefala la doctrina:



“Un invento es novedoso cuando la relacion causa efecto entre el medio

empleado y el resultado obtenido no era conocido.”

“(...) Una vez delimitado el concepto de novedad, es pertinente destacar que el
Tribunal ha definido algunas reglas con el objetivo de determinar la novedad del
invento:

“a) Concretar cuél es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente,
para lo cual el examinador técnico debera valerse de las reivindicaciones, que en
Gltimas determinaran este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparacion
entre la invencion y el estado de la técnica, la cual puede consistir en la fecha de
la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cual es el contenido del estado de la técnica (anterioridades)
en la fecha de prioridad.

d) Finalmente deberd compararse la invencion con la regla técnica.”
(Proceso 12-IP-1998. Interpretacién prejudicial de 20 de mayo de 1998,
publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 428, de 16 de abril de

1999).

(...)En relacién con los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la
invencién, se presentan algunos casos dudosos que merecen un analisis
especial, ya que al aplicar las reglas anteriormente citadas no es tan facil
determinar su novedad y su altura inventiva. Uno de esos casos es el que se
relaciona con la combinacidn o mezcla de medios o elementos conocidos, que
impone que en primer lugar el examinador establezca si lo que se trata de
patentar es una combinacion o una simple agregacion de elementos. Al efecto,

vale la pena citar que:

! ZUCCHERINO, Daniel R. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL". Editado por
Abeledo Perrot. 1997. Pag. 150.
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“Se podria diferenciar la combinacion de elementos de la simple agregacion. La
primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo
con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sélo es
resultado de dicha combinacion sin que puedan determinarse los elementos por
separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en
cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos
de otros, es decir, no hay una sinergia o combinacién intrinseca de los

elementos” 2

“(...) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido
lo siguiente:

‘La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los
componentes que conforman la invencidn, pudiendo incluso ser conocidos
individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan
lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto,
ninguna invencion aparece de la nada; por el contrario, toda innovacién requiere
aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la
humanidad, los cuales constituiran la «materia prima» para desarrollar un nuevo

producto o procedimiento.

Un correcto analisis de la novedad debe considerar que un Gnico documento citado
como el estado de la técnica mas cercano incluya todos y cada uno de los elementos
contenidos en la reivindicacion para la cual se ha solicitado la protecciéon. En el
presente caso, el estudio de la novedad de las reivindicaciones objetadas no se hizo
correctamente ya que varios de los elementos que hacen parte de la materia

reivindicada no son divulgados en su totalidad por el documento D1.

Respecto a D1, los compuestos mas cercanos a la presente invencion son los
siguientes:

Compuesto 190

Esta distincion la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO,
Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la pagina
www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.
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Y los compuestos de los ejemplos 149 y 150:

Atfsolutg Ar X y 7 Binding po.smo?
configuration of carboxylic acid
. : N Me
Example 150 Racemic CI_Q'_« L H CH,OCONH  CH, Position 2
mixture S
Example 149~ Hacemic Cr@—l'\‘ ) H CH,OCONH CH,  Position 3
mixture S

Dichos compuestos son los Unicos que contienen una entidad carbamato. Sin
embargo, los compuestos de la presente invencién se diferencian de aquellos en D1
en que R, en la presente invenciéon no es una unidad tiazol (R, puede ser una

unidad isotiazol pero no una unidad tiazol).

Por lo tanto, la anterioridad no divulga todas y cada una de las caracteristicas de los

compuestos reivindicados en la reivindicaciéon 1 y sus dependientes.

Considerando los anteriores argumentos asi como las modificaciones hechas al pliego
reivindicatorio, es claro que las nuevas reivindicaciones que presento junto con este
escrito son novedosas, toda vez que las caracteristicas de la materia reivindicada no

se encuentran contenidas en su totalidad dentro de lo divulgado por D1.
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2.4. Analisis de nivel inventivo

Ese Despacho refiere que el documento D2 (US20070142350) se considera el estado
de la técnica mas cercano a la invencion porque divulga compuestos derivados de
piperidil alquil carbamatos con actividad sobre receptores FAAH, para el tratamiento

de enfermedades del SNC y cardiovasculares.

Resalta el sefior Examinador que la diferencia entre los compuestos de la invencién y

los compuestos divulgados en D2, es que en la invencién el sustituyente Ss\m, donde
R; es H y R, es un heterociclo de 5 miembros, mientras que en D2, el sustituyente R;
es CHR4CONHRS5, donde Ry es H y R; es alquilo o cicloalquilo. Afiade que esta
diferencia parece no conceder ningun efecto técnico inesperado o ventajoso a los

compuestos de esta invencién, con respecto a lo divulgado en D2.

Refiere que el problema técnico objeto que pretende resolver esta invencion se puede
formular asi: ;Cémo modificar los compuestos divulgados en D2 para obtener
compuestos alternativos derivados de piperidil carbamatos con actividad inhibitoria de
FAAH, para el tratamiento de enfermedades del SNC y enfermedades

cardiovasculares?

Argumenta que el documento D3 (W0O2004033422) divulga compuestos derivados de

heterociclil carbamatos con actividad inhibitoria de FAAH y con utilidad para el

tratamiento de desdérdenes de SNC, particularmente la ansiedad, donde se une al

sustituyente X (X es O) un sustituyente R, el cual puede ser un heteroaril sustituido o
—m»\[T‘):\\_V;/. Lea

R puede ser el sustituyente: N , donde p puede ser 1, Z, pueden ser O, S,

NRsR7, Z, puede ser CR;=CR7, N=R; 0 Rg=N, con Rs y R; que son H.

Considera ese Despacho que una persona versada en la materia, conocedora de los
conceptos divulgados en D2 y D3, puede sin ningtin esfuerzo tomar la estructura base
divulgada en D2 y reemplazar el sustituyente R; por el sustituyente R definido en D3,

de tal manera que se puede obtener un heteroarilo de 5 miembros son sustituir o



sustituido por otro heterociclo, teniendo en cuenta de que R se define como un
heteroarilo simple, pero la estructura del parrafo anterior sugiere que dicho heteroarilo
sencillo puede unirse al O del grupo carbamato mediante un alquilen (en este caso un
metilen), para que de esta forma se puedan obtener los compuestos propuestos en

esta invencidn de manera obvia o evidente.

Concluye el sefior Examinador que en consecuencia, la reivindicacién 1, de acuerdo a
lo divulgado en D2 y D3, carece de Nivel Inventivo, y que las reivindicaciones 2 a 11y
13, dependientes de la reivindicacion 1, no divulgan caracteristicas inventivas
adicionales a los compuestos propuestos en la reivindicacién 1 y por lo tanto, estas

reivindicaciones también carecen de Nivel Inventivo.

Respecto a la objecion sobre el nivel inventivo de las reivindicaciones objetadas,

queremos comentar lo siguiente:

2.41. Del incorrecto andlisis del nivel inventivo.

Su Despacho se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre la forma de
llevar a cabo el analisis de nivel inventivo, de acuerdo a las directrices dadas por el
Tribunal Andino. En efecto, el Tribunal ha dicho que “Para determinar si el objeto
de la reivindicacion resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la
técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solucién”
(Proceso 36-IP-2010) y su Despacho en el “Instructivo Examen de Solicitudes de
Patentes de Invencion y Modelo de Utilidad” sintetiza cémo se lleva a cabo el

procedimiento:

Metodo “problema-solucion”

Durante el examen de nivel inventivo debe hacerse un juicio de valor y
un anélisis objetivo de las divulgaciones previas del estado de la
técnica, no influenciados por el conocimiento que ya se tiene de la
Invencion que se esté evaluando. Por tanto, con el fin de minimizar la

subjetividad y evitar que se realice un analisis en retrospectiva



(“hindsight” 6 “a posteriori”), el examen debe relacionar la invencion
con la solucion de un problema técnico, mediante el Método
“problema-solucion’. Este consta de las siguientes etapas:

- Identificar el estado de la técnica cercano a la invencion reivindicada
El estado de la técnica cercano es un documento que se encuentra en
el mismo campo técnico que la invencion o trata de solucionar el
mismo problema o uno semejante. Suele ser el que tiene mas
caracteristicas en comun con la invencibn o presenta leves
modificaciones de estructura e indica la misma funcion, propdsito. En
caso de que haya varios documentos relacionados, el estado de la
técnica cercano es el documento que menciona una funcion, propdésito,
problema a resolver 6 actividad semejante al de la invencion.

- Determinar la diferencia entre la invencién y estado de la técnica
cercano

Comparar las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién, con
las del estado de la técnica cercano, mediante una matriz (...)

(...)- Definir el efecto técnico causado y atribuible al elemento
diferencial

El examinador debe re plantear el problema técnico, que la solicitud
habia mencionado inicialmente, a la luz del informe de busqueda. El
problema técnico objetivo se plantea en términos de: De manera que
el problema técnico objetivo se formulara asi: “;como modificar 6
adaptar el estado de la técnica cercano para obtener el efecto técnico
que la invencion proporciona?” La definicion del problema técnico
objetivo se basa en hechos objetivos concretos del estado de la
técnica y en los resultados logrados por la invencién. La expresion
‘problema técnico objetivo” debera interpretarse en sentido amplio; no
implica necesariamente que la solucién constituya una mejora técnica
en relacion con el estado de la técnica; dado que puede ocurrir que el
problema consista simplemente en buscar una solucion de reemplazo
a un dispositivo o a un procedimiento conocido que produzca efectos

idénticos o similares.

10
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- Evaluar si la invencion reivindicada, partiendo del estado de la
técnica cercano y del problema técnico objetivo, habria sido obvia para
la persona medianamente versada en la materia

Esta etapa consiste en responder a la pregunta de si en el estado de la
técnica en su conjunto hay un segundo documento que contiene una
enseflanza que indicaria (no so6lo que podria indicar, sino que
indicaria) a la persona medianamente versada en la materia,
enfrentada al problema técnico, como modificar o adaptar el estado de
la técnica mas cercano para resolver el problema, de la forma
reivindicada, sin realizar una actividad inventiva. Si la respuesta es
afirmativa, la Invencion se considera obvia, y por tanto se concluye
que no tiene nivel inventivo. Pero, si la respuesta es negativa, la

invencion no es obvia y se considera que tiene nivel inventivo.

Dentro de los errores que ha cometido su Despacho en la aplicacién del método

estan:

El Tribunal es claro en establecer que “El examinador no debe basarse en
apreciaciones personales; toda objecion respecto a la falta de nivel inventivo
de una invencion debe probarse a partir del estado de la técnica” (proceso 36-
IP-2010). El Sefor Examinador no ha probado la falta de nivel inventivo toda
vez que sigui® una metodologia ajena a lo que dicta la practica; en
consecuencia las conclusiones a las que llega se basan en apreciaciones
personales que son totalmente contrarias a lo que deberia hacer el Sefior
Examinador, ademas de sacar de contexto lo divulgado en las anterioridades lo
que conlleva una valoraciéon errbnea al compararlas con lo reivindicado en la
presente solicitud, como se demostrard mas adelante.

Por otra parte, el Tribunal Andino (Proceso 36-IP-2010) ha establecido que

para llevar a cabo el método problema -solucién “(...). Se debe definir el

problema sin_incluir elementos de la solucién, porque entonces la

solucién seria evidente.” Por favor nétese que el examinador refiere que el

Problema Técnico Objetivo corresponde a “Cémo modificar los compuestos

11
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divulgados en D2 para obtener compuestos alternativos derivados de piperidil
carbamatos con actividad inhibitoria de FAAH, para el tratamiento de
enfermedades del SNC vy enfermedades cardiovasculares”,; luego el
examinador concluye que es obvio utilizar lo divulgado en D3 junto con las
ensefianzas de D2 para obtener la presente invencion. En consecuencia, el
examinador realiza lo que el Tribunal Andino dice que no debe hacerse: define
el problema incluyendo la solucién. Evidentemente el andlisis que hace el

examinador no es valido.

En consecuencia, consideramos que el analisis hecho por el sefior Examinador

carece de validez.

2.4.2. La presente solicitud si tiene nivel inventivo

Respecto al documento D2, los compuestos de la presente invencion se
diferencian de aquellos en la anterioridad en que el enlace de sustitucion al atomo
de oxigeno del grupo carbamato no es el mismo. En efecto, este sustituyente es
un grupo —CHR,CONHR;s en D2, mientras que en la presente invencién es un

grupo CHR3R, en el cual R4 es un grupo heteroarilo de 5 miembros.

Por otra parte, respecto al documento D3, los compuestos de la presente solicitud
difieren de aquellos de la anterioridad en que:

i. Elazaciclo esta sustituido por un grupo aromatico, y

ii. R4 en la presente invencion soélo representa un anillo heteroarilo de 5

miembros.

Ahora bien, asumiendo que D2 es el documento mas cercano a la presente
invencién, dicha anterioridad divulga derivados carbamato que comprenden un
azaciclo saturado sustituido en el atomo de nitrégeno por un ciclo aromatico, y que
son inhibidores FAAH para tratar el dolor, desérdenes neurodegenerativos y
alimenticios, desérdenes urinarios y similares.

12
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Como ya se menciond, los compuestos de la presente invencion son diferentes a
aquellos en D2 por la naturaleza del grupo sustituyente unido al atomo de oxigeno
del grupo carbamato:

- En D2, este grupo sustituyente esta representado por un grupo R; de
formula general CHR,CONHR; en el cual R, esta representado por un
atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cy, y Rs esta representado por un
grupo alquilo C4, un cicloalquilo Cs7 o un cicloalquiloC;.7-alquilenoC g,

- En la presente invencion, es un grupo CHR;R; en el cual R; esta
representado por un hidrégeno o un atomo de fltor, un grupo alquilo Cy¢ 0
un grupo tirfluorometilo y R, esta representado por un anillo heteroarilo de

5 miembros.

Los compuestos de la presente invencidn, que también son inhibidores de FAAH,

son el resultado de esta diferencia.

Tomando como base la anterioridad D2, se podrian considerar muchas
modificaciones estructurales pero nada hubiera lievado al experto en la técnica a
modificar de manera especifica el grupo sustituyente unido al atomo de oxigeno

del grupo carbamato.

Adicionalmente, aun si la persona versada en la materia hubiera buscado
modificar este grupo, hubiera tenido que considerar un gran numero de radicales y
nada en particular le hubiera indicado de manera precisa y directa que debia
seleccionar el grupo CHR3;R,; en el cual R, estad representado por un anillo

heteroarilo de 5 miembros.

Asi las cosas, rechazar el nivel inventivo de la presente invencion es declarar que
la persona normalmente versada hubiera podido asumir que la sustitucion del
grupo CHR;CONHR; (unido al atomo de oxigeno de la funcién carbamato) en los
compuestos de D2 por un grupo CHR;R,4 en el cual R, esta representado por un
anillo heteroarilo de 5 miembros, no hubiera afectado al menos la actividad

inhibidora de la enzima FAAH de estos compuestos. Esto es claramente un

13
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analisis ‘a posteriori’ por parte del sefior Examinador, el cual, como ya mencioné

en el punto anterior, carece de validez.

De la misma forma, no existe indicacién ni ensefianza alguna en la anterioridad D3
que llevase al experto en la técnica a reemplazar, de forma directa y sin actividad
intelectual, el sustituyente R4 con un anillo de 5 miembros, con el fin de obtener

compuestos con actividad inhibidora de FAAH.

Se aprecia nuevamente que el sefior Examinador ha hecho un analisis subjetivo (a
posteriori) de la presente invencién y por lo tanto, no ha demostrado con factores
técnicos que la persona versada llegaria de forma inequivoca a la presente
invencion a partir de la combinacién de las ensefianzas de D2 y D3, considerando
que nada en dichos documentos sugiere reemplazar el sustituyente R, con un

anillo heteroarilo de 5 miembros.

Noétese que el Tribunal Andino ha establecido en varias ocasiones que en el
momento de hacer el analisis de nivel inventivo se debe “responder a la pregunta
de si en el estado de la técnica en su conjunto hay un segundo documento que
contiene una ensefianza que indicaria (no sélo que podria indicar, sino que
indicaria) a la persona medianamente versada en la materia, enfrentada al
problema técnico, como modificar o adaptar el estado de la técnica mas cercano
para resolver el problema, de la forma reivindicada, sin realizar una actividad

inventiva.” (resaltado nuestro)

Es claro que en el presente caso no existe algo que indicara (directamente y sin
actividad inventiva) en los documentos citados como anterioridades como obtener
el compuesto reivindicado. El experto en la materia no hubiera combinado las
caracteristicas mencionadas en las anterioridades para llegar a la presente
invencién, y el hecho de encontrar rasgos individuales en dichos documentos, no
significa que la persona versada hubiera sido guiada de forma directa por los

mismos para obtener el objeto de la presente solicitud.
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En consecuencia, un técnico con conocimientos medios en la materia no estaba
en condiciones de plantearse el problema, tampoco de resolverlo en la forma en
que se reivindica y tampoco de prever el resultado, por lo que la presente solicitud

posee la altura inventiva para que se le conceda el privilegio solicitado.

3. Modificacion de la solicitud en tramite

Con el objeto de subsanar las objeciones presentadas por su Despacho y de acuerdo con
el articulo 34 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, donde se
establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier momento del
tramite mientras no implique una ampliacién de la solicitud inicial, me permito presentar un
nuevo capitulo reivindicatorio modificado, en el cual se puede apreciar de forma mas clara

el alcance de la presente invencion.

Adicionalmente a la modificacion de las expresiones que restaban claridad a las

reivindicaciones, se realizé lo siguiente:

3.1. Nueva reivindicacion 1 que incluye aspectos que caracterizan la materia objeto
de la invencion, de acuerdo con los compuestos ejemplificados en la solicitud.

3.2. Se eliminaron las reivindicaciones 2, 5, 6, 7, 12, 14 y 15.

3.3. Se modificaron las reivindicaciones 9 y 10 para incluir los reactivos especificos.

3.4. Se re-enumeraron las reivindicaciones restantes.

4. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la
presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decision

486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de
patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente
no podra ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accion

oficial No. 678, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha
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decisién violaria tanto el tenor literal del articulo 45 de la Decisién 486 como el
derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2
del articulo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva accion
oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la

solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.
5. Anexos
* Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 8 reivindicaciones.

Sefor Director,

Jeed Clerncng,a Ceb-Le
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ } <
C.C. 35.456.344 de Usaquén

T.P.A. No. 23.555

RBL\RBLAID-242934\WPC14775

i\ COLO-14775-0841-174-7
No. M-2013-242934\RBL
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacion

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

O Erro'ﬁr: matefial gt .

Be patente de Invenuon -
O Patenté de Modelo %ie :L:Jtilid
[ Registro de Disefio Industrla :

| Esquema de Trazado de Clrc

MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacion del Tramite

2.  Datos del solicitante

Nombre represyentante legal

Documento de ideht‘ificaciéh‘;

Tipo de empresa Micro |

‘' Nacionalidad/Pais de constitucion

Direccion .y domicilio del titulars <+~ 2o

Francia

, ‘;1 74 avenue

France, 75013 Paris, Francia |

Direccion electronica: .

.. No.Fax: ' 4

Ndmero telefonic

clientes@cavelier.com

&4 211 8650

D Autorizo expresamente a la Superintendencia de Industria y Comercio para que todas las comunicaciones sean enviadas a
través de la direccion de correo electrénico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre

Documento de identificacion

Tarjeta profesional

De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A. 23.555
Direccion y domicilio Ciudad
Carrera 4* No. 72 -35 Bogota

Direccion electronica

No. Fax

Nuamero telefénico

cavelier@cavelier.com

2118650

347 36 11

En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el niimero de su radicacién o protocolo de poder general
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4, Datos del tramite

Correccion:

:Expediente No. 11.057.594 -

Aparéce
Debe ser

Modificacion:

IZI Modificacion al capltulo relvmdlca
Presento nuevo capitulo- reivindicato
objeciones hechas por Su Despacho a
examen de patentabllldad sea reahzado L

ompuesto por 8° relvmdlcamone con el ‘fin'de superar'las
‘te SO|ICItud de patente"é” pldo respetuosamente que: eI

de la presente solicitud, beneﬂmandose dels _a de pnorldad mmaalment réwmd;cada

[0 modificacion al capitulo descriptivo.

O modificacisn al résumefn.
[0 modificacién a los dibujos. -

D Modificacion al solicitante:

5. Anexos

D Poder, si fuere el caso.
IE Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

D Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.
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REIVINDICACIONES

1. Compuesto que responde a la férmula (1)

()

enla que

R, representa un atomo de hidrégeno o de fitor, un grupo hidroxilo, alquilo-Cqg
seleccionado de metilo, etilo e isobutilo, o un grupo NRgRg;

n representa un nimero entero igual a 1, 2 6 3 y m representa un numero entero igual a 1
6 2;

A representa un enlace covalente o un grupo alquileno-C,_s seleccionado entre metileno,

etileno y propileno.

R, representa un grupo Rs sustituido opcionalmente con uno o varios grupos Rg y/o Ry,

Rs representa un grupo elegido entre fenilo, piridilo, piridacinilo, pirimidinilo, piracinilo,

quinolinilo, isoquinolinilo, ftalacinilo, y quinoxalinilo;

Rs representa un atomo de haldégeno, nitro, alquilo-C4.; seleccionado entre metilo,
dimetilpropilo e isobutilo, alcoxi-Cy¢ seleccionado de metoxi, haloalquilo-Ci
seleccionado de —CF3, haloalcoxi-C;.¢ seleccionado de OCF3, o un grupo —O-(alquileno-
C13)-0O-;

R, representa un grupo fenilo, pudiendo estar sustituido con uno o varios grupos Rg

idénticos o diferentes el uno del otro;



R, representa un atomo de hidrégeno, un grupo alquilo-C,.; seleccionado de isopropilo, o

un grupo trifluorometilo;

R. representa un grupo elegido entre un furanilo, oxazolilo, isoxazolilo, pirazolilo,
oxadiazolilo, tiadiazolilo, imidazolilo, y triazolilo; estando este grupo sustituido
opcionalmente con uno o varios sustituyentes elegidos entre un grupo alquilo-Ci.
seleccionado entre metilo, etilo, isopropilo y ter-butilo, CO,Rs, CONRgR,
CON(Rg)(alquileno-C4.3-NRoR¢4), fenilo; pudiendo estar el fenilo sustituido con uno o
varios sustituyentes elegidos entre un atomo de halégeno, y un grupo alcoxi-Ci.

seleccionado de metoxi:

Rs, Rg, R1g y R4y representan independientemente el uno del otro un atomo de hidrégeno,
o un grupo metilo o etilo, o forman con el o los atomos a los que estan unidos, en el caso
de NRgR,, un ciclo piperacina, estando este ciclo sustituido opcionalmente con un grupo

alquilo-C,.¢ seleccionado de metilo; en el estado de base o de sal de adicién a un acido.

2. Compuesto de formula (I) segun la reivindicacién 1, caracterizado porque n representa
un numero entero igual a 2 y m representa un nimero entero igual a 2;

en el estado de base o de sal de adicién a un acido.

3. Compuesto de foérmula (I) segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 o 2,
caracterizado porque A representa un grupo alquileno-Cyg seleccionado entre metileno,
etileno y propileno;

en el estado de base o de sal de adicién a un acido.

4, Compuesto de formula (I) segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3

caracterizado porque

R, representa un grupo Rs sustituido opcionalmente con uno o varios grupos Rg y/o Ry,

Rs representa un grupo fenilo, piridinilo, piracinilo o quinolinilo ; Re representa un atomo

de halbégeno;

R, representa un grupo fenilo que puede estar sustituido con uno o varios grupos Rg

idénticos o diferentes el uno del otro.

Rz y Rs representan un atomo de hidrégeno,

R4 representa un grupo 3-carbamoil-isoxazol-5-ilo;



n representa un nimero entero igual a 2 y m representa un numero entero igual a 2;
A representa un grupo alquileno seleccionado entre metileno, etileno y propileno;

en el estado de base o de sal de adicion a un acido.

5. Procedimiento de preparacion de un compuesto de féormula (I) segun una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 4, que comprende la etapa que consiste en

hacer reaccionar una amina de féormula general (Il),

(I

. en la que A, Ry, R, m y n son tales como se han definido en la formula general (1) segun

la reivindicacién 1,

con un carbonato de formula general (111

Z\Ej\oj\oj\sm

(1)

en la que Z representa un atomo de hidrégeno o un grupo nitro, R; y R4 son tales como se
han definido en la férmula general (I) seguin la reivindicacién 1, en presencia de una base
tal como trietlamia, piridina, N,N-dimetilaminopiridina o diisopropiletilamina, en un
. disolvente como tolueno o 1,2-dicloroetano, a una temperatura comprendida entre 20°C y

la temperatura de reflujo del disolvente.

6. Procedimiento de preparacion de un compuesto de formula (I) segin una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 4, que comprende la etapa que consiste en hacer reaccionar una

amina de formula general (1),

()

en la que A, Ry, Ry, m y n son tales como se han definido en la férmula general (I) segun
la reivindicacion 1,

con cloroformiato de fenilo o de 4-nitro-fenilo,



en presencia de una base tal como trietilamina o diisopropiletitamina, en un disolvente tal
como diclorometano o tetrahidrofurano, a una temperatura comprendida entre 0°C y 20°C,

para dar lugar al derivado carbamato de férmula general (IV),

Z
1 /©/
R m
™ A )L
oy o
n
R2
)

en la que A, Ry, R,, m y n son tales como se han definido en la formula general (1) segun

la reivindicacién 1, y Z representa un atomo de hidrégeno o un grupo nitro ;

transformar el derivado carbamato de formula general (IV) asi obtenido en compuesto de
férmula general (1), por accién de un alcohol de férmula general HOCHR3R, (llla), en la
que R; y R, son tales como se han definido en la férmula general (I) segun la

reivindicacion 1,

en presencia de una base tal como trietilamina, piridina, N,N-dimetilaminopiridina o
diisopropiletilamina, en un disolvente tal como tolueno o dicloroetano, a una temperatura

comprendida entre 20°C y la temperatura de reflujo del disolvente.

7. Procedimiento de preparacién de un compuesto de formula (1) segln una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 4 y en la que R, representa un grupo Rs sustituido principalmente
con un grupo Rg de tipo alquilo-Ci seleccionado entre metilo, dimetilpropilo e isobutilo, o
con un grupo R; tal como se ha definido en la formula general (l), que comprende la etapa
que consiste en

efectuar sobre el compuesto de formula general (la),

(la)

enla que A, R;, R;, Ry, Rs, n'y m son tales como se han definido en la férmula general (1)
segun la reivindicacién 1 y U, representa un atomo de cloro, de bromo, de yodo o un
grupo O-trifiato, estando U, en la posicién en la que se desea introducir el grupo Rs 0 Ry,

una reaccion catalizada mediante un metal de transicién elegido entre una reaccién de

tipo Suzuki, mediante un acido borénico de 4-fluorofenilo.
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8. Composicion farmacéutica que contiene al menos un compuesto de férmula (I) segun
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en el estado de base o de sal de adicion a un
4cido farmacéuticamente aceptable y opcionalmente uno o varios excipientes

farmacéuticamente aceptables.
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