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1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijacion en lista de 2 de
Noviembre de 2007.

2. Antes de dar respuesta a las objeciones de claridad, novedad y excepciones a la
patentabilidad planteadas por el Sefior Examinador en su Concepto Técnico
correspondiente al oficio 13849 (cuyo numero se omitid por equivocaciéon en el
documento notificado), quiero anotar expresamente que no se comparten las
afirmaciones realizadas con respecto al capitulo reivindicatorio de la presente solicitud al

momento de entrar en fase nacional, tal y como me permito explicar a continuacion:

De acuerdo con el sefior Examinador, "Se estudiara el capitulo reivindicatorio
(folios 287 a 293) que se adjunté al momento de entrada en fase nacional y (sic) no
corresponde exactamente con el capitulo reivindicatorio en fase internacional; se
hicieron los estudios de forma sobre ese capitulo modificado y ademas se publico asi;
tampoco se llenaron los requisitos exigidos en la Decision 486 de la C.A.N., para realizar
esas modificaciones y pagos de las tasas correspondientes (sic), por modificacion de
dicho capitulo. Pero esas modificaciones deben ser hechas después de entrada en fase

nacional, no al momento de entrada en fase nacional”

Aunque el sefior Examinador no plantea en su afirmacion ningan tipo de
consecuencia juridica para la presente solicitud a propdsito de las eventuales
inconsistencias anotadas, quiero hacer notar que en la actualidad es posicion sentada de
esa Superintendencia que todas las solicitudes modificadas en fase internacional o al
momento de entrada a fase nacional que hubieran sido publicadas con dicha
modificacion y que no hubieran ampliado la materia inicialmente presentada podran
continuar el tramite previsto en la Decisidn 486 de 2000 "y no se les exigird el pago de

tasa de modificacion establecida, debido a que ya no es la oportunidad para requerirlo”
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Adjunto copia simple del documento en el cual el Superintendente de Industria y

Comercio Delegado para la Propiedad Industrial expresa de manera clara esta postura. !

3.  Ahora bien, con el fin de dar respuesta a las objeciones expuestas por el Sefior
Examinador en su Concepto Técnico correspondiente al oficio 13849 bajo los acapites
de Claridad de la Solicitud, novedad y excepciones a la patentabilidad, me permito

presentar las siguientes modificaciones y argumentos técnicos, por medio de los cuales

se superan completamente dichas objeciones.

4, Claridad de la solicitud

El Sefior Examinador objeta la claridad de la presente solicitud recalcando el hecho
que existen términos muy amplios en la definicion de los sustituyentes de los

compuestos reivindicados, haciendo las reivindicaciones “amplias y especulativas” '
4.1. Reivindicaciones - Modificaciones

Teniendo en consideracion las objeciones de claridad ya mencionadas realizadas
por el Sefior Examinador, es deseo del solicitante realizar modificaciones sobre el
capitulo reivindicatorio, de modo tal que se especifique claramente el objeto de la

invencion. Dicho capitulo quedara compuesto de 18 reivindicaciones.

Adicionalmente, me permito manifestar que las modificaciones mencionadas no
amplian de manera alguna el alcance de la invencién toda vez que las mismas encuentran
pleno sustento en la descripcion de la solicitud, tal como me permito sefialar a

continuacion:

. Reivindicacién 1. Atendiendo la objecion del sefior examinador, se sustituyen

los términos “alquenilo inferior”, “alquilo inferior” y “alcoxilo inferior” por

alguenilo C,.5 , alquilo C;.;, alcoxilo C;-7, con el fin de especificar de manera
clara que tipo de sustituyentes se estan contemplando en la presente
invencién. De igual forma, se incluye la definicion de los términos “arilo” y
“heteroarilo” para clarificar puntualmente a que tipo de sustituyentes hacen

relacidn. La nueva reivindicaciéon 1 se lee, entonces, como sigue:

“Compuestos de la férmula (1)

! Respuesta de 11 de Septiembre de 2007 a Derecho de Peticion radicado bajo el namero 07-
089021.

o
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(1)

donde

R! es arilo o heteroarilo;

R?, R?, R* y R®, son independientemente uno del otro hidrégeno, hidroxilo,
alquenilo C,.g, halégeno, alquilo C;.; o alcoxilo C,.;, donde al menos uno de
R?, R3, R*y R® no es hidrégeno, o

R’y R* estan unidos el uno al otro para formar un anillo junto con los dtomos
de carbono a los cuales estédn unidos y R %y R* juntos son -CH=CH-S-, -5~
CH=CH- , -CH=CH-0-, -O-CH=CH-, ~-CH=CH-CH=CH-, -(CH3)3.5- , ~O-(CH3).
3— 0 ~(CH3);.3-O- y, donde R? y R® son como se ha definido antes;

R’ es alcoxilo C;.; 0 alqueniloxilo Cs.s,

R’ es hidrégeno o alquilo C;.7;
R® es hidrégeno o alquilo Cy_;;
R° es hidrégeno o alquilo Cy.7;
R* es arilo;

nes1,203;

donde el enlace entre el é&tomo de carbono C° y el dtomo de carbono C° es
un enlace carbono-carbono sencillo o doble; y sales o ésteres
farmacéuticamente aceptables de ellos;

donde
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R

“arilo” es un grupo fenilo o naftilo que puede estar opcionalmente mono- o
multi-sustituido por halégeno, hidroxi, CN, CF;, NO,, NH,, N(H,alquilo C; ),
N(alquilo Cy.7),, carboxi, aminocarbonil, alquilo C;.;, alcoxilo C;; fenilo y/o
fenoxilo;

“heteroarilo” es un anillo aromatico de 5 o 6 miembros que puede
comprender 1, 2 o 3 dtomos seleccionados de nitrégeno, oxigeno y/o azufre
o un grupo biciclico aromético que comprende dos anillos de 5 0 6 miembros,
en lo cuales uno o ambos anillos pueden contener 1, 2 o 3 atomos
seleccionados de nitrégeno, oxigeno o azufre, cada grupo heteroarilo puede
estar opcionalmente mono o multi sustituido por halégeno, hidroxilo, CN,
CFs, NO,, NH,, N(H,alquilo C;;), N(alquilo C;.;),, carboxi, arninocarbonil,
alquilo C;.5, alcoxilo C;_5, fenilo y/o fenoxilo; los grupos alquilo o alquilo C;;
pueden estar sustituidos con halégeno, hidroxilo, alcoxilo Ci.; alcoxi
carbonilo Cy.-, NHs, N(H alquilo C;-7) y/o N(alquilo C;.7)2.”

Reivindicacion 2. Al igual que en la reivindicacién anterior se sustituyen los

términos “alquilo inferior”y “alcoxilo inferior” por alquilo Cy.; y alcoxilo Cy-7.

Reivindicacién 3. Esta reivindicacion no ha sido modificada y corresponde a

la originalmente presentada.

Reivindicaciéon 4. Consecuentemente con las reivindicaciones anteriores se

sustituye el término “alcoxilo inferior” por alcoxilo C;.;.

Rejvindicacign 5. Esta reivindicacion no ha sido modificada y corresponde a

la originalmente presentada.

Reivindicacion 6. De igual manera que en las reivindicaciones anteriores se

sustituye el término “alcoxilo inferior” por alcoxilo Cy.5.

Reivindicaciones 7 a 15. Estas reivindicaciones no han sido modificadas vy

corresponden a las originalmente presentadas,

Reivindicacién 16. Para hacer precision en el compuesto que se esta

considerando se incluye la definicion de grupo protector congruentemente
con la presentada en la descripcion. La nueva reivindicacion 16 se lee como

sigue:

“ Un proceso para la elaboracion de compuestos de acuerdo con cualquiera
de las reivindicaciones 1 a 15 que comprende la desproteccion de un

compuesto de acuerdo con la formula (II)
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donde R, R?, R?, R*, R®, R®, R” y n son como se ha definido en cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 15 y PG es un grupo protector;

donde el término “grupo protector” se refiere a grupos como por ejemplo
acilo, alcoxicarbonilo, ariloxicarbonilo, sililo, o derivados de imina, que se
usan para bloguear temporalmente la reactividad de los grupos funcionales.
Grupos protectores bien conocidos son por ejemplo t-butoxicarbonilo,
benciloxicarbonilo, fluorenilmetiloxicarbonilo o difenilmetileno que pueden
usarse para la proteccién de Jlos grupos amino o alquilo inferior, p-
trimetilsililetileno vy  p-tricloroetil-ésteres, que pueden usarse para la

proteccion de grupos carbonilo.”

. Reivindicaciones 17 y 18. Estas reivindicaciones no han sido modificadas y

corresponden a las originalmente presentadas.

Me permito manifestar, que todas estas modificaciones permiten definir de manera
mas clara el objeto de la invencion, superando de esta forma las objeciones a este
respecto presentadas por el Sefior Examinador sin ampliar el objeto de la patente y
respetando los términos del articulo 34 de la Decisién 486 de 2000 de la Comunidad

Andina.

5. Novedad

Para objetar la novedad de la presente invencion el Sefior Examinador cita las
ensefianzas del documento WO0008002 (D1) (que nuevamente por error se cita en su
Concepto Técnico como WO0071569) el cual revela derivados de oxazoles y tiazoles

como activadores de hPPAR gamma y hPPAR alfa.

En su concepto técnico el Sefior Examinador indica que “se determiné la solicitud
en estudio basa su novedad en que después de la acilacién, una amina que comprende
una unién libre o un anion latente es usada como agente barredor de las funciones

carboxilicas activadas residuales.”
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Sobre este particular me permito hacer claridad al hecho que la presente

invencion reivindica nuevos compuestos derivados de oxazoles, radicando su

novedad en que su estructura no ha sido revelada en el estado de la técnica.

Por lo tanto, no es clara la interpretacion que de la presente solicitud hace el
Sefior Examinador, porque en ningan momento se esta empleando una amina como un
“agente barredor” y, ademas, la descripcion suministrada es clara en revelar que la
sintesis de los compuestos de formula (I), (Ia) y (II) se realiza por medio de reacciones
conocidas en el estado de la técnica, por lo cual la novedad de la invencién no se

encuentra basada en este hecho.

La presente solicitud presenta compuestos novedosos, como ya se menciond con

anterioridad, cuyas_estructuras no se encuentran reveladas en el estado de la técnica y

que superan a los compuestos conocidos en el campo, puesto que se unen y activan a

PPARa y PPARy, simultdneamente y muy eficientemente (Pagina 5 de la descripcion).

De igual forma, el Sefior Examinador compara las estructuras de los compuestos
reivindicados en el citado documento D1 con los reclamados en la presente solicitud
concluyendo que “a anterioridad realmente se anticipa a describir la materia que se
reclama como nueva en la solicitud de estudio. Lo que se puede observar ademas es
que en la solicitud en estudio se hace una generalizacion respecto al sustituyente R*y al
resto de sustituyentes.

En conclusién queda plenamente establecido que el proceso reclamado era conocido en

el estado de la técnica....” (Resaltado fuera de texto).

Con respecto a este particular me permito llamar la atencién de ese Despacho al
hecho de que la_presente solicitud reclama en su reivindicacién principal

compuestos caracterizados por su estructura v no un proceso como lo esta
sefialando el Sefior Examinador. Como se ha mencionado anteriormente las rutas

sintéticas que permitieron la obtencién de los compuestos aqui revelados son conocidas
en el estado del arte y como tal se exponen en la descripcién. Son las estructuras de

los compuestos obtenidos y aqui reclamados las que no estin de ninguna
forma reveladas en el estado del arte.

A este respecto, me permito, ademads, puntualizar en las diferencias estructurales
que existen entre los compuestos reivindicados en el documento D1 y los contemplados

en la presente solicitud.

El documento D1 contempla compuestos con la siguiente formula general
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Compuestos revelados en D1

Donde en el caso en que X es oxigeno los compuestos son oxazoles relacionados

con los contemplados en la presente solicitud.

Sin embargo, me permito llamar la atencion a ese Despacho sobre el hecho que el

anillo bencénico central (resaltado en linea punteada_en la figura anterior) no
resenta ningin sustituyente en las posiciones 2, 3, 5 v 6, como si lo tienen los

compuestos revelados en la presente solicitud.
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Estructura (I) de la presente solicitud.

Este hecho es claro en la descripcion (paginas 11 y 14 a 16) y en el capitulo
reivindicatorio en donde se definen los posibles sustituyentes R?, R}, R*y R® vy se

precisa “donde al menos_uno de R?, R’, R* y R® no es hidrégeno”. Ademads, en dicha

definicién se muestra como en muchos de los compuestos incluidos en la presente
solicitud los sustituyentes R® y R* se unen para formar un anillo (Ver como muestra los
compuestos de correspondientes a los Ejemplos 106 b, 107a, 107b, entre otros,-

Paginas 158-161 de la descripcién-).

Me permito recalcar que dicha precision excluye de manera contundente la
posibilidad de que los compuestos revelados en la presente solicitud sean contenidos en
los reivindicados en el citado documento D1, toda vez que en ningin caso se tendran
hidrégenos simultineamente en todas las posiciones 2, 3, 4 vy 6 del resaltado

anillo.
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Ejemplo 107 a de la presente solicitud
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Me permito manifestar que este hecho se constituye en una. diferencia

significativa entre las ensefianzas del estado del arte mas préximo (D1) y la presente

solicitud, quedando demostrada de manera irrefutable la novedad de dicha

presente solicitud con respecto al citado documento D1.

Debe tenerse en cuenta que de acuerdo al articulo 16 de la Decision 486 de 2000,
"Una invencion se considerard nueva cuando no estd comprendida en el estado de la
técnica." entendiendo por éste, toda informacion accesible al publico antes de la fecha
de solicitud de la patente o su correspondiente fecha de prioridad, incluyendo solicitudes
de patentes en trdmite publicadas, o con mas de 18 meses de solicitadas o

reivindicadas mediante prioridad.

Dentro de lo que se considera estado de la técnica, el Examinador deberd buscar
informaciones que, tal y como lo indica el Manual Andino de Patentes, "contengan
explicitamente todas las caracteristicas técnicas esenciales de la invencién."? Tan es asi,
que seqgln el mismo documento "Si una caracteristica, aunque sea banal, no se

encuentra en el antecedente, la reivindicacién es nueva."’

En este sentido, es claro que el sefior Examinador falla en el andlisis de novedad
de la presente invencion, toda vez que estd citando un documento que no contiene

explicitamente todas las caracteristicas técnicas esenciales del método tal

como ha sido definido en las reivindicaciones de la presente solicitud. En otras

palabras, el sefior Examinador estd considerando una referencia que, si bien estan
relacionadas con el campo técnico de la invencién, no constituyen una anticipacién
relevante para desvirtuar la novedad de la presente solicitud porque no contiene de

manera clara y explicita las estructuras y compuestos aqui reclamados que no se

2 Manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invencién en las Oficinas de Propiedad

industrial de los Paises de la Comunidad Andina, Pagina 65, Segunda Edicidén, 2004,
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revelan de ninguna forma en el estado del arte, ni pueden derivarse de las referencias

mas cercanas (lo cual habla del nivel inventivo de la presente solicitud).

Tal y como lo he ilustrado, la invencidn cuyas reivindicaciones se solicita patentar
incluye elementos esenciales de estructura que la diferencian de la anterioridad citada
por el Examinador, diferencias que por lo demas distan mucho del criterio de banalidad

establecido como limite minimo del estado de la técnica.

En consecuencia, todo lo expuesto demuestra el cardcter novedoso de la presente
invenciéon con respecto a las ensefianzas de D1, toda vez que no revela de manera
directa las caracteristicas técnicas de estructura y compuestos de esta invencion, tal
como ha sido reivindicada, cumpliendo de esta forma con los requisitos exigidos
por el Articulo 16 de la Decisién Andina 486 de 2000.

6. Excepciones a la_patentabilidad

Acatando las recomendaciones del Sefior Examinador en cuanto a las
reivindicaciones que se refieren a usos y métodos terapéuticos, se eliminan del capitulo

reivindicatorio las reivindicaciones 19 a 22.

7. Conclusidn

En conclusién me permito manifestar que las modificaciones realizadas al capitulo
reivindicatorio definen de manera mas clara la invencion por lo cual, se superan
completamente las objeciones de Claridad presentadas por el Sefior Examinador.

Ademas los argumentos expuestos muestran de forma incontrovertible la novedad
de la presente solicitud frente a las ensefianzas del documento D1, toda vez que existen
diferencias significativas entre la materia de invencidon de ambos documentos.

Por Gltimo, queda superada cualquier objecion dirigida a inclusion de materia no

patentable.
8. Anexo me permito presentar:

(a) Recibo nimero 08-6.101, expedido por la Superintendencia de Industria y
Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas;

(b) Copia de la respuesta de 9 de Septiembre de 2007 a Derecho de Peticidn
No. 07-089021; vy

(c) Copia del nuevo capitulo reivindicatorio, en el cual se han realizado las

modificaciones expuestas anteriormente.

3 Ibid., pagina 66.
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9. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud
a la luz las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el privilegio de

patente solicitado.
Sefior Superintendente,

CheetUemi—

T.P. 53.215

-
APCIA LLOREDA RICAURTE
C.C. No. 39.690.713 de Usaquén
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