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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. 22141 notificado por fijacion en lista de 11
de diciembre de 2012.

2. Mediante memorial del 1™ de marzo de 2013 se solicitd un plazo de treinta dias para

atender dicho oficio.

3. Mediante oficio No. 22141 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de

patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la claridad y concision

de las reivindicaciones 1, 26 y 27, la excepcion de patentabilidad de la reivindicaciéon

28 y el nivel inventivo de las reivindicaciones 1-27 en vista del documento D1:
EP1411052.
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4. Respuesta a las objeciones

Con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se desea presentar las

siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

4.1 Modificacion de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 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 ampliacion de la solicitud inicial, me permito

presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Inicialmente, de manera respetuosa, solicito tener en cuenta que se han introducido las

siguientes modificaciones al pliego reivindicatorio:

411 Nueva reivindicacién 1, basada en la reivindicacion 18 original y limitada en

relacion a la reivindicacion original.

4.1.2 Se han reenumerado las reivindicaciones 19, 21, 22 y 27 como

reivindicaciones 2, 3, 4 y 5, respectivamente.
4.1.3 Se eliminaron las reivindicaciones 1-18, 20, 23-26 y 28.
El alcance del pliego reivindicatorio ha sido limitado, y por lo tanto, se solicita
atentamente tener en cuenta este nuevo pliego reivindicatorio para el nuevo analisis de

patentabilidad.

4.2 Claridad en las reivindicaciones

En relacién a las objeciones planteadas por el Examinador:
-Se eliminé la reivindicacidon 28 que hacia referencia a un uso, el cual no es

patentable.



-La nueva reivindicacion 1, fue limitada para lograr identificar con claridad la
extension del objeto que se quiere proteger. De esta manera, no se incluyeron los
términos objetados por el Examinador. Por favor noten que esta nueva
reivindicacién se basa en los ejemplos 17, 22 y 47.

-Las reivindicaciones objetadas 26 y 27, fueron eliminadas del capitulo

reivindicatorio.

Queremos llamar la atencién que términos objetados han sido redefinidos para que sean

totalmente claros al examinador y de esta manera las objeciones sean superadas.

4.3 Arqumentos a favor del nivel inventivo

El articulo 18 de la Decisidén 486 de la Comunidad Andina, sefiala lo siguiente:

Articulo 18.- Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una
persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencién no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente
del estado de la técnica.

Consecuentemente, una invencién se considerara inventiva si la misma no hubiese
resultado obvia a partir del arte previo, para una persona del oficio normalmente versada
en la materia. Esto a su vez implica que el Examinador a cargo de esta evaluaciéon debe
colocarse en el momento exacto en el que el inventor buscaba resolver el problema
técnico contemplado en la solicitud y para el cual poseia la literatura y el conocimiento
disponibles en dicho momento.

Siguiendo entonces los lineamientos de la Jurisprudencia aplicable al analisis del nivel
inventivo de una solicitud de patente, se considera que una anterioridad o una
combinacién de dos anterioridades puede afectar dicho requerimiento de patentabilidad, si
una persona medianamente versada en la materia encuentra ensefianzas o sugerencias

claras que, a partir de un conocimiento medio en dicho campo, le permitan llegar de
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manera obvia a la invencion reivindicada. Adicionalmente se considera que una mejora
sustancial, un efecto inesperado o una ventaja con respecto al arte previo es un indicio de

nivel inventivo, por cuanto aporta un salto tecnolégico en la regla técnica.

La presente solicitud si tiene novedad y nivel inventivo

En primer lugar, amablemente deseamos resaltar que el pliego reivindicatorio ha
sido modificado, de manera que el alcance de las reivindicaciones ha sido limitado y se

encuentran debidamente soportadas en la descripcion.

Especificamente las reivindicaciones modificadas estan soportadas en los
ejemplos 17, 22 y 47 y en los exdmenes farmacoldgicos realizados, cuyos resultados se

muestran en los Ejemplos de Ensayo 1-3.

Los compuestos reivindicados en la presente solicitud tienen un efecto técnico
superior y no esperado sobre compuestos divulgados previamente como los de D1, como
se observa en el Ejemplo de Ensayo 3. A partir de estos experimentos se determiné que
de hecho, los compuestos entran a un cerebro y ejercen ahi los efectos farmacologicos.
Una persona versada en la materia no hubiera encontrado facil y mucho menos obvia, la
forma de crear dichos compuestos que entran al cerebro y ejercen los efectos

farmacolégicos, con solo la informacion de D1.

En conclusion los compuestos derivados de benzofurano, tienen una ventaja
(demostrada en el ejemplo de ensayo 3) con respecto al arte previo y esto es un claro

indicio de la patentabilidad de la solicitud.

4.4 Conclusiones

Mediante el nuevo pliego reivindicatorio se superaron las objeciones relativas a
claridad y concesién. Con respecto al nivel inventivo, consideramos que el Examinador
esta excluyendo el hecho de que el inventor en el momento de solucionar el problema
técnico de la solicitud tuvo que emplear habilidad inventiva, pues la presente invencién no

resulta de la mera extrapolacién de las ensefianzas del arte previo.



De ésta forma se demostré la presencia de los requisitos de patentabilidad de toda
nueva creacioén en la presente solicitud, para asi ser merecedora de su concesion de

patente.

5. 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, respétuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accion oficial No. 22141,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decision violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de la Decision 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.

6. Anexos

e Formulario de modificaciones en solicitud pendiente.

* Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 5 reivindicaciones.

Sefior Director,

a@céééé

e
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-14656-0841-079~-0
FBJ\RBL\ID-240010\WPC14656
No. M-2013-240010\FBJ
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

1. Identificacion del Tramite

D Error material

@ Patente de Invencion

E Modificacion a una Solicitud en tramite

[ patente de Modelo de Utilidad

D Registro de Disefio Industrial

D Esquema de Trazado de Circuitos Integrados

2. Datos del solicitante

O

Persona Natural »

Persona Juridica

TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

Nombre o denominacién / Nombre o razén social completa

Nombre representante legal

Tipo de empresa Micro

Documento de identificacion:

D Pequefa D
DC.C. D CE

Mediana

Otra

D NIT D Otro Numero_

Nacionalidad/Pais de constitucion

Direccién y domicilio del titular

Ciudad

Japén

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi,
Osaka, Japon

Osaka

Direccién electrénica

No. Fax

Numero telefonico

clientes@cavelier.com

2118650

347 36 11

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:

Apeliidos 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
Direccién electrénica No. Fax Nuamero telefénico
cavelier@cavelier.com 2118650 34736 11

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

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
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4. Datos del tramite
Correccion:

Expediente No 11.106.899

Aparece

Debe ser

Modificacion:

[x]

O O 0O O

Modificacion al capitulo reivindicatorio.

Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 5 reivindicaciones con el fin de superar las
objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que el
examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.

Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente
presentado, mi representada no renuncia a la proteccion que pueda obtener scbre dicha materia y
ademas se reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite
de la presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad iniciaimente reivindicada.

Modificacién al capitulo descriptivo.

Modificacion al resumen.

Modificacion a los dibujos.

Modificacion al solicitante.

5. Anexos

D Poder, si fuere el caso.

|Z| Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

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

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
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6. Firma

Nombre y apellldos

Luz CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. 35 456.344 DE Usaquen

Tarjeta Profes;onal 23 555

RBL\RBLINCA\ID-AF240136\WPC14656

PI02-F17 vri (2012-04-19)
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REIVINDICACIONES

1. Un compuesto caracterizado por la siguiente Férmula (I):

en donde la férmula estructural parcial:

de la Formula (1), es la formula:

en donde:

Rg es un fenilo que esta sustituido con 1 a 3 alcoxi Cq;

representa un enlace simple;
R; es alquilo Cy;
R, es un atomo de hidroégeno, o alquilo C4.5 que puede estar sustituido con un hidroxi;
Rsy R4 son un atomo de hidrégeno;
Rs es alquilo Cy.g;
Re es alquilo C1¢; y
R; es alquilo C4 0 alcoxi Cq..



2. 1-(4-Metoxifenil)-4-(2,2,4,6,7-pentametil-2,3-dihidro-1-benzofuran-5-il)piperazina o una

sal del mismo.

3. 1-(4-Metoxifenil)-4-[(2S)-2,4,6,7-tetrametil-2,3-dihidro-1-benzofuran-5-iljpiperazina o

una sal del mismo.

4. 1-(4-Metoxifenil)-4-(7-metoxi-2,2,4,6-tetrametil-2, 3-dihidro-1-benzofuran-5-

il)piperazina o una sal del mismo.

5. Una composicion farmacéutica caracterizado porque comprende el compuesto de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

FBJFBAID-239977\WPC 14656



