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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

E. S. D. 

Re: Expediente No. 04-052.090 
Solicitud de patente titulada: "COMPOSICIONES FARMACEUTICAS QUE 

CONTIENEN IJNO 0 MAS ESTEROIDES, UNO 0 MAS COMPONENTES DE 

TETRAIIIDROFOLATO Y V1TAMLNA B12" 

Solicitante: SCRER1NG AG. 
N. Ref. P2004/000170 

RESPUESTA AL OFICIO No 1855 NOTIFICADO FOR FIJACION EN LISTA No. 25 

DE FECHA 13 DE FEBRERO DE 2009. 

(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO) 

J. IAN RAISBECK, mayor de edad y vecino de BogotS, D.C., identificado tal como aparece al 

pie de mi firma, en mi carÆcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo 

siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de prorroga previsto en 

el articulo 45 de la Decision 486 y solicitado mediante memorial de fecha 18 de abril de 2008: 

1. En primer lugar y con el Æniino de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me 

permito adjuntar tin CapItulo Reivindicatorlo Modificado el cual reemplaza por completo a 

aquel presentado al momento de radicar la presente solicitud. 

El nuevo pliego reivindicatorio comprende las reivindicaciones independientes 1 y 6 y 
dependientes, las cuales se refieren a los nuevos compuestos de formula ii y composiciones que 

los comprenden. 
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AsI, el Capitulo Reivmdicatorio Modificado se refiere a un ünico anØiogo y sus composiciones 

farmacuticas derivadas, con lo cual cumple con el requisito de unidad de invención tal como lo 

establece ci ArtIculo 25 de la Decision 486, ya que las reivindicaciones presentan un concepto 

inventivo comün respecto a los anÆlogos de formula II. 

Valga anotar que las modificaciones efectuacbi-c cumplen a cabalidad con lo estipulado en el 

Articulo 34 de la DecisiOn 486, ya que Østas de ninguna manera implican una ampliaciOn de la 

protecciOn correspondiente a la divulgaciOn contenida en la solicitud inicial. 

2. a- El Examinador estabicce que las Reivindicaciones 11-13 no mencionan una 

. caracterIstica tØcnica adicional que defina la composiciOn Reivindicada (ya definida en 

reivindicaciones precedentes). Asimismo, el Examinador sefiala que las Reivindicaciones 14-21 

reclaman materia no patentable. 

b- i) En atenciOn a lo anterior debo sefialar que las Reivindicaciones 11-

13 y 14-21 fueron eliminadas del Capitulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la 

presente solicitud. Por lo tanto, considero superada la anterior objeciOn. 

3. a- Si bien el Examinador, en su concepto tØcnico anterior habia aceptado la novedad 

de la materia reivindicada, ahora considera que dicha materia es anticipada por lo divulgado en ci 

documento Dl (US 5,441,95 1), ci cual fuera citado como arte previo relevante para el estudio de 

0 
actividad inventiva en la instancia previa. 

b- El Solicitante desea remarcar que el documento Dl citado no se encuentra dentro 
del alcance del presente pliego de reivindicaciones. 

La opción mÆs cercana para R4 en las reivindicaciones es ŠR9-R’3-R", donde R’3 es "una cadena 

alquileno ramificada, una cadena lineal o ramificada alquemleno o un cicloalquileno". Dc esta 
manera, una cadena lineal de aiquileno no es una opciOn para los compuestos reivindicados, y 
evidentemente es requerida por ci compuesto de referencia en ci arte previo. Es de resaltar, en 
este punto, que la cadena correspondiente es ramificada o posee un doble enlace en los 
compuestos reivindicados. 
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Mi, los compuestos objeto del presente pliego de reivindicaciones no es anticipado por Dl, con 

lo cual resulta novedoso. 

4. A fines informativos, se desea resaltar que el nuevo pliego reivinclicatorio corresponde a 

la adaptación de lapatente Americana concedida US 7,223,798 B2. 

5. Por (iltimo, ci Sr. Solicitante deciara que no renuncia a la materia que aqul Sc eliinina por 
probiemas de unidad de invenciôn.  

Iti) En primer lugar, se desea presentar una solicitud divisional "A" que 
reclama los Comnuestos de FØrmula I. que es equivalente a la patente US683 11 86B2. 

Para ci estudio de esta solicitud, solicito respetuosamente se tenga en cuenta: (a) el Capitulo 
Descriptivo de la Solicitud divisional A, presentada en respuesta at primer examen de fondo y 
que fuera rechazada en ci auto de fondo revocado mediante el concepto tØcnico No 1855, (b) la 
tasa de presentación de solicitud divisional presentada en la solicitud a la que se hace referencia 
en (a), y (c) el Capitulo Reivindicatorio Divisional adjunto at presente memorial y del cual se ha 
elirninado toda referencia a! Compuesto II. 

ii) A su vez, se esta estudiando la posibilidad de presentar otras divisionales 
# comprendiendo, por ejemplo, compuestos intermediarios tales como aquellos reivindicados en las 

solicitudes divisionales Americanas equivalentes US2007037864A1 y US2007105949A1. 

iii) Por Æltimo, deseo aclarar que en memorial independiente solicitarØ ci 
desgiose de las divisionales B y C, igualinente presentadas en respuesta al primer examen de 
fondo. 

6. Finalinente, teniendo en cuenta las modificaciones realizadas, sumado a los argumentos 
volcados en la presente y a la presentación de la solicitud divisional, se considera que se eumple 
con los requerirnientos solicitados por ci Examinador y se cumple con los requisitos estabiecidos 
por la Decision 486. Por to anterior solicito respetuosamente se proceda a otorgar el privilegio de 
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patente p.m las reivindicaciones pendientes. En ci evento que ese Despaclio considere que 

persisten objeciones sobre cualquier reivindicaciôn,  solicito se emita im nuevo auto de fondo para 

atender dicbatuaci6n. 

J. IAN RAISBECK 
C.C. 79.376.996 de Bogota 
T.P. 135.799 
Anexos: 

Ł Capitulo Reivindicatorio Modificado. 

Ł Capitulo Reivindicatorio Modificado - Solicitud divisional A. 
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFIADO 

Se reiviridica lo siguiente: - 

1. Un compuesto de formula (II): 

(U)0-0 

y 

CARACTERIZADO PORQUE: 

cada uno de R’, R2 y R3 es independientemente halo, -OR6, -SR6, 

-$(0)R7 (donde t es 1 ó 2) 0 -N(R)R8; 

o R’ yR2, junto con los carbonos a los que estÆn unidos, for-

man una estructura monociclica heterociclica seleccionada en-

tre las siguientes: 

[I] 
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(CH2)q 

KR 

(donde q es 0 a 3, p es 1 a 4 y cada R’5 es hidrógeno, alqui-

lo, araiquilo o arilo); 

cada R4 es -R9--R’2, -R9-R13-R’1, -R9--O-R10-R", -R9-O-R12 -R9--C (0) - 

RR11, -R9-N (R7) -R’°-R’1, -R9-S (0)T-R’°-R1’ (donde t es entre 0 

y 2), o - R9-C(F)2-R9--R11, 

cada P es arilo (sustituido opcionalmente con uno omÆs sus-

tituyentes seleccionados del grupo que comprende aiquilo, al-

coxilo, halo, haloalquilo y haloalcoxilo) o araiquilo (susti-

tuido Łopcionalrnente con uno o mÆs sustituyentes seleccionados 

de19rüpo que comprende aiquilo, alcoxilo, halo, haloalquilo 

y h4o1coxilo), 

cada, R6 es iridepenthentemente hicirogeno, alquiJ.o, arilo, 

ara1uilo, -C(0)R7, - C(S)R7, -C(0)0R14, -C(S)0R14, - 

C(0)N(R’)R8, o -C(S)N(R7)R8, 

cada&.’es indeperidien.temente hidrógeno, alquilo,;cic1oalcui 

lo,ajio, o aralqui]o, 

R8 es udependientemente hidrogeno, aiquilo, arilo, aralqui-

lo,..-C(0)R’, -C(0)0R14, o cicloalguilo (sustituido opcional-

mente. con uno o rns sust.ituyentes seleccionados deigrupo que 

comprende aiquilo, -N(R7)2, y, -C(0)0R7); 

cada R es iridependientemerite un enlace simple 0 una cadena 

de aiquileno lineal o ramificada, 
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cada R10 es iridependientemente una cadena de alqtuleno lineal 

o -raütificada, una cadena de alguenileno lineal o ramificada, 

una.eadena de alcjuinileno lineal o ramificada, o un cicloal-

qUi1ko; 

caa R1’ es independieritemente -C(0)OR’, -C(0)N(R7)2, - 

P(Q) (OR’)2, - .S(0)20R’, -S(0)2N(L-I)R’ o tetrazol, 

.R es arilo (sustituido con -C(0)OR’ o -C(0)N(R)2, y opcio-

nalmante con uno o mÆs sustituyentes seleccionados del grupo 

que  cmprende alcjuilo, alcoxilo, halo, haloalqui.io y haloal-

coxilo) o araiquilo (sustituido con -C(0)OR’ o -C(0)N(R’)2, y 

opcion1almente con uno o mÆs sustituyentes seleccionados del 

grupoque comprende aiquilo, alcoxilo, halo, haloalquilo y 

ha1Oa1poxilo); 

R13 es una cadena de alquileno ramificada, una cadena de al-

queæilØno lineal o ramificada, 0 Ufl cicloalquileno; y 

R 14 es a1quilo, arilo o araiquilo; 

como un estereoisórnero ünico, una mezcla de estereoisómeros, 

una:rnec1a racØmica de estereoisômeros; o como un clatrato de 

ciclode$trina de Øste, a coma una sal aceptable para el uso 

farmacütico de Øste. 

2 El compuesto de la reivindicacion 1, CARACTERIZADO 

PORQUE: 

R’, R2 y R3 son cada uno independientemente halo, -QR6, -SR6 o 

-N (RR8;. 

cada. R’ es -R9-R12, -R9-R13--R’1, -R9-O-R10--R" -R9-0-R’21 -R9-C(0)- 

R10-R’, -R9-N (R7) -R10-R11, -R9-S(0),-R1’-R11 (donde t es entre 0 y 

..-..- .-. r 
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es arilo (sustituido opciorialmente con uno 0 mÆs susti-

tuyentes seleccionados del grupo que comprende aiquilo, alco-

xilo, halo, y haloalcoxilo) o araiquilo (sustituido opcional-

mente con uno o mÆs sustituyentes seleccionados del grupo que 

comprende aiquilo, alcoxi.lo, halo, y haloalcoxilo); 

cada R6 es independientemente hidrógeno, aiquilo, araiquilo, 

0 -C(0)O7; 

cada R7 es independientØmente hidrógeno, aiquilo, arilo, o 

araiquilo; 

es independientemente hidrógeno, aiquilo, arilo, aralqui-

lo,: o cicloalquilo Ł(sustituido opcionalmente con uno o mÆs 

sustituyentes seleccionados del grupo que comprende aiquilo, 

-N(R7)2, y -C(0)0R7; 

cada R9 es independientemente un enlace simple ouna cadena 

de aiquileno lineal o ramificada; 

cada R10 es independientemente una cadena de aiqUileno lineal 

a ramificada, una cadena de aiquenileno lineal o ramificada, 

una cadena de aiquinileno lineal o ramificada, .o Un cicloal-

quileno; 

cada R’ es independientemente -C(0)OR’ o -C(0)N(R772; 

R12 es arilo (sustituido con -C(0)0R7 o -C(0)N(R7)2, y opcio-

nalmente con uno o rnÆs sustituyentes seleccionados del grupo 

que comprende aiquilo, alcoxilo, halo y halóalcoxilo) o aral-

quilotsustituido con -C(0)0R7 o -C(0)N(R)2, y ôpcionalmente 

con .unO o mÆs sustituyentes seleccionados del grupo. que corn-

Pr 



prende 

aiquilo, alcoxilo, halo y haloalcoxilo); 

e.s una cadena de aiquileno ramificada, una cadena de al-

q.uenilerio lineal o ramificada, 0 Ufl cicloalguileno. 

3 El compuesto de la reivindicacion 2, CARACTERIZADO 

PORQUE: 

R1, R2 y R3 son cada uno independientemente halo, -OR6, o 

R4 es 

R5 es arilo (sustituido opcionalmente con uno o mAs sustitu-

yentes seleccioriados del grupo que comprende alquilo, alco-

xilo, halo, y haloalcoxilo) o araiquilo (sustituido opcional-

mexte on uno o mÆs sust.ttuyentes seleccionados del grupo que 

compende aiquilo, alcoxilo, halo, y haloalcoxilo); 

cadciR6 es independientemente hidrógeno, alquilo1 arilo, o 

araiquilo; 

cada R7 es independientemente hidrógeno, aiquilo, arilo, 0 

araiquilo; 

R9-esun enlace simple o una cadena de aiquileno lineal o ra-

mificada; 

, R’° es una cadena de alguileno lineal o ramificada, una cadena 

de .alquenileno lineal o ramificada, una cadena de .alquinileno 

lineal o ramificada, 0 Ufl cicloalquileno, y 

s -C(0)0R7 o -C(0)N(R)2. 

4. El compuesto de la reivindicación 3, CARACTERIZADO 

PORQUE: 

R1, R2 y R3 son cada uno -OR6, 

R4 es 

Pâgin&Se 13.
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RS es arilo (sustituido opcionalmente con uno oŁ.mÆs sustitu-

yerites 

seleccionados del grupo que comprende aiquilo, alcoxi-

lo, halo, y haloalcoxilo); 

R6 es hidrógeno, aiquilo, arilo, o araiquilo; 

ca.da R7 es independientØmente hiclrógeno, aiquilo, arilo, o 

araiquilo; 

R9 es un enlace simple; 

una cadena de aiquileno lineal o ramificÆda, una cadena 

de aiquenileno lineal o ramificada, o una cadena de aiquini-

leno lineal o ramificada; y 

R1. es -C(0)OR o -C(0)N(R7)2. 

5.El compuesto de la reivindicaciOn 4,.:CARACTERIZADO 

PORQUE se selecciona del grupo que consiste en: 

metilØster de Acido (5S,6R,7E,9E,13E,15S)-16--(4-fluorofe-

noxi) -5, 6, 15-trihidroxi-3--oxahexadeca-7, 9, 13-trien-il-inoico; 

Æcido. (5S,6R,1E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorotenOxi)-5,6,15-tri--

hidroxi-3-oxahexadeca-7, 9,13-trien--11-inoico; 

metilØster de Æcido (5S,6S,7E,9E,13E,15S)-i6-(4-fluorofe-

noxi)-5, 6, 15-trihidroxi-3--oxahexadeca-7,9,13-trien-i1-inoico; 

y 

acido . (SS,6S,7E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorofenoxi)-5,6,15-

trijdroxi-3-oxahexadeca-7, 9, 13-trien-li-inoico. .. - 

6.Una composiciôn farmacØutica CARACTERIZADA PORQUE 

coznprende uno o mas excipientes aceptables para el uso farma-

ceuco, y una cantidad eficaz para el uso terapØutico de un 

compuesto de formula (II): 

PÆia 6 de 13 
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(fi) 

.cada uno de R’, H2 y R3 es independientemente halo, =QR6, -SR 6, 

-S(0)R7 (donde t es 1 a .2) o -N(R7)R8; 

o R’-.y H2, junto con los carbonos a los que estn urudos, for-

man una estructura monociclica heterociclica seleccionada en-

tre 24s siguientes 

O,LSNR 

;y :. 
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(Cii2)q 

\ 

(donde q es 0 a 3, p es 1 a 4 y cada R’5 es hidrôeno, aiqul-

b, ara1quilo 0 arilo) 

cada r es R9-R12, -R9R13-R’1, -R9-Q-R’°-R", -R.O-R’2, -R9-- 

C(0) -R’°-R", -R9-N(R’)-R10-R", -R9-S(0)-R’°-R" (donde t es en-

tre0 y 2), o - R9-C(F)2-R9R12; 

$ 
cada R5 es arilo (sustituido opcionalmente con uno o rnÆs sus-

tituyentes seleccionados del grupo que comprende aiquilo, al-

coxibo, halo, haloalquilo y haloalcoxilo) o araiquilo (susti-

tuido opcionalrnente con uno 0 rnÆs sustituyentes seleccionados 

deigrupo que comprende aiquilo, alcoxilo, halo, haloalquilo 

y haloalcoxilo); 

cada. R6 es independient.emente hidrôgeno, aiquilo, arilo, 

aralqi1o, -C(Q)R7, -C(S)R7, -C(0)OR’4, -C(S)0R14, - 

C(0)N(R7)R8, o -C(S)N(R7)R8; 

cadÆ R7 es independientemente hidrógeno, aiquilo, titloalqui-

10,  o aralguibo; 

R8 es independientemente hidrógeno, alguilo, arilo, aralqui-

10, -C(0)R7, -C(0)0R10, o cicloalquilo (sustituido pcional-

mente con uno 0 rns sustituyentes seleccionados del qrupo que 

comprnde aiquilo, -N(R’)2, y -C(Q)0R7), 

cada Al es independientemente un enlace simple o una cadena 

de aiquileno lineal o ramificada; 

Pagina 8 tie 13 
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cada R10 es independientemente una cadena de aiquileno lineal 

o ramificada, una cadena de aiquenileno lineal a ramificada, 

una cadena de aiquinileno lineal o ramificada, o un cicloal-

quileno; 

cada R" es independientemente -C(0)0R7, .CO)N(R7)2, - 

P(0)(0R7)2, - S(0)2OR, -S.(0)2N(H)R7 a tetrazol; 

R’2. es arilo (sustituido con -C(0)OR’ o -C(0)N(R7)2, y opcio-

nalmen.te con uno o mÆs sustituyentes seleccionados del grupo 

que coraprende aiquilo, alcoxilo, halo, haloalquilo .y haloal-

coxilo) 

o araiquilo (sustituido con -C(0)0R7 a-C(0)N(R),, y 

opcionalmente con uno a mÆsŁ sustituyentes seleccionados del 

grupo que comprende aiquilo, alcoxilo, halo, haloalquilo y 

haloalcoxilo); 

R’3 es una cadena de alquileno ramificada, una cadena de al-

qenileno lineal o ramificada, o un cicloalquileno; y 

R’4 es aiquilo, arilo o araiquilo; 

coma-un estereoisómero üriico, una mezcla de esterei sómeros, 

unatne’zc1a racØrnica de estereoisórneros; a coma unclatrato de 

ciclodextrina de Øste, o como una sal aceptable paraŁel usa 

farmacØutico de Øste 

7.La cdmposición farmacØutica de la reivindicación 6, 

CARACTERIZADA PORQt.JE el compuesto de formula (II) es un corn-

puestb de formula (II) donde: 

R, R yŁ R3 son cada uno independientemente halo,’-OR6, -SR6 o 

-N (R  

cada ’es -R9-R’2, -R9--R’3-R", -R9-O--R10-R" -R9-0-R’2, -R9-C(0)- 

Pag.r49 de 13 
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R10-R11, -R9--N (R7) -R10-R11, -R9-S(0),-R10-R11 (donde t es entre 0 y 

2)1 0 - R9-C(F)2-R9-R"; 

R5 es arilo (sustituido opcionalmente con uno o màs sustitu-

yentes seleccionados del grupo que comprende aiquilo, alco-

xiIo, halo, y haloalcoxilo) o aralquilo (sustituido opcional-

mente con uno o mâs sustituyentes seleccionados del grupo que 

comprende aiquilo, alcoxilo, halo, y haloalcoxilo); 

cada R6 es independientemente hidrogerio, aiquilo, araiquilo, 

-C(0)R7 0 -C(0)0R7; 

, 

cada R’ es independientemente hidrógeno, aiquilo, arilo, o 

araiquilo; 

R8. es. independientemente hidrógeno, aiquilo, arilo, aralqui-

b, o cicloalquiio (sustituido opcionalmente con uno o mÆs 

sustituyentes seleccionados del grupo que comprende aiquilo, 

-R7 N( )2;;y -C(0)0R7; 

cada A9 es independientemen.te un enlace simple o una cadena 

de aiquileno lineal o ramificada; 

cada R10 es independientemente una cadena de aiquileno lineal 

o ramificada, una cadena de aiquenileno lineal o ramificada, 

una cadena de alquinhleno lineal o ramificada, o un çicboal-

quileno; 

cada s". es independientemente -C(0)0R7 o 

R12 es arilo (sustituido con -C(0)0R7 o -C(0)N(R7)2, y opcio-

nalmente con uno o mÆs sustituyentes seleccionados del grupo 

que comprende alquibo, alcoxilo, halo y haloalcoxilo) 0 arab-

quilosustituido con -C(0)0R7 o -C(0)N(R7)2, y opcionalmente 
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con unoo mÆs sustituyentes seleccionados del :grupo que corn-

prende aiquilo, alcoxilo, halo y haloalcoxilo); 

R3 es una cadena de aiquileno ramificada, una cadena de al-

quenileno lineal o ramificada, o un cicloalquileflo; 

R13 es una cadena de aiquileno ramificada, Ufla. cadena de al-

qüenileno lineal a ramificada, o un cicloalguileno. 

8.La composición farmacØutica de la reivindicación 7, 

CARACTERIZADA PORQtJE el compuesto de fórmula (II) es un corn-

puesto de formula (II) donde: 

0 R’, R 2 y R3 son cada uno independientemente halo, -OR6,
 -SR’ o 

s -R9-O-R’°-R"; 

R.es..--arilo (sustituido opcionalmente con uno o mÆssustitu-

yehte$ seleccionados del grupo que comprende aiquilo, alco-

xilo, halo, y haloalcoxilo) a araiquilo (sustituido opcio-

nalæiente con uno o rnÆs sustituyentes seleccioriados del grupo 

que comprende aiquilo, alcoxilo, halo, y haloalcoxilo); 

cada. R6 es independientemente hidrOgeno, aiquilo,. arilo, a 

, araiquilo; 

cada R7 es independientemente hidrógeno, aiquilo, arilo, a 

araiquilo; 

es un enlace simple o una cadena de aiquileno lineal a ra-

mificada; 

R’° es una cadena de aiquileno lineal a ramificada, una cadena 

de aiquenileno lineal a ramificada, una cadena de aiquinileno 
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9. La composición farmacØutica de la reirindicaciOri 8, 

CARACTERIZADA ?ORQUE el cornpuesto de formula (II) es un corn-

.puesto de fOrmula (II) donde: 

R1, R2 y R3 son cada uno -OR6; 

es. -R9--O--R10-R’1; 

R5 es arilo (sustituido opcionalmente con uno o mÆs sustitu-

yentes seleccioriados del grupo gue cornprende aiquilo, alcoxi-

lo,.halo, y haloalcoxilo); 

es bidrOgeno, aiquilo, arilo, a araiquilo; 

cada:7. es independienternnte hidrogeno, aiquilo, arilo, o 

araiqutlo; 

R9 .e.. ün enlace simple; 

R’0 es,, -Una cadena de alquileno lineal o ramificada, ’una cadena 

de ad q*ni1eno lineal a ramificada, a una cadena,.-de aiquini-

leno.:lineal o ramificada; y 

RU C(0)OR7 a -C(0)N(R7)2. 

10. La composición farmacØutica de la reivindicación 

9, CARACTERIZADA PORQUE el cornpuesto de fOrmula (II) se se-

lecciona del grupo que consiste en: 

metilØster de Æcido (5S,6R,7E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorofeno-

xi) -5,6, 15-trihidroxi-3-oxahexadeca-7, 9, 13-trien-11--inoico; 

Æcido (5S,6R,7E, 9E,13E,155)-16-(4-fluorofenoxi)-5,6.,15-trihi-

droxi-3-oxahexadeca-7, 9, 13-trien-li--inoico; 

rnetil.ØstØr de Æcido (SS,68,7E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorofe--

n.oxi) -5,6, 15-trihidroxi-3-oxahexadeca-7, 9, 13-trien-li-inoico; 
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.c–do (5S,63,7E,9E,13E,15S)-16-(4-fluorofenoxi)-5,6,15-trihi--

ctrc::i-3--oxahexadeca-7,9,13--trien--11--inoico. 
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Cap. II IEI 

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de 
la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

Documentos estudiados 

-40 Descripción: Folios: 116 a 216 (como se radicO inicialmente) 

Reivindicaciones: Folios: 217 a 235 (como se radicO inicialmente) 
Folios: 6714-,-a. 686 Modificado 

Respuesta del solicitante: Folios: 670 a 673. 

Prioridad: Folio 1 (06-11-2001. us 60/338,684) 
(22-10-2002, USI 0/279,084). 

Ł Se acepta para estudlo el capitulo reivindicatorio de los folios 674 a 686, el 
cual comprende los compuestos de fOrmula U y la divisional A que ha sido 
restringido a los compuestos de fOrmula I 

Objeto de la invenclôn  

Titulo de la solicitud: Analogos de Lipoxina A4 

El objeto de la presente solicitud de patente de invenciOn consiste en: 
Compuestos AnÆlogos de Lipoxima A4 
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Reivindicaciones 1-5 : Un compuesto de formula II. 

ReivindicaciOn 6-10 : Una composiciOn que to comprende. 

El problems planteado en esta solicitud es Is necesidad de compuestos para tratar 
trastomos inflamatorios y autoinmunes. 

Para resolver este problems tØcnico Is solicitud en estudio proporciona compuestos 
anªlogos  de Lipoxina A4 

El objeto de Is invenciOn definido anteriormente se clasificO de acuerdo con 
Is Clasificaciôn Internacional de Patentes (IPC) : C07C65/28; A61K31/202; 
A61 P37/00 

De la solicitud de Patente 

40 Reivindicaciones (artIculo 300486) 

Para las reMndicaciones 1-46-9 no son concisas cuando se encuentran los 
tØrminos: 
Aiquilo, alcoxilo, haloalquilo, haloalcoxilo, cicloatquilo, aiquileno, aiquenileno, 
aiquinileno, cictoalquileno. : No se especifican el nümero de Ætomos de 
carbono que to conforman. 
Araiquilo, arilo: no se especifican los Ætomos de carbono, tamaæo de los 
aniltos, nUmero de anillos 

Si bien es cierto que los terminos aqul objetados son conocidos estos no delimitan 
de manera clara y concisa el alcance de Is invenciOn. Simplemente en este caso 
especifico los sustituyentes estÆn siendo designados solo por una denominación 
genØrica (tat y como se ye segin Ia nomenclatura IUPAC) de un grupo qulmico 
.Por ejemplo solo para el caso de arilo Is nomenclatura IUPAC to define como: 

"Grupos procedentes de ARENOS por Is eliminación de un Ætomo de hidrogeno 
de un Ætomo de carbono del aniflo. DerivadoŁ de los grupos de manera similar 
heteroarenos son a veces incluidos en esta definiciOn." 

Como se observa los sustituyentes asI denominados quedan de manera ilimitada y 
no son estructuras especificas que definan inequlvocamente alguna estructura; . Por 
to tanto Is denominaciôn  genØrica " arilo" y los otros tØrminos aqul objetados no 
permiten establecer que Is actividad farmacolOgica pueda ser extrapolada a los 
millones de compuestos que pueden ser obtenidos finalmente si solo en Is 
descripción por ejemplo se encuentra sustentado que arilo es siempre fenilo. 

Para corregir estos tØrminos y dare mayor concisiOn at capituto reivindicatonlo se 
le sugiere at solicitante definir dentro del atcance de Is reivindicación 1: 

aiquilo como: aiquilo C1. 
Alcoxilo como: alcoxilo C14. 

Haloalquilo: como haloalquilo C1., 
Haloalcoxilo como haloalcoxilo C14. 
cictoalquilo: como Cicloatquilo C10. 
Cicloalquileno. Como cicloalquileno C10. . 
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alquileno, : coma aiquenilo C14, 
aiquenileno: como aiquenhleno C2.10. 
aiquinileno: como aiquileno C2..10. 
Arilo: como fenilo o naftilo, 
Aralquilo: como Ariloalquilo C1 

Todos estos se encuentran debidamente soportados en los folios 121 a 129 

Y adicionalmente tambiØn se le sugiere al solicitante para realizar uria razonable 
generalización de los eemplos divulgados en ha descripción restringir el radical R4, 
al grupo R9-0-R10-R’ 

Ł Para las reivindicaciones (6-10) dondØ se reclaman las composiciones se he 
sugiere al solicitante no volver a enunciar todas las caracteristicas del 
compuesto ya divulgadas en las reivindicaciones I a 5 ; para este punto el 
solicitante puede redactar de ha siguiente manera: 

Reivindicaciôn  6: Una composiciôn  farmacØutica caracterizada porque comprende 
un compuesto de formula H definido en ha reivindicaciOn 1 con uno o mÆs 
excipientes aceptables. 

ReivindicaciOn 7: Una composición farmacØutica caracterizada porque comprende 
un compuesto definido en ha reivindicaciOn 2 con uno o mÆs excipientes aceptables. 

Reivindicaciôn  8: Una composición farmacØutica caracterizada porque comprende 
un compuesto definido en la reivindicaciOn 3 con uno o mÆs excipientes aceptables. 

Reivindicación 9: Una composiciOn farmacØutica caracterizada porque comprende 
un compuesto definido en la reivindicàciôn  4 con uno o mÆs excipientes aceptables. 

ReivindicaciOn 10: Una composición farmacØutica caracterizada porque comprende 
un compuesto definido en ha reivindicaciOfl 5çon  uno o mÆs excipientes aceptables. 

Respuesta a los argumentos del solicitante. 

40 En atenciOn a los argumentos expuestos por el solicitante se aclara to siguiente: 

Ł Se acepta para estudho el capitulo reivindicatorlo de los folios 674-686 el cual 
no amphia el objeto de la solicitud inicial. 

Ł El solicitante elimina has reivindicaciones 11-13 y 14-21. Se aceptan dichas 
restricciones. 

Ł El solicitante argumenta que Dl no se encuentra dentro del alcance del 
alcarice del presente phiego de reivindicaciones . Dicho argumento es 
aceptado por este Despacho. 

Ł El solicitante requiere .que se tenga en cuenta el capitulo descriptivo de ha 
solicitud divisional A presentada en respuesta at primer examen de fondo , la 
tasa de presentaciOn de ha solicitud,. divisional y el capitulo reivindicatorlo 
divisional adjuntado al presente memorial y del cual se ha eliminado toda 
referencia del compuesto IL 

Se acepta para estudho el capitulo reivindicatorio presentado para la solicitud 
divisional A. 
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conclusion: 

En.cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la COmIsiOn dela Comunidad 
Andlfla, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino dØ sesenta dies 
coflt5doe a partirde la fecha de nôtiflcaciOn  delapresente comunlcaclOn. En caso 
de no dar respuesta at presente requenmjento, o si a pesar de Is respuesta 
subssteran los impedimentos 4a cónce&iOn, as denegarØ la, patents. 

Notlffquese el presenta ofici forme a Jo dispuesto en el numeral 52, II erat e), del 
cÆpliloquinto del lO p mer deJa Circular Unica No 10 do 2001. 

AUX CARMEN -- PED sDYERGEL 
uwemra me Imu d5 UuEI 

El ’ requerimiento fue notificado por fljaclOn en hate, de fecha 
L25JttL..2olt 


