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1. Yo, - rilio FERRERO, re 

solicitante .n el asunto ante – 

Oficio No. 7 4 notificado por fi’ac 

de 20080 

2. Medi41te el Oficlo No. 

solicitante .l inforrne. del ex 

observacione hechas por 8U 

solicitud 4. patente. Atien 

siguiente era: 

3. De la so icitud de patente: 

Con el fin - atender las anter 

al articult 34 de la Decisi 

NIT 860. 

como apoderado del 

tificado, me ref iero al 

en lista del 18 de Enero 

44 se puso en conocimiento del 

en d fondo crue contiene las 

Despcho sobre la presente 

a las observaciones de la 

48, 

ervaciones y de acuerdo 

se presenta un nuevo 

.367-3 
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cp1tulo reivindicatorio como sus ituto del que se presentó 

ahter–ormente. 

E 

este nuevo capitulo reivindicatorio se cancelan las 

ivindicaciones 23 a 29 y 31. ta] manera que el nuevo. 

pitulo reivindicatoric esta cons ituido por veintitrs (23) 

ivindicaciories. 

e esta inanera las siguierites objecLones quedan superadas: 

.1 Excepciózi a la patentabilidad ( artiàulo 20 D486 literal d) 

ebido a que las reivindicaciones 23 a 2$ Y 31 relacionadas con 

Øtodos de tratamiento fueron canceladas la objeción formulada 

este respecto se debe tener por 4iPerada. 

este respecto se aclara al Despa ho que la reivindicaci6n 30 

D fue cancelada por cuanto la misa nose ref iere a un mØtodo 

tratamiento sino a una composici.6n farmacØutica. 

.2 Raivindicaciones relativas a 

artcu1os 14 y 21. D486) 

reivindicación 29 fue cancel 

tener por superada. 

Evaluaci6n de los raquisitos de 

u Despacho concluye que el 

eivindicaciones 1 a 22 de la pre 

en afectadas por el documento WO 

i uso o a un uso distinto 

y pôr tanto la objeci6n se 

patentabilidad: 

nivel inventivo de las 

ante solicitud de patente, se 

)009543 (Dl) 
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Su Despacho enun.cia lo siguiente: 

S 

fl 

"Teniendo an auenta e.1 objeto ce la solicitud, el cual as 

proporcionar compuestos tripepti4s quo son inhibidores de la 

hepatitis C, as una derivación evLdent1 del estado tcnica, ya 

que una persona versada an la maeria estaria an capacidad de 

tomar los compuestos revelados on Dl y , medi ante mØtodos 

usuales de sntesis, liegar a loscompvestos que se reivindican 

con la certeza de que Œstos sean tambiØn inhibidores del virus 

de hepatitis CO. 

Con respecto a lo sefialado por 

desea sefalar lo siguiente: 

su Despacho mi representada 

Inicialrnente, no se eritiende l raz6n del examinador para 

objetar falta de nivel inventivoa la materia reivindicada por 

cuanto no se citan especificament las ense?ianzas del documento 

referenciado, que a un tØcnico tndio le permitirian derivar de 

manera obvia las estructuras qu1rricas acS reivindicadas. 

Adicionalmente, se debe tener en Ouenta que el documento 

W000/09543 fue citado en el Infrme de Bsqueda Internacional 

como un documento de categoria "A" (documento que define el 

estado del arte general y que no es considerado de particular 

relevancia). 

Igualmente, la conclusi6ri del 

Informe Prelimiriar Internacionaa 

en el Informe de Büsqueda 

invención... parece ser novedosa 

ser –ndustrialrnente aplicable". 

aminador va en coritravIa del 

de Patentabilidad, que basado 

nternacional concluyó: " la 

alcanzar el nivel inventivo y 

Fl 
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De otro lado, su Despacho enuncia lo siguiente 

Finalmente no se demuestrari propiedades mejoradas o 

scrprendentes de los compuestos gue se reivindi can en 

con los del estado de la Øcnica, debido a que 

mente se miden las aatividade de los compuestos de la 

enee solicitud y por ninguna 
lonaraciÆn

 

parte se comparan tales 

vidades con la de los compuesto  conocidos an Dl" 

respecto a lo sefialado par u Despacho m– representada 

desea se.a1ar lo siguiente: 

gn lapÆgina 35 (pgina 50 en la v rsión traducida al espaftol) 

ie
 la sección de resultados del capItulo descriptivo de la 

resente solicitud (WO 03/064416), se describen las propiedades 

armacocinticas inesperadas e los compuestos ac 

-eivindicados. 

t este respecto mi representada ei 

ompuesto 719 de Dl porque es e 

stado del arte, diferencindose 

ide la presente invenci6n en la def 

� �jSin embargo, este compuesto muest 

a y 0 .tM en intervalOs de tiemp 

administración oral en las condic 

solicitud. En cambio en los 

presentaron valores promedios de 

ctüa una comparaciOn con el 

compuesto m.s eercano del 

nicamente de los compuestos 

rliciôn de R2 y R4. 

niveles de plasma de 0.1 VM 

de 1 y 2 horas luego de la 

nes descritas en la presente 

Dmpuestos reivindicados se 

veles de plasma de 0.83pN y 

0.75 ri respectivamente en los interva1os de tiempo de 1 y 2 
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horas despus 

avarice farmac 

I 

e la administraciô ora , lo cual representa un 

inØtico inesperado e b mismos. 

Por las r4
 
ones mencionadas ant riormente se considera 

irijustificada la objeci6rx de xii el I ventivo efectuada a los 

compuestos dejeormula (I) de la rese te invenci6n, ya que los 

resultados obnidos de los comp estos reivinclicados no podlan 

derivarse de 4nera obvia del est do d la tcnica referenciado, 

debido a que jei mismo no contien ens .anza o sugerencia aiguna 

que permita obtener los corn uests reivindicados .y las 

propiedades qenidas de los mism S. 

Finalmente, . representada co side a que la conciusión con 

respecto a a obviedad de lo corn uestos acÆ reivixidicados 

solarnente res ita posible ci se efectü tin anlisisex post facto 

de la presene invención, esto e , pa tiendo de la soluciôn dada 

al problerna t cnico que la misma prete dia resolver. La anterior, 

por cuanto a reitera que no cxi te ensefianza a sugerencia alguna 

en Dl que pe ita concluir lo Co trari 

Sin embargo, coma es bien sabid el anlisis ex post facto cc 

encuentra p. crito par ci rnØto a prblerna-solución, par cuanto 

en todos lo casos lievaria in unda+rnente 
a la conclusion que 

las invenci es sornetidas a estu io c receri de nivel inventivo. 

S. Concesi6ode una solicitud fo tnea 

Par ültimo, aunque compartirnos la oini6n de su Despacho, en 

cuanto a qu la concesi6n de un sol.citud de patente err otros 

palses, equ yalente a la solicitud Cbombiana, no obliga a su 

Despacho a otorgar ci privile –0 4e patente para la misma 

inverrci6n, of constituye tin ntecdente favorable para el 



CAN 
AB 

LJER 
GADOS 

estudlo de patntabilidad que resp tuos mente solicitamos tener 

en cuenta. cr 10 tanto infor amos a su IDespacho que la 

presente invezi6n ha sido otorga a en 108 siguientes paises u 

of icinas de p entes: 

� China co iiümero de patente L0380 161. 

� Europa c.# nümero de patente EP-1474423-B1. 

� Eurasia on nümerO de patent EA 007739. 

� Nueva Zenda con nmero de pate rte NZ 534730,y 

� Estado iidos con nümero de pate4te US7,091,184. 

En conclusi 

resultados d 

de procediffi 

compuestos 

derivar del 

, 
el objeto de 

docuntento Dl y el 

tos conocidos ft 

L la presente iriv 

tado de la tØcnica 

inverción no reproduce los 

efeco obtenido sobre la base 

insperado. Por tanto los 

nci6r, no se habrian podido 

:eferrxciado. 

De modo que �con  los argumento men 

debe tener par superada la bjeci 

inventivo a 49 reivindicaciones 1 a 2 

Puesto que sq. han atendido a ca 

par su Descho sobre la p 

respetuosame4e solicito se conti 

Ane4s: 

� Nuevo liego reivindicator 

reivind caciones. 

� Formul  io para modificacio 

ionados anteriorinente se 

5n formulada par nivel 

id   las observÆciones hechas 

en   solicitud de patente, 

su tramitación. 

S. 

formado par veintitrØs (23) 



4 

CAVELIER ABOGADOS COLO 09255� 41007 113-123251. S 

tT 
niJustria 

y 

Comercio Espaclo esØrvado para el adhesivo de radicación 

SUPER1NTENDNCIA 
 

FORMULARIO UNICO DE CORRECIONES Y MODIFICACIONES 

0 SOLICITUD DE: 

Coirernion de Error Material Modificacion a una solicitud 

(12" 

Nombre: BOERRING1R INrrELHrM TN1TERNATIO 
NALCMBF[ - 

Sociedad constituicia 
y 

existonte hajo las eyes de 

SOLICITANTE Aicmania. 
IDENTIFICAC ION 

trecciOn: Binger Strasse 173 
55216 Ingeiheim am Rhein, cc. LI NI LI 
Aiemania 

LI LI CE. Otro 

Doiniciflo: Ingelheim am Rhein, NUrnei-u.  
Alemania 

TelØfono: 546 09 70 Fix: 24940 70 
E-mail cIientescaveIier co 

a 

IDENTIFICACION 
Nombre: Emillo FERRERO 

Dirección: Carrera 4 No. 72-35 
S C.C. NIT .0 

EPRESENTANTE TelØfono: 347 36 11 F ix: 17 92 fl 
CE.
 

0 Otro 0 
OAPODERADO E-mail: cavelier@cavelier.co n  

NOmero: 43&019 TP 3 1. 929 

0 Nümerodeexpediente: 04.085.343 

0 5 Descripción de la correcciOn o rnodificación solicitada: 
Presento nuevo eaptuio reivinclicat.orio compuesto per 23 reivindlcaciones 

con ci fin de superar iasobjeciones hechas per su Despacho a la preeu 

tSoiicitudy pido que el ezaraen do patontaliüidad sea reaiiado sobre 

este 

nuevo capitulo reivindicatorfo p_resentado - - - 

0 Coniprobarite de pago No 03-.26,O40 Fecha - 31 mario do 2008 0 S S Arieos S S. \’ E1 Compiobante 

de pago de la tasa por 
$ 03.0000 

por concepto de.modificaciones. S 0 PoderØs, Si fuere elcaso S S 0 Documento que 

acredita (a existencia represØtaciOh legal de las partes, cuando seen -. personas 
juriciicas; S ( ( NOMBRE: EMILIC FEPFWRO FIRMA C.C. 43O19 de UsaquØn T.P.A. 3.92 MGM I S 
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S REIVINDICAC ONES, 

1 Un compuesto 

(I) 

en la que s .hidroxi a NHS02R1 en 1 que R ’ es aiquilo 

(C9) , cic].o iquilo (C37) a {al uilo (C1.6) cicloalquilo (C3 

v)), estando tłdos ellos sustitui OS a cionalmente de 1 a 3 veces 

con halo, cia 0, nitro, a aiquilo (C16) , an4do, amino o 

fenilo; R2 et-butibo, -CH2-C ( H3) 3 o -CH2-cicloperitilo; R3 es 

t-butilo a c1ohexibo y R4 s ciclobutilo, ciclopentilo o 

ciclohexilo; una sal farmacØuticamen e aceptable del mismo. 

2. El compueo de formula 1 Co form a la reivindicación 1, en 

el que R es 3idroxi, NHS02Me, NH 0ci bopropilo, a NHS02-Ph. 

3. El compu4to de formula I co form a la reivindicaci6n 2, en 

el que R’ esHS02Me a hidroxi. 

4. El computo de formula I c nf 

el que R1 es’l!iidroxi. 

5. El comp4sto de formula i on 

reivindicac.:. ones 1 a 4, en el q e 

6. El compuito de formula I co f 

que R2 es C -C (CH3) 3. 

a la reivindicacion 3, en 

Lfo*me a una cualquiera de las 

R2 s t-butilo a -CH2-C(CH3)3. 

a la reivindicacion 5,en el 

confrl
e a una cualquiera 

de las 

en  que R3 es t-butilo. 
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El compuestb de formula 1 conl 

as reivindica. 4.ones 1 a 7, en el 

iclohexilo. 

� El compueo de formula I 

en el que �R es ciclopentilo. 

0. El compue to de formula I c 

en el que es hidroxi, R2 

utilo y R es piclopentilo. 

11 . El compu. *tb de formula I c 

1, en el que es hidroxi, R2 y 

R4 es cicloper –10. 

12. El compu. to de formula I c 

1, en el que es hidroxi, R 

ciclohexilo y t Øs ciclopentilo. 

orme a una cualquiera de 

que R4 es ciclopentilo o 

a la reivindicaci6n 

for;2-C
 

a la reivindicaciôn 

es  (C3) 3, es t-

nforme a la reivindicaci6n 

R3 e cada uric t-butilo y 

!or e a la reivindicaci6n 

es CH2C (CH3) , es 

13. El compu ’sto de formula I c nfor e a la reivindicaci6n 

1, en el que es hidroxi, R es CH2- (CH3) 31 y y R4 

es cada uno a blohexilo. 

14. El computo de formula I c nfo e a la reivindicaci6n 

1, en el que es hidroxi, R2 $ ciclopentilmetilo, R3 es 

t-butilo y ’es ciclobutilo. 

15. El compu eto de formula I 

1, en el que, 3. es hidroxi, R2 e 

butilo y R4 ciclobutilo. 

16. El comp :sto de formula I 

1, en el que RA es NHSO2Me, R2 

butilo y R.. 0 ciclopentilo 

forne a la reivindicaci6n 

CH26 (CH3) 3, es t-

onfome a la reivindicaci6n 

3 CH2-C(CH3)3, R3es t-
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17. El compusto de formula I 

1, en el queiR’ es NHSO2Ph, R2 

butilo y R4 ciclopentilo. 

18. Una comp picift farmacutica 

eficaz contr Iel virus de la hep 

formula I c forme a una cualqu’E 

1 a 17, o a sal farmacØutic r 

mezclado con itr vehiculo a agent 

aceptable. 

if orre a 1a reivindicacióri 

es H2-C(CH3)3, R3es t-

que omprende una cantidad 

titio C de un compuesto de 
ra 4e las reivindicaciones 
Lent aceptable del mismo, 

auxLliar farmacuticamente 

19 La compo .ci6n farmacØutica confo me a la revndicac-6n 

18, que co rende ademÆs un cartidad terapØuticamente 

eficaz de un a ms de otros age tes nti-VHC. 

20 La comp ición farmacØutica confrme a la revinthcaci6n 

19, en la dicho otro agent an9.-VHC se selecciona de 

a-interfero. a cc -interferon pe had 

21. La comp�*ici6n  farmacØutica conf rme a la reivindicación 

19 6 20, en ja que dicho otro a ente anti -WC es ribavirina. 

22. La camp sici6n farmacØutica conf rrne a la reivindicación 

19, 20 6 1, en la que di ho a ro agente anti-VHC Se 

selecciona :e inhibidores de: helcasa, proteasa NS2/3 y 

st.o de en ada interno del ri osom (IRES) 

23. La Jcomosici6n fan 

reivindicac6n 19, 20 6 21, 

anti-HCV un inhbi.dor de pc 

a cØutLca conforme a la 

en l que dicho otro agente 

Iimersa de HCV. 
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SUPERINTENDENCIA DE INDLJ 
DIVISION DE NUEVAS 

Radicación No. 04 85343 
Clasificaciôn Internacional (IPC): A 61K 31M 
Concepto TØcnico No. 1185 

Patente do lnvenciôn ED Pa 

Via Nacional E 
Via PCT (fase naeionat) Cap.l 

� No. Sot. Internacional 
Fecha de Presentación Internal 24/01 

Como resultado del examen definitivo, 
de la Decision 486de la Comisiôn de la 

1. Documentos estudiados 

/ 
1.1. DescripciOn: Folios 88-137 

1.2. Reivindicaciories: Folios 189 - 191 

1.3. Rta. del SoIicitant: Folios 181 1 

1.4. Prioridad; Presentada 
nümero 2369970 

2. Objeto de la invenciôn 

� Titulo de la solicitud: "TripØptidos 
C". 

Segcn las reivindicaciones 1-23 se 
sat farmacØuticamente aceptable 
farmacØuticas que Jo contienen, C 

hepatitis C. 

El problema planteado en esta 
antivirales eficaces para el tratami� 
que superen las limitaciones do las 

:v 

COMERCIO 
IONES 

de Modelo de Utilidad ED 

lJ Cap. ii 

o con fundamento en el articulo 48 
idad Andina, se le comunica: 

Estados Unidos, 01.02.02, bajo el 

dices inhibidores de la hepatitis 

re a un compuesto de fOrmula (I) o una 
et mismo, asI como composiciones 
tienen actividad sobre el virus do la 

itud es la necesidad de compuestos 
de una infección por virus do hepatitis C 
pias terapØuticas existentes. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudlo proporciona los 
compuestos de fOrmula (I) que son ofectivos para el tratamiento de la hepatitis 
C. 



Clasificación Internacional de PatentesA 61 K:’31/47 

3. De la solicitud do Patente 

3.1 . DescrciOn (articulo 28 D. 486) 

� La descripción divulga la invenciôn de manera clara y completa para su 
comprensión y para quo una persona capacitada en la materia tØcnica 
pueda ejecutarla, par lo tanto, la descripción SI cumple con el requisito de 
claridad o comprensión de acuerdo 01 art. 28 de la DecisiOn 486. 

3.2. Reivindicaciones (articulo 30 D 486) 

� Las reivindicaciones 1-23 son claras y concisas y estÆn enteramente 
sustentadas por la descripción y si cumplen con el requisito de claridad, 
concisiOn o sustenta por la desripciOn do acuerdo al art. 30 de la 
DecisiOn 486. 

4. Unidad do invención (artIculQ 250 48e) 

� La presente solicitud de patente 56lo comprende una lnvención y, por lo 
tanto, SI cumple con el requisito dq unidad de invenciOn. 

S. Es una invención (artIculo 15 D 486) 

El objeto de la presente solicitud s,i puede ser considerado una invención, 
de acuerdo al art. 1 de la DecisiOn 486. 

6. Excepción a la patentabilidad (artIct/o 20 D486) 

� 
� El contonido de las reivindicacioies I a 23 de la presente solicitud no se 

encuentra comprendido dentro de las excepciones a la patentabilidad 

I consideradas dentro del art. 20 d 
ela 

DecisiOn 486. 

7. Reivindicaciones relativas a un usc o a un uso distinto (artIculos 14 y 21 D 
486) 

� El contenido do las reivindicciones 1-23, no comprende usos, ni 
segundos usos de acuerdo a lo articulos 14 y21 de la DecisiOn 486. 

8. Determinación del Estado de la Tcnica 

Considerando que la fecha de presentaiOn do la primera solicitud de patente de la 
cual se reivindica prioridad es 01.02.02 se buscaron documentos del estado de la 
tØcnica relacionados, con fecha de pubticacion anterior a esta y se encontraron 
documentos relacionados con el objeto de la presente solicitud: 
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Docurnento 
- 

Fechade 
Pubhcación 

01 WO 0009543 
de 24 02.00 - 

9. Anilisis do patentabilidad (articulo 14 

9.1. Novdad c’art!oulo 16 O486 

� Las reivindicaciones 1-23 so refieren 
C de fOrmula (I), cuyos sustituyentes 
composiciónes  fanmacØuticas que los 

Se realizO el estudlo do novedad y c 
Is presente solicttud, no se enconl 
iguales a las de la presente solictud, 
cumplen con el requisito de noved 
decisiOn 486. 

9.2. NiyUnvrjivo (Ærticuloi8 D486) 

� Las reivincibaclones 1-23 se refleren 
C de fórmiiIa (I), cuyos sustituyentes 
composicines farm, acØuticas quo to,,. 

El estado Oe is tØcnica revels pØptidc 
los tnpØpidos de la presente s 
inesperados, as[ come una abson 
constituye una solucion Inesperada y 
on esta clase de compuestos 

9.3. oac,o.dustna. ’artIcuIo19 D 

Las reMndicaoiones 1-23 curnplen 
debido a quo pueden ser produc 
irb*fti 

10 

En consecuenc-io y por todo to expuesto at 
las reMndicaciores: 1 -23 (folios 189-191). 

lo 
do 

S inhibidores d.  la hepatitis 
en la descripciOn, asi come 

elemento por elemento de 
puestos ni compostciones 
las relvindloaciones 1 a .23 

erdo con el art. 1. de la 

tidos inhibtdores de la hepatitis 
Ian on Is descripc6n, asi come 
en. 

(ores do la hepatitis C, pero no 
quo presentan sustituyentes 

via oral mejorada, to cuat 
,via pars una peroa versada 

el rquisito de aplicaoiOn industrial, 
5 0 itiIizados en cualquier tipô de 

:e, se recomienda Conceder 

LCONCEPTOTECNICO I - tM’NADORTECNICO 

- 

Teniendo on cuenta el objeto de la p 
"TRIPEPTIDOS INHIBIDORES DE LA 
MEJORADA Y COMPOSICIONES FAIR 

ftud, so modifica ci titulO a 
C CON ABSORC1ON ORAL 
.S QUE LOS CCNflENEN" 


