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En relacién con el expediente de la referencia y dando cumplimiento a la Ultima providencia
recaida sobre este asunto por medio del presente escrito me permito manifestarles lo
siguiente:

1. De acuerdo a la solicitud del examinador se presenta un nuevo titulo para la presentlle
invencién como sigue: |
AGONISTAS DE CCR3 DERIVADOS DE 2-(2,5-DIMETILFENOXI)
FENOXIBENCENOSULFONAMIDA Y 2-(FENILTIO)BENCENOSULFONAMIDA

2. El sefior Examinador sostiene que las reivindicaciones dependientes no son concisasi
Especificamente, sostiene que debido a los diversos sustituyentes posibles para Ioé
compuestos de Férmula |, se genera un gran numero de compuestos, lo cual hace".,
imposible establecer el alcance del objeto de la solicitud. Le solicitamos tener en cuental",l
que, si bien los compuestos de Férmula | pueden ser cuantiosos en namero, el m]meroil
de compuestos no convierte en indefinido del alcance de la reivindicacion. En efecto, los :;
compuestos de Férmula | abarcan a un Gnico motivo estructural y estan bien definidos por
la descripcion. (descripcion, [004] y [0018)-[0028]). |

Ademas, se proporcionan la sintesis y las propiedades de unién al CCR3 de mas de noventa
compuestos que caen dentro del alcance de la reivindicacion 1. (Id. en f[[0199] - [0351]). Asi
pues, con base en la revelacién dada por la descripcion, la Solicitante tiene derecho a la ".
proteccién de patente para el alcance completo de la reivindicacién 1.

3. El sefior Examinador recomienda: (i) consolidar las reivindicaciones originalmente
radicadas 3-13 en una sola reivindicacion; (ii) consolidar las reivindicaciones 14-22 en una
reivindicacion; (iii) consolidar las reivindicaciones 23-29 en una reivindicacion; y (iv)

consolidar las reivindicaciones 35-39 en una reivindicacion.
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A este respecto, le rogamos notar que las reivindicaciones 3-13 se refieren a modal?dades
distintas del compuesto de Férmula | o Il y, por consiguiente, la consolidacién de| estas
reivindicaciones no se traduciria en la claridad deseada por la Oficina de Patentel‘ls. De
manera parecida, consolidar las reivindicaciones 14-22, 23-29 y 35-39 no tendria el efecto

deseado de aumentar la claridad. .

4. Con respecto a la Novedad, se sostiene que las reivindicaciones 1, 2-7, 9y 11-39 callrecen
de novedad con respecto a (‘D1"). Especificamente, se sostiene que los compuestos de
Férmula | de la reivindicacién 1 ya habian sido revelados en las paginas 5-10 y 39 de D1. A
este respecto, le rogamos notar que si bien los compuestos que aqui se reivindican ;,y los
revelados por D1 pueden presentar algunas similitudes estructurales, D1 no cita ningun
compuesto especifico que caiga dentro del alcance de la reivindicacion independienllte 1.
Ademas, D1 no revela ninguna estructura genérica dentro del alcance de las reivindicaciones
1-7, 9 y 11-39 de las reivindicaciones en estudio. Asi las cosas, las reivindicacione"ls en
estudio son novedosas con respecto a D1 porque la revelacién general de un géner',o no
anticipa un subgénero con base en multiples selecciones en especial cuando habria': que

hacer multiples selecciones especificas para llegar a la invencion reivindicada. |

5. Con respecto- al Nivel Inventivo, se sostiene que la reivindicacion original 33 no es
inventiva en vista de D1. A este respecto, le rogamos notar que el nivel inventivo delI las
reivindicaciones en estudio deberia ser reconocido al menos por las siguientes razones: ,

5.1 Se sostiene que la reivindicacion 33 carece de nivel inventivo porque “la diferencia entre
los compuestos de la invencion y los compuestos revelados por D1 basicamente reside en
que, para la invencion, los grupos funcionales fenoxi o feniltio estan disusituidos eniuI las
posiciones 2 y 5, en tanto que en el caso de D1, los grupos funcionales fenoxi o feniltio estan

disustituidos en las posiciones 3 y 5”. |
Es bien sabido que el arte de la quimica es impredecible y que los cambios en el patrén de
sustitucion en un anillo arilo, sin importar cuan pequefios sean, pueden alterar !llas
propiedades estereoelectronicas del compuesto. La solicitante se permite citar un extracto de
Thomas, Medicinal Chemistry — an Introduction, Capitulo 3 (2007) (“Thomas”) que ens#ﬁa
que “[la distribucién de los electrones en una molécula medicamentosa tendra una
considerable influencia en la distribucién y actividad de un farmaco...la distribucién de 'i|os
electrones en una molécula medicamentosa tendra un efecto sobre qué tan fuertemente ese
farmaco se une a su diana, lo cual a su vez afecta su actividad”. (Ver seccién 3.7.3, pégi‘na
99). !
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5.2 Asi pues, las posiciones relativas y la naturaleza de R’ y R? de los compuestos que'; aqui
se reivindican probablemente alteraran sus propiedades fisicas y afectaran su actil\/idad
terapéutica. Por consiguiente, si bien los compuestos reivindicados en la presente invelnci()n
pueden considefarse estructuralmente similares a los revelados en D1, la naturaleza de la
similitud es tal que no serian considerados equivalentes por los quimicos medianan!pente
versados en la materia y no necesariamente se sugieren entre si. En efecto, sfn la
ensenanza de la solicitud en estudio, la persona medianamente versada en la téc!lnica,
partiendo de las ensefianzas de D1 no tendria la razonable expectativa de qué] los
compuestos que aqui se reivindican tendrian alguna actividad biolégica, mucho menos domo
{

antagonistas de! CCR3. |

6. El sefior Examinador sostiene que D1 revela que el grupo funcional fenoxi puede éstar
sustituido en las posiciones 2 y 5 (como se muestra en el ejemplo 1-64 de D1) y que el glrupo
funcional bencenosulfonilo puede ser sustituido por un grupo CN. Con base en esto, el s<|aﬁor
Examinador sostiene que aquellos medianamente versados en la técnica “sin ningln
esfuerzo adicional y de conformidad con las ensefianzas de D1, podria obtener derivédos
fenoxi o feniltio benceno sulfonamida, en donde los sustituyentes alquilo o halol, se
encuentran en la posicion 2 y 5 del mencionado anillo y también pueden reemplazar al gr!upo
funcional NO; por un grupo funcional CN en la posicion 5 del anillo de bencenosulfona@ida,
llegando asi a los compuestos de esta invencién de manera obvia y evidente”. Estamos en
desacuerdo: ‘

6.1 Aunque D1 puede en general citar compuestos de arilsulfonamida, solo tres compueétos
revelados por D1 tienen sustitucion en las posiciones 2 y 5 del grupo funcional fenoxi.‘iEn
efecto, D1 se queda bastante corto en ofrecer alguna ensefianza u orientacién a la perscil)na
medianamente versada en la técnica para que seleccione los compuestos 2,5-disustituiu;ios
para modificacién ulterior de entre los otros compuestos citados por D1. Segun esto, sin la
ensefianza de la solicitud en estudio, una persona versada en la técnica no tendrial‘ la
razonable expectativa de que modificar los compuestos 2,5-disustituidos citados en D1 da{ria
lugar a compuestos que tienen alguna actividad biolégica. A pesar de esto, se demosi%ré
claramente en la descripcion que los compuestos reivindicados tienen actividad corf‘no
antagonistas del CCR3. (descripcion, {[f[0350]-[0351]). Por esta razén, el nivel inventivo de
la reivindicacién en estudio 33 debe ser reconocido. l

Renuncio al término faltante de traslado, y les solicito otorgar la patente de invencién aqui
tramitada.

De Ustedes Atentamente,

T.P. No. 68.995 del C.S.J.



