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CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal como aparece al pie 

de ml firma, en mi carÆcter de apoderao de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo 

siguiente ante ci auto emanado por ese Oespacho, dentro del plazo legal de prOrroga previsto en 

el artIculo 45 de la DecisiOn 486, en los iguientes tØrminos: 

1. En primer lugar y con el Ænimo le brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me 

permito presentar un Capitulo Reivindcatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad a! 

CapItulo Reivindicatorio Modificado preentado en respuesta a! primer Examen de Fondo. 
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Asi entonces, el CapItulo Reivindicatorio Modificado contiene los siguientes cambios: 

- En la Reivindicación 1 han sdo limitados drÆsticamente los sustituyentes R’ a R5; 

- Se eliminan las Reivindicaciones 6 a 8; 

- Las nuevas Reivindicacions 2-4 (antiguas 7-9) son ahora dependientes de la 

Reivindicación 1. 

Valga anotar que las modificaciones efe4tuadas al Capftulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad 

con lo estipulado en ci ArtIculo 34 de la Decision 486, ya que Østas de ninguna manera implican 

una ampiiación de la protección correspoidiente a la divulgaciOn contenida en la solicitud inicial. 

2. a- El Examinador insiste en que la ReivindicaciOn 1 es demasiado amplia y reclama 

un gran nümero de compuestos debido ai las multiples posibilidades de sustitución para R’ y R2. 

Adicionaimente, ci Examinador seflala que los datos comparativos presentados en respuesta al 

primer examen de fondo no proporqionan soporte para la totalidad del aicance de la 

ReivindicaciOn 1 y sugiere limitar dicht reivindicación solamente a aquellos compuestos que 

presentaron propiedades farmacocinØtica mejoradas. 

b- Con ci ünico propósito de facilitar ci trÆmite de la presente solicitud, me permito 

anotar que en ci Capituio Reivindicatorio Modificado ha sido limitado de la siguiente manera: 

R’ es fenilo sustituido por 1 a 3 halogenos; 

R2 es H o aiquilo Cl-C3; 

R4esH;y 

R5esH. 

3. a- El Examinador seflaia que algunos de los datos presentados en respuesta al primer 

Examen de fondo se encuentran ilegibles. 

b- Adjunto al presente memriai presento copias iegibles de la tabia de datos que 

contiene los resuitados de los ensayo comparativos entre los compuestos de Di y los 

compuestos que reclama la presente inveición. 

4. Finalmente, deseo poner bajo i su conocimiento que para ci concepto inventivo 

comprendido en la presente solicitud, ha 3ido otorgado hasta ci momento ci privilegio de patente 
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por parte de la Oficina de Patentes de Estados Unidos (US 7,423,050). Vaiga anotar que el 

CapItulo Reivindicatorio Modificado adj unto es equivalente al Capitulo Reivindicatorio 

concedidopor la Oficina de Patentes de stados Unidos. 

Si bien es cierto que las concesiones de patentes en oficinas de otros paIses no son vinculantes en 

el sentido que obliguen a la SIC a tomar una decision en ci mismo sentido, considero que dichas 

concesiones sugieren el cumplimientq de los requisitos de patentabilidad de la materia 

revindicada, ya que los criterios de evah$ciOn y estudio aplicados para concluir la aceptaciOn de 

dichas patentes resultan equivalentes a ks que la SIC debe emplear. 

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su 

examen de fondo No. 1936 han sido resiieltas y por consiguiente solicito respetuosamente que ci 

Despacho tenga por cumplidos los reqiisitos de patentabilidad, en tanto no se logró desvirtuar 

ninguno de ellos, y se proceda con la coicesión de la patente. 

Atentamente, 

.OLARTE 
C.C. No. 79.782.747 de Bogota 
T.P. 74.295 

Anexos: - CapItulo Reivindicatorio IAodificado 

- Copia legible de los estudos comparativos de biodisponibilidad. 
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CAPITULO REIVIDICATORLO MODIFICADO 

(Segund Examen de Fondo) 

I Un compuesto de formula 1: 

I 

o una sal Æcida de adición farmacduticimente aceptable del mismo, donde; 

R’ es Ufl fenil sustituido con uio a tres sustituyentes halo; 

SR2
 es hidrOgeno o aiquilo c1-49 

I R3 es hidrógeno; 

R4 es hidrOgeno; y 

R5 es hidrOgeno. 

2. El compuesto 2,4,6-trifluoro-1T-[6-( 1 -metil-piperidin-4-il-carbonil)-piridin-2-iI]-

benzarnida de conformidad con la Reivindicación 1 o una sal de adiciOn Æcida 

farmacØuticamente aceptable del misno. 

3. La sal hemisuccinato del comuesto 2,4,6-trifluoro-N-[6-(1-rnetil-piperidin-4-iI-

carbonil)-piridin-2-il]-benzamida de cnformidad con la Reivindicación 2. 

S4. La sal clorhidrato del complesto 2,4,6-trifluoro-N-[6-(I-metil-piperidin-4-il-

carbonil)-piridin-2-il]-benzamida de ccnformidad con la ReivindicaciOn 2. 

5. Una formulaciOn farmacdutict que comprende una cantidad efectiva del 

compuesto de la Reivindicación 1 y un vehIculo, diluente o excipiente 

farmacØuticamente aceptable. 

6. Una formulación farmacØutic1 que comprende una cantidad efectiva del 
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compuesto de la Reivindicaciór 2 y un vehIculo, diluente o excipiente 

farmacuticamente aceptable. 

7. Una formulaciOn farmacØutica que comprende una cantidad efectiva del 

compuesto de la Reivindicaciói 3 y un vehIculo, diluente o excipiente 

farmacØuticarnente aceptable. 

8. Una forinulación farmacØutca que comprende una cantidad efectiva del 

compuesto de la Reivindicacióij 4 y tin vehiculo, diluente o excipiente 

farmacºuticamente aceptable. 
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SUPERINTENDENIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIRECCION OE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No. 04-096137 
Clasificación Internacional (IPC):: C07D401/06, A61 K31/4545, A61 P25/06 
Concepto TØcnico No. 4178 

Patente de lnvención LII 
Via Nacional 

xi 

Via PCT (fase nacional) 

No. Sol, Iriternacional 
Fecha de Presentación Internal 

Patente de Modelo de Utilidad LII 

Cap.I Cap. II 

PCT/US03/08455 
27-03-2003 

Como resultado del examen defiritivo, realizado con fundamento en el artIculo 48 
de la DecisiOn 486 de la ComisiOd de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

Descrirción: Folios 101-203, 216-217 como se radicO inicialmente 
Folio 2 9como se radicó el 11-08-2006 

Reivindicaciones: Folios 04-215 como se radicó inicialmente 
Folios 50-256 como se radico el 11-08-2006 
Folios :79-284 coma se radico el 15-09-2008 
Folios 19-320 como se radico el 11-11-2009 

Prioridad: Folio 1 US, 60/369088, 29/03/2002 
Respuesta del 
solicitante: Folios 272-27 y 285 como se radicO el 15-09-2009 

Folios 16-318 coma se radico el 11-11-2009 

2 AnÆlisis do la prioridad 

La prioridad es aceptada puesto iue cumple con los requisitos establecidos. 

3 Objeto de la invención 

TItulo de la solicitud: PIRIDINO LPIPERIDINAS COMO ANTAGONISTAS DE 5-
HT1F (folio 1) 

Sin embargo, dada la materia a proteger se recomienda "DERIVADOS DE 
PIPERIDIN-CARBONIL-PIRIDIN BENZAMIDA COMO ANTAGONISTAS DE 5-
HT1 F Y SUS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS" 

Exp 2004 096137 
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El problema tØcnico plantead en esta solicitud estÆ relacionado con la 
necesidad de obtener nuevos coripuestos agonistas de receptores 5-HTIF, ütiles 
en el tratamierito de migraæa y dolr en general (folio 110; pÆg. 10). 

Para solucionar este problema tcnico la solicitud en estudio proporciona en: 

Reivindicaciones 1-4: un conpuesto de formula I o una sal Æcida 
farmacØuticamente aceptable del mismo. 

0 

R5 

h4 

R2 I 

Reivindicaciones 5-8: unacorHposicion farmacØutica que comprende un 
compuesto de formula I y un vehIculo, diluente o excipiente farmacØuticamente 
aceptable. 

Clasificación internacional de Patentes (IPC): C07D401/06, A61K31/4545, 
A61 P25/06. 

4 De la solicitud de Patente 

4.1 Descripción (artIculo 28  D. 46) 

De acuerdo con el anterior articuIo, la descripción cumple con el requisito de 
claridad a comprensiOn. 

4.2 Reivind icaciones (artIculo 304) 486) 

De acuerdo con el anterior artculo, el capitulo reivindicatorio cumple con el 
requisito de definición, claridad, cncisión y sustento por la descripción. 

5 Unidad de invención  (articulo 25 D 486) 

La presente solicitud se refiereuna sola invenciôn, cumpliendo con el requisito 
de unidad de invención del anterilDr,  articulo. 

6 No es una invención (artIcu4 15 D 486 literal a)-O) 

La materia objeto de la solicitud es considerada una invención y no se encuentra 
dentro de la materia mencionada en el anterior artIculo. 

7 Excepción a la patentabilidd (artIculo 20 0486 literal a) -d)) 

La materia objeto de la solicitud es considerada patentable, puesto que no se 
encuentra dentro de las excepciones del anterior articulo. 

8 Reivindicaciones relativas 4 un uso o segundo uso (art. 14 y 21 0 486) 

Exp 2004 096137 
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La materia objeto de la solicitud no se refiere a usos, ya que estÆ referida a un 
compuesto y una composiciÆri farriacØutica que lo contiene. 

9 Determinación del Estado d la TØcnica 

La fecha que se ha tenido en cuerta para determinar el Estado de la TØcnica es la 
fecha de presentaciOn de la soIicitijd prioritaria 29-03-2002. 

Consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y las otras fuentes 
utilizadas para determinar el estaco de la tØcnica no se encontrô algUn documento 
relacionado con el objeto de la soIcitud que pudiese afectar su patentabilidad, 

10 AnÆlisis de patentabilidad (rtIculo 14 D486) 

La solicitud reclama en las: 

. 0 Reivindicaciones 1-4: un 4ompuesto de formula I o una sal Æcida 
farmacØuticamente aceptable del mismo. 

� Reivindicaciones 5-8: una qomposici6n farmacØutica que comprende un 
compuesto de formula I y un \ehIculo, diluente o excipiente farmacØuticamente 
aceptable. 

10.1 Novedad (artIculo 16D486) 

De acuerdo con el numeral 9,io se encontrô dentro del estado de la tØcnica, 
documento alguno que evidenciaa 

no,

existencia de la materia solicitada. 

Puesto que el compuesto de forrrula I difiere del estado de la tØcnica mâs cercano 
Dl (W00047559) en que pose un piridilo en vez del fenilo de Dl, la materia 
reivindicada se considera nueva de acuerdo a 10 estipulado en el art. 16 de la 

. Decision 486 de la Comisión de I Comunidad Andina. 

Por lo que la materia reivindicadp se considera nueva de acuerdo a lo estipulado 
en el art 16 de la Decision 486 dØ  la Comisión de la Comunidad Andina. 

10.2 Nivel inventivo (artIcuio18 D486) 

De acuerdo con el numeral 9, no se encontró dentro del estado de la tØcnica, 
documento alguno que afectarael nivel inventivo de la materia solicitada, dado 
que: 

No se halló iriformación que sugiiera que el cambio del fenilo en Dl por un piridilo 
conllevara al efecto tØcnico log ado: agonistas del receptor 5HT1F con superior 
nivel de actividad que los de Dl, l poseer propiedades farmacocinØticas mejorada 
de area bajo la curva ABC y cncentraciOn maxima CmÆx (folio 323) y que por 
tanto log rase darle obviedad al cmpuesto y composición reivindicada. 

Por lo tanto la materia reivindiada se considera que tiene nivel inventivo de 
acuerdo a lo estipulado en el rt. 18 de la DecisiOn 486 de la Comisión de la 
Comunidad Andina. 

Exp 2004 096137 
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10.3 Aplicación industrial (artIcuIo9 0 486) 

La materia de las reivindicaciones 1 -8, relacionada con un compuesto de fOrmula I 
y una composiciOri farmacØutica que lo contiene, tiene aplicaciOn industrial. 

11 Respuesta a los argumentos del solicitante 

El solicitante presents un nuevo cpitulo reivindicatorio (folios 319-320), en el que 
ha delimitado el alcance a los conpuestos que evidentemente presentan el efecto 
tØcnico seæalado, acorde con lo Objeci6n planteada; presentando un nueva copia 
legible de los datos de resultados comparativos con Dl (folio 321). Nuevo capItulo 
e información que es aceptada po esta Oficina. 

12 Conclusion 

En consecuencia y por lo expueto anteriormente, se recomienda Conceder las 
reivindicaciones 1-8 (folios 319-32P). 

Bogota, D.C. 

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 
No. 4178 Côdicio No. 202079 
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