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(TERCER EXAMEN DE FONDOQ)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y veTcino de Bogota, identificado tal como aparece al pie
de mi firma, en mi caracter de apoderado @e la sociedad solicitante, me permito manifestar lo
siguiente ante el auto emanado por ese Desp‘%lcho, dentro del plazo legal previsto en el articulo 45
de la Decision 486: |

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

permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al

Capitulo Reivindicatorio presentado junto con mi memorial del 09 de Junio de 2008, en respuesta

al primer examen de fondo.! Para tal efecto, adjunto un recibo de pago que cubre la tasa de

modificacién correspondiente.

' Me refiero al Capitulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al primer examen de fondo, debido a
que el Capitulo Reivindicatorio Modificado presentado en respuesta al segundo examen de fondo fue rechazado por
el Examinador con base en faltas a la claridad por errores en su redaccién.
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i‘El Capitulo Reivindicatorio Modificado con

tiene los siguientes cambios:

|
|

Antigua
Descripcion
Reivindicacién
Se corrige la redaccidn de toda la reivindicacién. Se corrige la |
‘ 1 definicién de X y Y como NH4 (en lugar de -NR4) y el
| significado de R? como -COR” (en lugar de -CO,R”).
Se eliminan los términos “derivados” y “derivados
1,18y 20 _
farmacéuticamente aceptables”.
24-26 Eliminadas.
- Nueva Reivindicacién 24, se eliminan los intermediarios
compuestos de Formula XI.

Valga anotar que las modificaciones efectu

con lo estipulado en el Articulo 34 de la D¢

adas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad

zcision 486, ya que éstas de ninguna manera implican

una ampliacién de la proteccion correspondﬁente a la divulgacion contenida en la solicitud inicial,

por el contrario, éstas son una franca limitac

2.

se definen en la Reivindicacion 1 (esto |

a-

Examinador sugiere mantener la deﬁnici(}

ion del alcance originalmente pretendido.

El Examinador argumenta qipe los sustituyentes X o Y no pueden ser NHy, como

no seria quimicamente posible). Por lo tanto, el

n original de X y Y como NR*. El Examinador

adicionalmente anota que R? en la Reivindicacion 1 incluye el sustituyente COR’, 1o que es

. ‘- .
incorrecto, dado que la definicion original de R’ corresponde al sustituyente CO.R’.

Adicionalmente, el Examinador sugiere qug

Y, la inclusién de su definicion en la Reivin

|
b- En primer lugar, agradezco |

Capitulo Reivindicatorio presentado en res

equivocaciones involuntarias en su transcrip

|
Desafortunadamente, la traduccion al
equivocadamente el significado de Xy Y ¢
como —COR7, en lugar de -C02R7. Ahora bi
presente memorial corrige los anteriores err

Y y R~

Adicionalmente, en tanto que la Reivindicac

-NR?, incluir la definicién del sustituyente R]

>, en tanto R fue eliminado de los sustituyentes X y

dicacién 1 es innecesaria.

al Examinador su entendimiento que los errores del

puesta al segundo examen de fondo corresponden a

cion.

espafiol de las reivindicaciones transcribid
omo NHy, en lugar de -NR", y el significado de R?
en, el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto al

ores y define de manera correcta los sustituyentes X,

ion 1 corregida define los sustituyentes X y Y como

! resulta igualmente pertinente y necesario.
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f

En conclusion, los errores por los que 4] Capitulo Reivindicatorio Modificado presentado en

OLARTERAISBECK C7

Qrespuesta al segundo examen de fondo h#n sido corregidos de manera satisfactoria, por lo que
solicito respetuosamente al Examinador se sirva aceptar el Capitulo Reivindicatorio Modificado

adjunto como base para el estudio de la presente solicitud de patente.

3. a- El Examinador anota que lel segundo examen de fondo presentd objeciones en
contra de la reivindicacion de compuestoj de Formula XI de la Reivindicacion original 27, y no
[contra los compuestos de Foérmula D}( que fueron equivocadamente eliminados de las
'Reivindicaciones, |

b- Una vez mads, agradezco e}l Examinador su comprension en cuanto a errores de

transcripcidén involuntarios contenidos en el Capitulo Reivindicatorio Modificado presentado en

| respuesta al segundo examen de fongio. En cuanto a los compuestos de Formula XI
originalmente contenidos en la Reivindi&%lcién 27 original (nueva Reivindicacion 24), estos han
~sido eliminados del Capitulo Rewmdﬁ;atono Modificado adjunto y reemplazados por los
l compuestos de Féormula I[X or1g1nalment¢ reclamados, que valga anotar, tal como lo reconoce ¢l

‘ Examinador, estan cobijados por el concepto inventivo reclamado en la presente solicitud.

4, a- El Examinador establec# que la expresion ‘“derivados farmacéuticamente

aceptables” de las Reivindicaciones origiﬁales 1,2y 24 a26 no es concisa.

b- Considero superada la anterior objecion, en tanto que la expresion en mencion ha

. sido eliminada del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

'S, a- El Examinador anota que ]a Reivindicacion 1 presenta errores de redaccion que le
restan claridad a la solicitud. |

b- Me permito indicar al Examinador que los errores de redaccién del Capitulo

- Reivindicatorio inicial han sido corregidos, por lo que considero superada la anterior objecién.

6. a- El Examinador establece| que las Reivindicaciones 24 a 26 no son patentables

puesto que se refieren a usos.

b- Considero superada la anterior objecién, en tanto que las Reivindicaciones

mniciales 24 a 26 han sido eliminadas.
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W Agradezco al Examinador su concepto positivo en cuanto a los resultados experimentales

que demuestran la actividad de los compuestos reivindicados sobre los receptores CCR3S.

8. Finalmente, desco anotar que el copcepto inventivo comprendido en la presente solicitud,

ademas de haber sido concedido en Europa y Estados Unidos, ha sido también protegido en

Euroasia, Japon, Taiwan, Singapur, Corea Fel Sur, China y Australia.

|
Si bien es cierto que las concesiones de pdtentes en oficinas de otros paises no son vinculantes en
el sentido que obliguen a la Superintendencia a tomar una decisién en el mismo sentido,
iconsidero que dichas concesiones sugieren el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad de

la materia reivindicada, ya que los criterios de evaluacién y estudio aplicados para concluir la

aceptacion de dichas patentes resultan equﬁvalentcs a los que la Superintendencia debe emplear.

I

 resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que se tengan por cumplidos los requisitos,

9. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador han sido

} de patentabilidad, y se proceda con la concesion de la patente.

|

Atentamente,

|

| g . TR
s e ot e

4 e TR '

L]

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota |
T.P. 74.295 !

Anexos:

e Capitulo Reivindicatorio Modiﬁcé;do.

[ e Recibo de pago correspondiente afla tasa de modificacion.
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Expediente No 04-096.139
Tercer Examen de fondo”

1. Un compuesto de Formul

jal:

RS
2

H |
R N\K\/N o
e Y 0]

o una sal o solvato farmacéu\ticamente aceptable de los mismos, en donde:

Xy Y estan seleccionados eLntre CH, y NR* donde uno de Xy Y es CHy, y el

otro es NR*.

R' y R* son independientemente R®, COR®; CO;R% CONR®R’; SO.R® o

(alquileno C1.g)fenilo, en do}nde el fenilo esta sustituido por 0 a 3 atomos o

grupos seleccionados entr+9 alquilo Cis, alquilcarbonil Cis, alcoxi Cas,
alcoxicarbonil C1, halégeno, CFs, OH, CN, NR®R’, COR’, CO;R” 0 CONR®R’;

R? es fenilo sustituido por d a 3 atomos o grupos seleccionados entre alquilo

\
C1, alquilcarbonil Cq., alcqxi C1.6, alcoxicarbonil Cq., halégeno, CF3, OH, CN,

NR®R’ CO,R” 0 CONR®R’; |

R? es alquilo C1.4 sustituido por 0 a 3 atomos de fldor;

R® es alquilo Cis; alquenil

0 C,e alquinilo Ca,.; cicloalquilo Cs.7; heterociclo

aromatico de 5 o 6 miembros; o un heterociclo saturado de 4 a 7 miembros; en

donde dicho alquilo, alqueni
atomos o grupos seleccion
COR’, CO,R’ o CONR®R’;

heteroatomos seleccionados

estan sustituidos por 0 a 3
alquilcarbonil C15, alcoxi

NRER’, COR’, CO,R 0

R® es H; alquilo C; alque

o, alquinilo y cicloalquilo estan sustituidos por 0 a 3
ados entre oxo, halégeno, CF3, OR’, CN, NR°R’,
en donde dichos heterociclos contienen de 1 a 3
entre N, O 0 S; y en donde dichos heterociclos
atomos o grupos seleccionados entre alquilo C.,
Cis, alcoxicarbonil Cyis, haldgeno, CF3;, OH, CN,

CONRSR;

nilo Co.6; alquinilo Co,; cicloalquilo Cs7; heterociclo

aromatico de 5 0 6 miembros; o un heterociclo saturado de 4 a 7 miembros en
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donde dicho alquilo, alquenil 1 , alquinilo y cicloalquilo estan sustituidos por 0a3

atomos o grupos seleccionados entre oxo, halégeno, CFs;, OR’, CN, COR’ ¢

CO,R’: en donde dichos

eterociclos contienen de 1 a 3 heteroatomos

seleccionados entre N, O o $; y en donde dichos heterociclos estan sustituidos

por 0 a 3 atomos o grupos #eleccionados entre alquilo C4., alquilcarbonil Cy.,

alcoxi C1.s, alcoxicarbonil Cs.

nitrogeno, NR®NR’ puede

? halégeno, CF3, OH, CN, COR’ o CO,R;

epresentar un heterociclo de 5 a 7 miembros

R’ es H o alquilo Cy; 0 cuarLdo R® y R” estan juntos unidos al mismo atomo de

saturado, parcialmente ins#turado o aromatico, que contiene de 0 a 2

heteroatomos adicionales sejeccionados entre O, No S.

2. Un compuesto como se #efine en la Reivindicacion 1 en donde X es CHs,

Nalquilo C1.a, NCH_fenil, NCO#Iquilo Cia sustituido por 0 a 3 atomos de fluor,

NCO»alquilo Cq.4 6 NSOalquilo

Fm.

3. Un compuesto como se %iefine en la Reivindicacion 1 en donde X es CHy,

NCOalquilo C, sustituido por 0} 0 3 atomos de fltor, 6 NCO,alquilo C1.4.

1
4, Un compuesto como se define en cualquiera de las Reivindicaciones

precedentes en donde X es CH

4, NCOalquilo C42 6 NCO»alquilo Cy_,.

5. Un compuesto como se befine en la Reivindicaciéon 1 en donde Y es CHo,

Nalquilo C1.s, Nalquileno C1 s)feni, NCOalquilo Cs sustituido por 0 a 3 tomos de
flior, NCOalquilo C1.66 NSOzalquilo C.6.

6. Un compuesto como se befine en la Reivindicacion 1 en donde Y es CHo,

NalquiloC4.4, N(alquileno C1_4)fe‘ni|, NCOalquiloC44 sustituido por 0 a 3 atomos de

fldor, NCOzalquilo C1.4 6 NSOza

7. Un compuesto como se
NalquiloC14, NCHafenil, NCOa
NCOsalquilo Cy4 6 NSOsalquilo

8. Un compuesto como se

|QUi|O C1-4.

define en la Reivindicacién 1 en donde Y es CHy,
lquiloC4.4 sustituido por 0 a 3 atomos de fluor,
C1_2.

define en la Reivindicacion 1 en donde Y es CH,,

NCOalquilo C1.2 6 NCOzalquilo Cy».

9. Un compuesto como se define en cualquiera de las Reivindicaciones

precedentes en donde R' es COR® 6 CO,R® y R’ es alquilo C1.¢ sustituido por 0 a

3 atomos de flaor, cicloalquilo

heterociclo de 4 a 7 miembros saturado que contiene de 1 a 3 heteroatomos

seleccionados entre N, O 6 S.

Ca.7 sustituido por 0 a 3 atomos de flior o un
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10. Un compuesto como se lefine en cualquier Reivindicacién precedente, eh
el que R' es COR® o CO;R®, en el que R® es alquilo Cy4 sustituido por 0 a 3
atomos de fluor, cicloalquilo Chs sustituido por 0 a 3 atomos de fluor, o un

heterociclo saturadode 506 miémbros, que contiene N, O 6 S.

11. Un compuesto como se diefine en cualquier Reivindicacion precedente, en

el que R' es COR® 0 CO;R® y Ps es alquilo Ci.3 sustituido por 0 a 3 atomos de

flor, cicloalquilo C34, 0 un hete%rociclo saturado de 5 0 6 miembros que contiene
|

0. 1

12. Un compuesto como se $efine en cualquier Reivindicacion precedente, en

el que R' es COalquilo C1.2 0 CQzalquilo Cy-2.

13. Un compuesto como se define en cualquier Reivindicacién precedente, en

el que R? es fenilo sustituido pori 0 a 3 atomos de fluor.

14. Un compuesto como se ijefine en cualquier Reivindicacion precedente, en

el que R? es fenilo sustituido poﬂ 0 a 1 atomos de fluor.
|

15. Un compuesto como se ﬁefine en cualquier Reivindicacion precedente, en

. L
el que R? es fenilo mono-fluoro-sustituido.
\

16. Un compuesto como se befine en cualquier Reivindicacion precedente, en

el que R® es alquilo Cy.4. |

17.  Un compuesto como se define en cualquier Reivindicacion precedente, en

el que R® es metilo.

|
18. Metil 1—endo-{8—[(3SP—3-(acetiIamino)-3-(3-fluorofeniI)propil]-8-azabiciclo
[3.2.1]oct-3-i|}—2-meti|—4,5,6,7—te*rahidro—1H—imidazo[4,5—c]piridina-5~carboxiIato o}

una sal, solvato farmacéuticaménte aceptable del mismo.
|

19. Metil 1-endo-{8-[(3S)-3-(acetilamino)-3-(3-fluorofenil)propil]-8-azabiciclo
[3.2.1]oct-3-il}-2-metil-4,5,6,7-tetrahidro-1 H-imidazo[4,5-c]piridina-5-carboxilato

(R,R)-tartrato. i

20. Una composicién farmacéutica que comprende un compuesto de Formula |
o una sal, solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, de acuerdo con
cualquier reivindicacion precedente, junto con uno o méas excipientes, diluentes o

vehiculos farmacéuticamente aceptables.

21. Una composicién farma%:éutica de acuerdo con la Reivindicacion 20 que

incluye uno o mas agentes terapéuticos.
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22. Una composiciéon farmac ':utica de acuerdo con la Reivindicacion 21 donde
el agente terapéutico adicional, 0 agentes, comprenden uno o mas inhibidores de
proteasa VIH y/o inhibidores de I‘ transcriptasa reversa de VIH.
\

23. Una composicion farmacéutica de acuerdo con la Reivindicacion 22 donde
uno o mas inhibidores de la tr{anscriptasa reversa de VIH se seleccionan de la
clase de los inhibidores de tranbcriptasa reversa no nucledsidos e inhibidores de
transcriptasa nucleétidos/nucleéj&sidos.

24.  Un compuesto de Formupa VII, IX o XIX en el que X, Y y R® son como los

definidos en la Reivindicacion # para un compuesto de la formula |, y Pg es un

grupo protector de un amino.

HN
3
N (1X) " N/
HN X‘
voo o XIX)
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25.  Un compuesto de la Formula Il, IV; V; VI, XVII, XXII, XXIV, XXV o XXVI en
el que X, Y, R', R? y R® son como se definen en la Reivindicacion 1 para un

compuesto de la Formula (1), y Pg es un grupo protector de un amino.

e e

Nl N/
HN N \{\\ Y N \{\\
2 \(\/ | Y,X R1/ \Rz(\[(l/ Y’X

0] )
R%N =N
AN X 1.-N = X
V) (XX
- o
N N N*@ v) H N N\@
- 3 AN NH
Py \RC\/ | ” Py \RC\/
R¥:N REW{"
s N N“‘{\) vy N N N
Pg” Pg” N-pg
T ¢ T
g

1.~ N" N
R \‘z/\/ b

R\__N RY =N
g H,N N &
T

3
R%__N
N/ o N/
H \ R Y "\ N—~pg
N 5 1N N3
R Y\/
RZ

H,N N § N
\(\/ g

dhkkhkkkhkkkkhhhkhkhhkikkhhkhhkkhhkkikhhhn
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién No. 04-96139
Clasificacion Internacional (IPC):\ A61K 31/46; CO7D 451/04
Concepto Técnico No. 979

Patente de Invencion Patente de Modelo de Utilidad D

Via Nacional D
Via PCT (fase nacional) Cap. | D Cap. |l E‘:l

No. Sol. Internacional PCT /IB03/01220
Fecha de Presentacién Internal. 31-03-2003

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decisidén 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios: Y7 a 189 (como se radicé inicialmente)
Reivindicaciones: Folios 190 a 195 (como se radico inicialmente)
Folios 213 a 215 (modificacion)
Folios 227 a 232 (modificacion)
Folios 244 a 248 (modificacion no aceptada)
Folios 258 a 262 (modificacién)
Prioridad: Folio: 1y 17
Fecha: 8-04-2002; pais y numero: GB 0208071.1.

Folio: 1y 17
Fecha: 23-01-2003; pais y nimero: GB 0301575.7.

Respuesta del solicitante Folios: 254 a 257

2. Anilisis de la Prioridad |

Se acepta la prioridad para la materia Lontenida en la solicitud.

3. Objeto de la invencion |

Titulo de la solicitud: “DERIVADOS DEL TROPANO UTILES EN LA
MODULACION DE LOS RECEPTORES CCRS?” (folio: 206)



