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- Re: Expediente No. 04.120.039 
Solicitud de patente a nombre de JANSSEN PHARMACEUTICA N.Y. 

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, 
domiciliada en la carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la 
sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.Y. domiciliada en Beerse, BØlgica 
solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 3530 
notiflcado pot fljación en lista ci 07 de marzo de 2008, relacionado con ci 
concepto tØcnico de fondo No. 0653, me permito manifestar: 

1. Con fundamento en la facultad que confiere ci artIculo 34 de la Decision 
486 al solicitante para modiflcar la solicitud de patente en cualquier momento del 
trÆmite, presento junto con este memorial un nuevo capItulo reivindicatorio en ci 
cual se realizan las modiflcaciones mÆs abajo enunciadas. 

1.1 Se corrige ci capItulo reivindicatorio para eliminar algunos de los 
sustituyentes de la reivindicaciOn 1. 

1.2 Se corrige ci capItuio reivindicatorio para eliniinar la condiciOn de la 
antigua reivindicaciOn 7, nueva reivindicaciOn 5. 

1.3 Sc corrige ci capItulo reivindicatorio para modificar la definiciOn de Ar en 
la antigua reivindicaciOn 22, nueva reivindicaciOn 20. 

1.4 Se corrige ci capItuio reivindicatorio para elirninar las reivindicaciones 2, 6 
y4O-42. 
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En cuanto a estas modificaciones me permito decir que las mismas no amplIan de 
ninguna manen la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con ci 
Ænimo de supenr las objeciones de claridad planteadas por el examinador en su 
concepto tØcnico. 

Pan este efecto, me perrnito acompaæar ci recibo de pago No. 08-43.866 con ci 
cual queda cubierta la nsa conespondiente a la modificacion de una solicitud de 
patente en cuanto a su capItu!o reivindicatorio. 

2. Claridad de lasolicitud 

El seæor examinador objeta la claridad de la solicitud argumentando que ci 
capitulo reivindicatorio es demasiado amplio p que divuiga un næmero excesivo 
de posibles sustituyentes pan los diferentes radicales que se encuentnn en la 
molecula de formula (I). EL nuevo capItulo reivindicatorio anexo subsana tal 
deficiencia al limitar los sustituyentes del radical X y al establecer una definición 
especifica pan los grupos arilo y heteroarilo. 

En vista de la limitacion que se hace al significado del radical X, se presentan 3 
solicitudes divisionales adicionales que cobijan los compuestos de formula (I) 
donde X es 0, S y NW’. Con estas modificaciones ci capItu!o reivindicatorio 
supera las objeciones a !a claridad presentadas por el examinador. 

Por otro lado, se objeta la suficiencia de la descripciOn aduciendo que la rnisma 
no divulga las diferencias o ventajas tØcnicas que presenta !a invenciOn frente al 
arte previo, y que no hay evidencia de pruebas tØcnicas que demuestren un salto 
cualitativo en el campo correspondiente. Al respecto el solicitante quisiera anotar 
que la descripciOn es muy clara respecto al objeto de la invención al establecer 
que: 

"Es Mn objeto de la presente invención proveer moduladores del receptor opioide. Es an 
objeto adiclonal de La invenciOn proveer agonistas del receptor opioide y antagonistas del 
receptor opioide. Es un objeto de la presente invención proveer ligandos de receptor 
opioide que Sean selectivos para cada tipo de receptor mu, delta y kappa opioide,. Es an 
objeto adicional de to presente invención proveer ligandos del receptor opioide que 
modulen 2 6 3 tipos de receptores de mu, delta y kappa opioide, simultÆneamente." 
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industrial, y ninguno de estos requisitos se demuestra mediante estudios tØcnicos 
comparativos con compuestos conocidos del arte previo. Ademas, pan el 
solicitante serla muy difIcil saber de antemano cuales son los compuestos del arte 
previo con los que debe realizar los ensayos comparativos, o cuales son los 
resultados ventajosos que cada oficina de patentes airededor del mundo 
considerarla un aporte at estado del arte. 

Por ültimo, es funciOn de la oficina de patcntes demostrar que una solicitud no 
representa una contribuciOn at estado del arte. Al exigir este tipo de pruebas 
experimentales la oficina esta obligando at solicitante a demostnr to que es 
funcion del examinador establecer. Si la descripciOn es clan y el tØcnico con 
habilidad en la materia puede ilegar at objeto de la invenciOn siguiendo to alli’ 
divulgado, la solicitud cumple a cabalidad con el requisito de divulgacion 
completa, ya que los resultados de las pruebas tØcnicas no forman pane de la 
invenciOn, ni del proceso pan obtenerla. 

3. Excepciones a la patentabilidad 

Como se establece arriba se han eliminado las reivindicaciones 40 a 42 por 
tntarse de un metodo de tratamiento. 

4. Unidad de InvenciOn 

� El senor exammador objeta la unidad de la invencion argumentando que 
radicales como X, B! y W causan variaciones irnportantes en la estructura de los 
compuestos de formula (I) que conilevarlan a diferentes compuestos que no 
comparten un concepto inventivo comÆn. Aun asI, con-to se puede apreciar, los 
compuestos de formula (Ia) - (Je) comparten una estructura comün con ligens 
variaciones que no alteran su naturaleza o funcionalidad. 

Por otro lado, el nuevo capItulo reivindicatorio elimina los compuestos de 
formula (II), los cuales si ofreclan una estructura que diferia en gran medida de 
los compuestos de formula (I). 

Finalmente, con las modificaciones que se han hecho a las reivindicaciones, los 
comnuestos de formula (fl han sido delimitados. reduciendn el ni’iniern tie 
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En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el 
punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la 
presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad, novedad y 
altura inventiva respecto a la formulacion oftalmica expuesta en ci capItulo 
reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a ese despacho se sirva 
reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de patente de invención a la 
solicitud en estudio. 

Seæor Superintendente, 

k 
?PNQAG,41180BARURIBE 

CC. 39.779.452 de UsaquØn 
TP 68228 
Cod. 5376 
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FORMULARIO UNICO DE CONVERSION, DIVISION V FUSION DE 
SOLICITUDES 

3 Nombre: JIMENA ESCOBAR URIBE IOENTIFICACION 

REPRESENTANTECC. NIT 
Dirección: Cia. 11 No. 86-53 piso 6 

OAPODERADO TelØfono: 6 162051/61 Fax: 6 161889 i 
C.  Otro (74)  

E-mail: Jiescobar@clarkemodet.com.co 11 

8 Anexos: 

II Comprobante de pago de la tasa 

II Poderes, si fuere el caso Protocolo No. 17.154 

i Certificado de existencia y representaciOn legal, si fuere el caso - obra en el expediente 
.............. 
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I 30005-01-03 CANSIO BE NODALIDAD Y NODIFICA1 2 NARCASY LEIII ASCONERCIALES 

CIENTO TP.ES NIL PESOS 

P.ESPONSABLE 

RECIGO BE CA -1A AFLICAD0 AL EXPEDIENIE H:. 
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REIVINDICACIONES 

Un compuesto de formula (0: 
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Formula (I) 1&ti 

on donde X es 
Ar 

endondem esun enterodeOa2,y 

y R’6 
L 

se seleccionan independientemente del grupo que consiste en 

hidrÆgeno, C14 aiquilo, yarilo; siempre que ünicamente uno de R15 o A16 

pueda ser C14 alquilo o arilo; y el tamaæo total del anillo del nócleo del 

anillo que contiene X no sera’  mayor a un anillo de ocho miembros; A’ se ---

41 selecciona del grupo que consiste en 

benzotiazol,  

A’ es 
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es un sustituyente unido a un riitrógeno del anillo y se selecciona del grupo 

que consiste en hidrógeno, C14 aiquilo y arilo; 

R 23 es uno a dos sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que 

consiste en hidrógeno, halOgeno, amino, arilo, arilamino, heteroarilamino, 

hidroxi, ariloxi, heteroariloxi, un residuo de aminoÆcido tal como �C(0)-NH-

CH(-R40)-C(0)-NH2 y C1-6 alquilo {en donde dicho alquilo se sustituye 

opcionalmente con un sustituyente seleccionado del grupo que consiste en 

hidroxi, hidroxicarbonilo, 01-4 alcoxicarbonilo, aminocarbonilo, amino, arilo, 

C14 aiquilaminocarbonilo, C14 dialquilaminocarbonilo, heteroarilamino, 

heteroariloxi, C14 arilalcoxi, y heteroarilo}; 

R 40 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 01-6 alquilo, C 

aiquilcarbonilo, C16 alcoxicarbonilo, C16 alquilcarbonilamino, C16 

dialquilcarbonilamino, 016 arilalqullo._ 01-6 heteroarilalquilo, arilo 
y 

hoarilo; 

en donde cuando es benzimidazol, dicho benzimidazol se sustituye 

opcionalmente con uno a dos sustituyentes seleccionados 

independientemente del grupo que consiste en halógeno, 01-4 alquilo 

hidroxi, hidroxicarbonilo y_arilo,con la condiciOn de que cuando R1 sea 

benzimidazol, r, s y p sean 0, n sea 0 ó 1, L sea 0 y R3, R4, R9, R12 y R13 

sean todos hidrógeno, Ar no sea (4-OH) fenilo o (4-OH-2,6-diMe)fenilo 

es un radical divalente �CH2-CH2- substituido opcionalmente con un 

sustituyente seleccionado del grupo que consiste en halógeno y fenilmetilo, 

o es seleccionado del grupo de radicales divalentes de la formula 
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b-I b-2 b-3 

en donde dichos radicales �CH2CH, b-i y b-2 se sustituyen opcionalmente con 

uno a tres sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que 

consiste en halógeno, hidroxi, C16 alquilo C16 alcoxi, nitro, amino, ciano, 

trifluorometilo y arilo; y el radical b-3 no se sustituye; 

y A4 son cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en 

hidrOgeno, C1 alquilo, arilo y heteroarilo; siempre que ünicamente uno de 

A3 o A4 pueda ser C16 alquilo, arilo o heteroarilo; 

A5 y A6 son cada uno seleccionado independientemente del grupo que consiste en 

hidrOgeno, C16 alquilo, arilo, y heteroarilo; siempre que Unicamente uno de -_ 

R50 A6 pueda ser C15 alquilo, arilo oheteroarilo; 

n y r son enteros de 0 a 2; 

48  LesOuS; 

y A8 son cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste en 

hidrOgeno y alquilo de C1; siempre que ünicamente uno de A7 o R8 pueda 

ser C16alquilo; 

S es 0; 

A9 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y C16 alquilo; 

R’° y A11 se seleccionan independientemente del grupo que consiste en hidrOgeno 

y C16 alquilo siempre que ünicamente uno de A’° o A11 pueda ser C1 
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R12 y R 13son cada uno independientemente seleccionado del grupo que consiste 

en hidrógeno, C16 alquilo, formilo, C16 aiquilcarbonilo, C16 alcoxicarbonilo, 

C6 aiquilcarbonilamino, 01-6 dialquilcarbonilamino, C16 atilalquilo, 

heteroarilo (C16)alquilo, arilo y heteroarilo, en donde cuado R12 y R13 se 

seleccionan del C16 aiquilo, R12 y R13 pueden fusionarse opcionalmente a 

Ar; 

*es fenilo, en donde dicho fenilo se sustituye con por lo menos uno y hasta 

cuatro sustituyentes Z; 

Z es cero a cuatro sustituyentes seleccionados independientemente del grupo que 

consiste en halógeno, C16 alquilo, nitro, ciano, hidroxi, heteroarilo, 

heterociclilo, (CH2)qC(W)R17, (CH2)qCOOR17, (CH2)qC(V)NR17R18, - 

(CH2)qNR17R18, (CH2)qNR19C(W)R17, (CH2)qNR19SO2R17, - 

(CH2)qNR19C(\W)NR17R18, S(0)qR17, (CH2)qSO2NR17R18, y - 

(CH2)qNR19CWR17; 

en donde q es un entero de 0 a 2; 

W se selecciona del grupo que consiste en 0, S, y NR 20; 

A17 se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, C16 alquilo heterociclilo 

(opcionalmente sustituido con C14 alquilo ) y C38 cicloalquilo, (en donde 

dicho C16 alquilo, y C38 cicloalquilo se sustituyen opcionalmente con C14 

alquilo , en donde dicho C16 alquilo, y C38 cicloalquilo, y sustituyentes C14 

alquilo de los mismos pueden tambiØn sustituirse opcionalmente con un 

sustituyente seleccionado del grupo que consiste en hidroxi, mercapto, C14 

alcoxi, hidroxiçarbonilo, C14 alcoxicarbonilo, C14 aminocarbonilo, C14 

alquilaminocarbonilo, 01-4 dialquilaminocarbonilo, amino, C14 alquilamino, 
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