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1. Me reflero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en tista de 21 de 

Noviembre de 2008. 

2. Con el fin de responder Las objeciones presentadas por el Seæor Examinador en su 

concepto tØcnico No. 3260 bajo los acØpites de Claridad del Capitulo Reivindicatorlo, 

Reivindicaciones relativas a uso y Unidad de Invención, me permito dirigir su atención a las 

siguientes modificaciones y argumentos tØcnicos, por medlo de Los cuales se superan 

completamente dichas objeciones. 

0 3. CLARIDAD DEL CAPXTL!LO REIVINDICATQRIO 

En primera instarucia el seæor Examinador objeta La claridad del capItulo reivindicatorio 

seæalando que el lenguaje tØcnico empleado es muy amplio y no permite una interpretaaÆn 

inequlvoca del contenido de Las reivindicaciones. 

Adicionalmente, el seæor Examinador indica que la definición de P.6 contempla gran 

ntumero de posibilidades que ampilan de manera inaceptable el alcance de La materia definida. 

Sobre este particular me permito manifestar que es deseo del solicitante 

modificar el capItulo reivindicatorio presentado de manera tal que este considere 

Unicamente los compuestos especIficamente revelados dentro de las pÆginas 39 a 

72 de Ia descripción de  la solicitud en estudio. 
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Dichas modificaciones no constituyen de ninguna forma una ampliación al alcance de la 

invención, tal como fue originalmerite presentada toda vez que se estäri restringiendo 

significativamente las posibles equivalencias de cada uno de los sustituyentes sobre la 

formula (I). 

De esta forma el capItulo reivindicatorio modificado queda constituido por 15 

reivindicaciones que hacen referencia a las realizaciones preferidas de la invención, tal como 

se reseæa a continuación. 

Reivindicación 1. Tal como se mencionO anteriormente, con el fin de delimitar 

claramente el objeto de a invención, se han restringido las equivalencias de todos 

los sustituyentes de la fOrmula (I), acorde con las realizaciones preferidas de la 

invención, estando por lo tanto todos los compuestos reclamados completamente 

sustentados en la descripck5n de la solicitud en estudlo. Adems, esta 

modificación ha exciuldo totalmente la posibilidad de tener sustituyentes que 

Ileguen ser mÆs complejos o mâs importantes que  la estructura central comn 

definida por la formula (I). Asi, la nueva reivindicación 1 se lee como sigue: 

"Un compuestu de fórm u/a estructural I: 

R4 

N 

R2 

(I) 

a una Sal farmacØuticamente aceptable del rn/sm a; 

en la que cada n es independientemente 0,1,6 2; 

X es un enlace send/b, 

R’ se selecciona del grupo que cons/ste de an/carbon/b, (CH2)-arilo, y (CH2)0-
heteroario; en el cual aril es fenilo o naftilo y heteroarilo es seleccionado del 
grupo que consiste de piridinhlo, pirimidinibo, indol/lo, quinolinilo, benzofuranilo, 
tienilo; y donde dicho ar/jo a heteroarilo estÆn no sustitu/dos o sustituidos con uno 
a tres sustituyentes independ/entemente selecc/onados de R5; 

R2 es seleccionado del grupo que con siste de hidrOgeno, aiquilo C13, aiquenilo C2 
Y cicbopropibo; 

es h/drógeno; 

es seleccionado del grupo que cons/ste de hidrógena, alquilo C10, (CH2)-
cicboalqu/bo C37, (CH2)-arilo, y (CH2)-Meteroarilo; en el cual aril es fenfbo o 
naft/bo, heteroarilo es tiazol/lo o oxadiazolibo, y donde dicho ar/jo y heteroarilo 
estÆn no sust/tuidos o sust/tu/dos con uno a tres sustituyentes 
independ/enternente se/eccionados de P5; y donde dicho aiquibo estÆ no sustituido 
a sustitu/do con uno a c/nco grupos /ndepend/entemente sebeccionados de R8; 

R5 y P8 son /ndepend/enternente seleccionados del grupo constituido par, formilo, 
abquilo C3, ciclopropibo, halOgeno, hidroxi, CF3, tr/fluorometoxJ, alcoxi C13, 

alqu/lt/o C3, alqu/Isulfon/bo C3." 
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Reivinijcaci6n_2. Se han modificado los significados de los sustituyentes aquI 

referenciados acorde con las restricciones realizadas sobre la reivindicación 1. 

ReivindicaciÆn 3. Come consecuencia de la modificación realizada sobre la 

reivndicación 1, esta revindicación ha side eliminada del capitulo reivindicatorio. 

Reivindicaciones 4 y 5 (nuevas reivindicaciones 3 y 4. Se han ajustado estas 

reivindicaciones a las restricaones realizadas sobre los posibles significados de los 

sustituyentes de la formula (I), eliminando aquellas equivalencias que ya no se 

encuentran incluidas en dicha reivinthcación 1. 

Reivindicación 6. Dadas las modificactones realizadas en la reivindicación 1, esta 

reivindicacOn ha sido eliminada del capitulo reivindicatorio. 

41 Reivindicaci6n7(nuevareivindkaci6n 51. Se ha modificado esta reivindicaaOn 

acorde con las restricciones realizadas en la reivind;caciOn 1. 

Reivindicaciones 8 a 13. Me permito manifestar que es deseo del sohcitante 

ehminar estas reivindicaciones del capitulo reivindicatorio. 

ft Reivindicación 14 (nueva reivindicación 6). Los posibles sustituyentes sobre la 

formula (I) considerados en esta reivindicaciOn han sido modificados acorde con la 

restncción realizada en la reivindicaaón 1. 

Reivindicac,ón 15. Esta reivindicaaón ha sido elimiriada del capitulo 

reivindicatorio. 

Reivindicaciones 16 y 17 nuevas reivindicaciones 7 y 8). El contenido de estas 

reivindicaciones ha sido ajustado a lo reclamado en la reivindicación 1 modificada. 

Reivindicación 18. Esta reivindicación ha sido eliminada del capitulo 

reivindicatorio. 

Reivindicaci6n_19.(nuevareivindicaci6n 9). Se ha modificado esta reivindicación 

de acuerdo con las restricciones realizadas en la reivindicaciOn 1. 

Reivindicaciones 20 a 25 (nuevas reivindicaciones 10 a_151, Estas reivindicaciones 

no han sido modificadas y corresponden a las originalmente presentadas. 

Reivindicación 26. Acatando las objeciones presentadas por el Seæor Examinador 

con respecto a esta reivindicaciOn, es deseo del solicitante eliminar esta 

reivindicación del capitulo reivindicatorio. 
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Me permito resaltar que las modiflcaciones reseæadas anteriormente hacen que el 

capItulo reivindicatorlo sea completamente clara y condso at reclamar los derivados de triazol 

objeto de la invención, cumpliendo por to tanto con to preceptuado en et Articulo 30 de la 

Decsión 486. 

4. REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS 

Par otra parte, et Seæor Examinador seæala que la reivindicación 26 (incorrectamente 

referenciada coma reivindicación 28 en el mencionado concepto tØcnico) se refiere at usa de 

los compuestos de la invenci6n to cual no es considerado coma materia patentable de acuerdo 

con la Legislación Andina. 

Sabre este particular me permito manifestar que, tat como se expuso en et numeral 

anterior de este mismo escrito, acatando esta objeción, dicha reivindicación 26 ha sido 

eliminada del capituto reivindicatorlo. 

De esta forma, et capItulo reivindicatario modificado no hace referenda de ninguna 

forma a usos o segundos usos, cumpliendo a cabalidad con los lineamientos establecidos por 

la Decision 486 de la Comunidad Andina de Naciones. 

5. UNIDAD DE INVENCXON 

Finatmente, el seæor Examinador afirma que "en atención a las caracterIsticas quIrnicas 

y funcionales de los compuestos reivindicados esta dependencia considera que existe una 

serie de compuestos inventivos que no pueden cobifarse at amparo de Ia formula (I)", 

resaltando, ademÆs, que dentro de to reclamado en el capItuto reivindicatorio existen at 
menos dos grupos de invenciones que no guardan una retación estructural entre si y por to 
tanto la solicitud en estudio carecerla de unidad de invención. 

AsI mismo, et Seæor Examinador seæala que los posibles significados de los 
sustituyentes X, R6, 

y que muchas de las equivalencias de otros sustituyentes sobre la 
formula general (I), aportarian un nücteo estructural mÆs complejo que dicha formula 
general. 

Sobre este particular me permito selialar que las modificaciones realizadas 
sobre el capItulo reivindicatorlo han restringido de manera significativa las posibles 
equivalencias de los sustituyentes sabre Ia formula (I) de forma tal que todos los 
compuestos cobijados par el alcance de esta reivindicación tienen el mismo nücleo 
estructural comün y una comprobada actividad como inhibidores selectivos de 11-
HSD1. 

j 
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Como consecuencia de dicha modificación no existen sustituyentes que puedan aportar 

una undad estructural mÆs compleja o mÆs importante que la seæalada en dicha formula 

general (I), tal como se observa en la figura siguiente. 

FC 

H3C/!@ 

. 
I 

019rH3C11J0T CH 

De la figura anterior es evidente que, contrario a lo afirmado por el Seæor 

Examinador, todos los ejemplos revelados en la presente solicitud tienen un nücleo 

estructural comün (resaltado en lInea punteada en la figura), el cual se compone de 

un anillo de triazol unido en su posición 3 a un biciclo[2.2.2]oct-1-11o, y en la 

posición 5 a un arililo aromÆtico (el cual puede estar fusionado con otro anhIIo) Me 

permito resaltar que dicha unidad estructural comcin presente en todos los 

compuestos ahora reclamados constituye alrededor del 70% del peso molecular de 

dichos compuestos, siendo por lo tanto una sección importante  de la estructura del 

compuesto. 

Por otro lado, el Seæor Examinador seæala que los compuestos especIficos reclamados 

en la anterior reivindicación 20 (nueva reivindicaciOn 10) constituyen dos grupos de 

invenciOn, porque, de acuerdo con su anlisis, los sustituyentes sobre el bic1clo[2.2.2]oct4-ilo 

no serlan intercambiables 

En relación a Ia anterior me permito seæalar que si bien dentro de los compuestos 

preferidos de la invención el biciclo[2.2.2]oct-1-ilo puede estar unido tanto a una cadena 

alifÆtica como a un grupo aromÆtico o heteroaromÆtico, el solicitante ha comprobado que esta 

variación en los sustituyentes sobre este ciclo no tiene influencia significativa en la actividad 

biológica de los compuestos. 
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Esta comprobada actividad de inhibición de todos los compuestos de la invención 

implica que si bien las diferencias estructurales entre dichos compuestos no estän reportadas 

en la tØcnica como ’equivaIentes bloisostØricos", estas si se comportan como tal toda vez que 

es la estructura central comün la  que tiene mayor relevancia en la actividad biológica de los 

compuestos. 

En vista de todo lo anteriormente expuesto, es evidente que el capItulo 

reivindicatorio modificado hace referencia a una sola unidad de invención, toda vez 

que todos los compuestos allI reclamados comprenden wi nücleo estructural comün 

y comparten la misma actividad biolôgica. 

De esta forma, la solicitud en estudlo cumple a cabalidad con lo preceptuado en el 

Articulo 25 de la Decision 486. 

Para finalizar me permito seæalar que un indicativo acerca de la patentabilidad de la 

solicitud en estudio lo constituye el hecho de que a la correspondiente solicitud le ha sido 

concedido el beneficio de patente en Estados Unidos y Europa como US6849636B2 y EP 

1581515131, 

6. CONCLUSION 

Por ültimo me permito resaltar que las modificaciones realizadas 

sobre el capItulo reivindicatorio hacen que este sea completamente claro y conciso 

al reclamar los derivados de triazol objeto de la invención, toda vez que se ha limitado dicha 

reclamación Ænicamente a los ejemplos especuticos consignado en la descripciOn de la solicitud 

en estudlo. 

Por otro lado, dicho capItulo reivindicatorio modificado no considera de ninguna manera 

usos 0 segundos usos. 

Finalmente, tal como se discutió en este escrito, las modificaciones realizadas sobre el 

capItulo reivindicatorio haceri que dicho capItulo este claramente cobijado por un solo 

concepto inventivo, y por lo tanto se constituya en una sola unidad de invención. 

7. Anexo me permito presentar: 

Copia de las pÆginas 74 a 78 que corresponden al nuevo capitulo reivindicatorio 

constituido por 15 reivindicaciones, en el cual se han realizado las modificaciones expuestas 

anteriormente. 

N. 
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En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente 

la soHcitud a la luz de las modificaciones realizadas y los argumentos 

presentados y conceder el privilegio de patente solicitado. 

Seæor Superintendente, 

L’?-U,
 CAJ CA -C j 

-CttICIA  LLOREDA RICAURTE 
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 . 
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Bcot& D.C. 11 F E B flfl9 Ar m OTZR V 

NT#RifrEXTAOL CRCULO )E /3 
BOG01AOC.  
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IA LLOREDA RICAURTE 

C.C. No. 39.690.713 de UsaquØn 

T.P. 53.215 
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REIVINDICACIONES 

1. Un compuesto de formula estructurat I: 

o una sal farmacØuticamente aceptable del mismo; 

en la que cada n es independientemente 0,1 ,O 2; 

X es un enlace sencfllo, 

se selecciona del grupo que consiste de arilcarbonilo, (CH2)-arilo, y (CH2)-
heteroarilo; en el cual arilo es fenilo o naftilo y heteroarilo es seleccionado del 
grupo que consiste de piridinilo, pirimidinhlo, indolilo, quinolinilo, benzofuranilo, 
tienilo; y donde dicho arilo o heteroarilo estÆn no sustituidos o sustituidos con 
uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados de R5; 

R2 es seleccionado del grupo que consiste de hidrOgeno, aiquilo C13, aiquenilo 
C23, y ciclopropilo; 

R4 es hidrOgeno; 

R3 es seleccionado del grupo que consiste de hidrOgeno, aiquilo C110, (CH2)-
cicloalquilo C37, (CH2)-arilo, y (CH2)-heteroarilo; en el cual arilo es fenilo o 
naftilo, heteroarilo es tiazolilo o oxadiazolilo, y donde dicho arilo y heteroarilo 
estÆn no sustituidos o sustituidos con uno a tres sustituyentes 
independientemente seleccionados de R5; y donde dicho aiquilo estª no 
sustituido o sustituido con uno a cinco grupos independientemente 
seleccionados de R8; 

R5 y R8 son independientemente seleccionados del grupo constituido por, 
formilo, aiquilo C13, ciclopropilo, halógeno, hidroxi, CF3, trifluorometoxi, alcoxi 
C13, aiquhitho C13, aiquilsulfonilo C13. 

2. El compuesto de (a reivindicaciOn I en el que R1 es fenilo o naftilo no 
sustituido o sustituido con uno a tres sustituyentes independientemente 
seleccionados de R5. 

74 



3. El compuesto de la reivindicaciOn 2 en el que R2 es metilo. 

4. El compuesto de la reivindicaciôn I en el que R3 es aiquilo C15 no 
sustituido o sustituido con uno a tres sustituyentes independientemente 
seleccionados de R8. 

5. El compuesto de (a reivindicación 4 en el que R2 es metilo. 

6. El compuesto de (a reivindicaciOn 1 en el que R3 es fenilo no sustituido o 
sustituido con uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados de 
R5. 

7. El compuesto de reivindicación 6 en el que R 2 es metilo. 

B. El compuesto de la reivindicación I en el que R3 es oxathazolilo, no 
sustituido o sustituido con uno a dos sustituyentes independientemente 
seleccionados de R5. 

9. El compuesto de (a reivindicación 8 en el que R 2es metilo. 

10. Un compuesto seleccionado del grupo constftuIdo por: 

CF3 

OrN 
NN 

CH3 

CF3 
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o una sal farmacØuticamente aceptable do los mismos. 

11. El compuesto de la reivindicaciôn 10 el cual es 

F 

CH, 

o una sal farmacØuticamente aceptable del mismo. 

12. El compuesto de la reivindicación 10 el cual es 

CF3 

it H3C 
CH3 

o una sal farmacØutcamente aceptable del mismo. 

00 13. El compuesto de la reivindicación 10 el cual es 

a una sal farmacØuticamente aceptable del mismo. 
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14. El compuesto delO el cual es 

Me ,,9 
CF N-N3 

o una sal farmacØuticamente aceptable del mismo. 

15. Una composiciOn farmacØutica que comprende un compuesto segUn la 
reivindicación 1, en combinaciÆn con un vehiculo farmacØuticamente aceptable. 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No. 05-58246 
Clasificación Internacional (IPC): A 61 K 3114196 II A 61 P 
Concepto TØcnico No. 1143 

Patente dØ Invención Patente de Modelo de Utilidad 

Via Nacional El 
Via PCT (fase nacional) j Cap. I El Cap. II 

1. Documentos estudiados 

1.1. Descripción 

1.2. Reivindicaciones: 

1.3. DatosPCT: 

1.4. Prioridad: 

Folios: 31 a 104 

Folios: 105 a 114 
Folios: 148 a 152 Memorial de 13/02/2009 

Solicitud Internacional: 
Capitulo II 
Fecha Sol. Internacional: 
PublicaciOn. Internacional: 
Fecha Pub. Internacional: 
Fecha lnicio Ease Nacional 
Fecha Sol. Nacional: 

US60/435,074 de 20/12/2002 
US60/458,592 de 28/03/2003 
US60I503,410 de 16/0912003 

PCT/US2003/0401 28 

16/12/2003 
W004/058730 
15/07/2004 
20/07/2005 
15/06/2005 

1.5 Respuesta del solicitante: Folios: 141 a 152 Memorial de 13/02/2009 

2. Objeto de la invención 

Titulo de la solicitud 

Derivados de triazol como inhIbidores de I I-beta-hiclroxiesteroide 
deshidrogenasa I 

Reivindicaciones 

Reivindicaciones I a 14: Se reivindica un compuesto de formula estructural (I): 
R4 

R3 

F4 



Las modalidades mÆs representativas de la invenciOn son: 

F 
CF3 

N  

CH3 

CI 

H3C 

OH 
CH3 

0 

S 04’/ CF3 

H3C 

CH3 

CF3 

CH3 

Reivindicación 15: Se reivindica una composiciOn farmacØutica que comprende 
un compuesto conforme a la reivindicación 1 en combinaciOn con un vehIculo 
farmacØuticamente aceptable. 

Sustento Descriptivo 

Los derivados de triazol de formula estructural (I) son inhibidores selectivos de la 
11 -hidroxiesteroide deshidrogenasa I y existe la necesidad continua de generar 
nuevos procedimientos para tratar la diabetes y afecciones relacionadas tales 
como el sindrome metabOlico, dado que los que se encuentran en el estado de la 
tØcnica actUan mediante estimulaciOn a las cØlulas 13 pancreÆticas y pueden dar 
como resultado niveles peligrosamente bajos de glucosa plasmâtica y aumento 
en el nivel de resistencia a la insulina. Otros tratamientos son los que utilizan 
biguanidinas pero presentan desventajas asociadas a efectos adversos por 
acidosis lÆctica, nausea y diarrea. 

� Una vez catalogada la invenciôn Østa se clasificO en la secciOn: A 61 K /4196 

A 61 P de la Clasificación Internacional de Patentes. 



3. De la solicitud de Patente 

3.1. Reivindicaciones (artIculo 30 0, 486) 

Esta Dependencia encuentra que la definiciOn de materia incorporada en las 
clÆusulas I a 15 de los folios 148 a 152 corresponde a la de un producto 
cabalmente caracterizado por la configuraciOn estructural de la fOrmula (I). Por 
consiguiente el objeto de la solicitud cumple las disposiciones contempladas en el 
artIculo 30 de la DecisiOn 486 sobre definiciOn clara, concisa e inequivoca de la 
materia patentable. 

4. Excepción a la patentabilidad (artIculo 20 D. 486 literal d)) 

La materia reivindicada en las clÆusulas 1 a 15 de los folios 148 a 152 no agrega 
ninguno de los objetos exceptuados de patentabilidad que seæala el articulo 20 de Ia 
DecisiOn 486. 

5. Determinación del Estado de la TØcnica 

Considerando que la fecha de presentaciôn de  la primera solicitud de patente de la 
cual se reivindica prioridad es: 20/12/2002 se procediO a efectuar la bUsqueda de 
documentos relacionados en el estado de la tØcnica con fecha de publicaciOn 
anterior a Østa. Y una vez consultadas las bases de datos con que cuenta la oficina y 
las otras fuentes utilizadas para determinar el estado de la tØcnica no se encontró 
documento alguno relacionado con el objeto de la solicitud, por ende, se considera 
que la materia objeto de estudio cumple con los requisitos de novedad, nivel 
inventivo y aplicación industrial. 

6. Anâlisis de patentabilidad (artIculo 14 D. 486) 

6.1. Novedad (artIculo 16D. 486) 

En las clâusulas 1 a 15 de los folios 148 a 152 se reivindican compuestos derivados 
del nücleo biciclo[2.2.2]-oct-1 -ii-I ,2,4-triazoles de la formula (I) sustituidos por grupos 
heterociclil en la posiciOn 3 del anillo biciclico y grupos arilo en la posiciOn 3 del anillo 
de triazina. 

R3 

12 14 R 

Formula (I) 

Dentro de las especies qulmicas mÆs representativas de la invenciOn se encuentran 
los compuestos: 



CF3 

CH3 

CF3 

H3C 

CH, 
CI 

\ 

0H 
CH3 

0 
CF3 

0S 

H3C 
\ 

CH3 

V de acuerdo con la determinaciôn del estado de la tØcnica no se encontrO 
documento alguno que evidenciara la existencia de la invenciôn, por consiguiente, la 
materia reivindicada es novedosa de acuerdo con lo estipulado en el artIculo 16 de la 
Decision 486 de la Comisiôn de  la Comunidad Andina. 

6.2 Nivel inventivo (artIculo 18 D. 486) 

De acuerdo con el contenido y alcance de las clÆusulas 1 a 15 presentes en los 
folios 148 a 152 se reivindican derivados del nücleo biciclo[2.2.2]-oct-1-il-1,2,4-
triazoles de la fOrmula (I). En atenciOn a ello fue posible concluir que no existe en el 
estado de la tØcnica ningun documento que afecte la altura inventiva de la materia 
reivindicada, dado que no se deriva de manera evidente a partir de ninguno de los 
antecedentes tØcnicos relacionados y tampoco resulta obvio para un conocedor de la 

. materia, por consiguiente, el objeto reivindicado cumple con lo estipulado en el 
artIculo 18 de la Decision 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

6.3 AplicaciOn industrial (articulo19 D. 486) 

Se considera que los compuestos derivados del nUcleo biciclo[2.2.2]-oct-1-iI-1 72,4-
triazoles de la formula (I), objeto de la solicitud, poseen aplicaciOn industrial ya que 
pueden producirse a escala industrial y presentan aplicabilidad dentro del sector 
farmacØutico. 

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder las 
reivindicaciones: 1 a 15 (folios: 148 a 152). 

Bogota, D.C., 08/04/2009 

EXAMINADOR TECNICO 
CONCEPTO TECNICO No. 1143 Codigo No. 202044 


