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1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condicién de apoderada de la sociedad

solicitante de la patente de la referencia, me refiero al oficio No. 9158 notificado por

fijacion en lista el 28 de mayo de 2013.

2.

Mediante oficio No. 9158 se puso en conocimiento del solicitante el informe que

contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de

patente. Las observaciones realizadas en el oficio se refieren a la no patentabilidad de las

reivindicaciones 7 y 8 por referirse a métodos de tratamiento, a la claridad del pliego

reivindicatorio, a la falta de unidad de invencién vy la novedad de la reivindicacién 18 en

vista del documento D1: CN1927860.

3.

Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se

desea presentar las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

 “EXCELENCIA LEGAL EN UN MUNDO SIN FRONTERAS”
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3.1 Modificacidon de una solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisioén 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, donde se establece que la modificacion de una solicitud es posible en cualquier
momento del tramite mientras no implique una ampliacién de la solicitud inicial, me

permito presentar un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 9 reivindicaciones.

Se han introducido las siguientes modificaciones al capitulo reivindicatorio:

e Se eliminaron las reivindicaciones 7 a8y 12 a 24.
¢ Se modifico la reivindicacion original 9 para agregar su dependencia a la

reivindicacion 1.

Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas al capitulo reivindicatorio, todas
las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a la claridad y concisién del pliego
reivindicatorio se ven superadas. En consecuencia, teniendo en cuenta que se han
superado las objeciones formuladas por su Despacho, respetuosamente se solicita

aceptar este nuevo pliego reivindicatorio y otorgar la patente solicitada.

3.2 Argumentos a favor de la unidad de invencion de la presente solicitud

Con respecto a las objeciones de Examinador, en cuanto a la falta de unidad de
invencion, amablemente sefialamos que el pliego reivindicatorio ha sido modificado de
manera tal que ahora se refiere unicamente a un solo grupo inventivo. En consecuencia,
las objeciones formuladas por el Examinador en cuanto a falta de unidad de invencién se

ven superadas.

3.3 Argumentos a favor de la novedad de la presente solicitud

De acuerdo con el articulo 16, de la Dec. 486 de la Comunidad Andina, el cual se

refiere a la novedad de la invencion se establece que:



Articulo 16: Una invencidn se considerara nueva cuando no esté comprendida en el estado
de la técnica.

“El estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcidn escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la

fecha de presentacion de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida.”

El método mediante el cual se evalla la novedad de una invencién, es a través de
la comparacién uno a uno de sus caracteristicas esenciales. De este modo, para que una

invencion se objete por novedad, es porque sus caracteristicas esenciales son
exactamente iguales a las de un documento del estado de la técnica. Por lo tanto en

caso que llegue a existir al menos una diferencia entre dicha comparacién, se afirma
que la invencion Sl cumple con el requisito de novedad.

La presente invencion si tiene novedad

De acuerdo con las modificaciones presentadas anteriormente, la objecién por

falta de novedad de la reivindicacién 18, en vista del documento D1, se considera
superada, teniendo en cuenta que se elimind dicha reivindicacion del

pliego
reivindicatorio.

De acuerdo a todos los argumentos presentados, la presente solicitud cumple a

cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decision 486 y las objeciones formuladas
por el Examinador se ven superadas.

4, Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el

Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de patente.
En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente no podra ser
negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accion oficial No. 9158,
toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha decision violaria tanto
el tenor literal del articulo 45 de Ia Decision 486 como el derecho constitucional al debido
proceso. En este evento, y con base en el inciso 2 del articulo 45, respetuosamente

solicitamos al Examinador expedir una nueva accion oficial que permita a mi representada



contra argumentar las mismas o modificar la solicitud con el fin de cumplir los requisitos
de patentabilidad.

5. Anexos

Nuevo pliego reivindicatorio conformado por © reivindicaciones
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REIVINDICACIONES

1. Un compuesto de férmula (I):
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I ;>~—R3
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en la que

R1 es hidrdbégeno o alquilo C;-Cq;

R2 es hidrdégeno, haldgeno o alquilo de Ci;-C3; y
R3 es hidroxialquilo;

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables.

2. El compuesto segun la reivindicacién 1, en el que RI1

es hidrégeno, R2 es hidrdégeno y R3 es hidroxialquilo.
3. El compuesto segun la reivindicacién 2, el cual es la
3-5-(1-hidroxi-1lmetil-etil) [1,2,4]oxadiazol~3-illbencil amida

del Aacido 2-piridin-2-il-pirimidina-5-carboxilico.

4. E1 compuesto segun la reivindicacidén 1, en el que RI1

es alquilo de C1-C6, R2 es hidrdégeno y R3 es hidroxialquilo.

5. El compuesto segun la reivindicacidén 4, seleccionado

del grupo gque consiste en ((S)-1-{3-[5-(l-hidroxi-l-metil-
etil)-1,2,4-oxadiazol-3-11]-fenil}-etil)-amida del é&cido 2-
piridin-2-il-pirimidina-5-carboxilico Y% ((RY=1-{3-[5-(1-

hidroxi-l-metil-etil)-1,2,4-oxadiazol-3-il]-fenil}-etil)-

amida del &cido 2-piridin-2-il-pirimidina-5-carboxilico.

6. Una composicién farmacéutica, que comprende el
compuesto segln la reivindicacidn 1 Y un vehiculo

farmacéuticamente aceptable.

7. Un procedimiento para preparar el compuesto de

férmula (I) de la reivindicacidn 1:
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en la que

Rl es hidrégeno o alquilo C;-Cg;

R2 es hidrégeno, haldgeno o alquilo de C;-Cj3; vy

R3 es hidroxialqguilo;

o una de sus sales farmacéuticamente aceptables, que
comprende la etapa de hacer reaccionar un compuesto de

férmula XI

o]
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en la que R1, R2 and R3 son como se definen en la férmula I,

con un compuesto &cido de férmula

=N

en presencia de un agente de condensacidn adecuado.

8. El procedimiento segun la reivindicacidén 7, en el que
el compuesto de férmula I es
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y el compuesto de férmula XI es
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9. El procedimiento segun la reivindicacién 7, en el que

el agente de condensacién adecuado se selecciona del grupo
que consiste en DMTMM, CDI y TBTU.
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