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DE FECHA 11 DE JUNIO DE 2013
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLLARTE, mayor dec cdad y vecino de Bogotd, identificado tal como aparece al pic

de mi firma, ¢n mi caracter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo

siguicnte ante ¢l auto ecmanado por cse Despacho, dentro del plazo legal de prorroga previsto en

cl articulo 45 de la Decision 486, cn los siguientes términos:

1. En primer lugar, con cl dnimo de brindar mayor claridad a la materia rcivindicada, me

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

Capitulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

Asi entonces, ¢l Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

- sc climinaron las Reivindicaciones 2 a4, 6 a 14y 17 a 20;

- cn la Reivindicacion 1 sc elimind R, y se incluyeron las limitaciones en Ary, Arp, G

ciclico, Ry, Ry, Re, Rey R3 de la antigua Reivindicacion 4;

Oficina Bogotd: Carrera S N° 34-03, Bogotd 110311, Colombia; Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax: + 57 (1) 601-7799
Oficina Medellin: Carrcra 43A N° 1 Sur-31. Of. 403, Medcllin 050021, Colombia; Tel y IFax: +57 (4) 266-0392
e-mail: officc@olartemoure.comwww.olartemoure.com




: OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA.

las nucvas Reivindicaciones 2 y 4 corresponden a las antiguas Reivindicaciones 5y
16;
cn la nueva Reivindicacién 3 (antigua Reivindicacion 15), s¢ limitd el grupo de

compucstos cspecificos de acuerdo con las modificaciones rcalizadas en la
Reivindicacién 1.

Valga anotar quc las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo cstipulado cn ¢l Articulo 34 de la Decisién 486, ya quc éstas de ninguna manera implican
una ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud

inicial, por ¢l contrario, ¢stas corresponden a una dréstica limitacion de la materia reclamada.

2. a- Il Examinador sefiala que las Reivindicaciones 17 a 20 reclaman materia no
patentable.
b-

Considero superada la anterior objecion, en tanto que las Reivindicaciones 17 a 20
~ han sido climinadas del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

3. a-

Iil Iixaminador solicita que el titulo sea modificado de manera que defina de
forma mas precisa cl objcto de la invencion.

b-

Fn atencion a la anterior objecion, me permito modificar el titulo de la siguiente
mancra: ¢

“DIERIVADOS DI INDAZOL-1-SUSTITUIDO / PIRAZOLO[3,4-c|PIRIDINA-4-
(CARBOXAMIDA N-SUSTITUIDA) COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE CCR1”

4. a- El Examinador sefiala que las Reivindicaciones 1 a 12 no son concisas, pues
incluyen sustituyentes gencrales ¢ indefinidps tales como: arilo, carbociclilo, heteroarilo,
hererociclilo,

alquiloCy¢, alcoxi Cig, alquiltioCiq, alquilsulfonilC,4, alquilaminoC,.,
dialquilaminoC, ¢, alquilaminocarboniloC, .4, entre otros. Adicionalmente, las Reivindicaciones

incluyen sustituyentes secundarios que no son evidentes de la Formula 1 y son excesivamente
amplios tales como R?, R?, R?, R, R, RY, RS, Ry R,

Por lo tanto, cl lixaminador sugicre limitar la materia rcclamada de las Reivindicaciones

sciialadas a una gencralizacidn razonable de acuerdo con los Ejemplos ilustrados en el Capitulo
Descriptivo, como siguc:
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Sustituyente
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b- Fn primer lugar, llamo respetuosamente la atencion del Examinador sobre el

Capitulo Recivindicatorio Modificado adjunto, donde los compucstos reivindicados ahora
incluyen las siguientes limitaciones y modificaciones:

sc climinaron las Reivindicaciones 2 a4, 6 a 14y 17 a 20;
en la Reivindicacion 1 se limité el significado de Ary, Ary v G ciclico, asi
ahora Ary significa fenilo sustituido con uno a dos Ry; Ar, ahora significa
fenilo, tiadiazolilo, oxadiazolilo, pirimidinilo, furanilo, tiazolilo o piridilo,
cada uno opcionalmente sustituido con uno a dos Ry; G ciclico ahora‘
significa ciclopropilo o ciclobutilo solamente, de acuerdo con las
limitaciones de la antigua Reivindicacion 4,y se elimino Rg;
cn la Reivindicacion 1 también se limito el significado de los sustituyentes
sccundarios tales como R, Ry, Re, Ry, Re, Ry y R3, asi ahora R, significa
halégeno unicamente; Ry ahora significa hidroxilo, carboxilo, haldégeno,
-Cl;, -CN, -SOsH, alquilo C,3, cicloalquil Csg-alcoxi Cj3, -(CHj),-
COqalquilo Ci3, -(CHy)p-NR(Ry4, R3-S(O)m(CHz)o-1-, R3-S(0)2-NRe-, Rs-
NRe-S(0)2(CHa)o-1-, -NR+-C(O)-Re, -(CHz)y-C(O)-NRRg o morfolinilo;
cada Rg, R4 ahora es, de modo independiente, hidrégeno, alquilo C, .3, acilo
Cy3, ciano-alquilo Cyj, alcoxi Cjj-carbonilalquilo Cgy3, alcoxi Ci.3-
carbonileicloalquilo Cs4, 0 -(CH),-C(O)-NR(Ry; cada R., Rres, de modo
indcpendiente, hidréogeno o alquilo C;; Unicamente; R3 es hidrégeno,
alquilo C, cada uno opcionalmente sustituido con uno a dos alcoxi Ci¢ u

0x0, dc acucrdo con el alcance de la antigua Reivindicacion 4;
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- por ultimo, cn la nueva Reivindicacion 3 (antigua Reivindicacion 15), se
limito ¢l grupo de compuestos especificos de acuerdo con las

modificacioncs realizadas en la Reivindicacién 1.

I’n cste punto, vale la pena considerar que un inventor esta en su derecho de reclamar proteccion

para IL totalidad dec un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste,

sicmprt y cuando sc conserve el principio de unidad de invencion y no haya arte previo que
afcete su patentabilidad, como en ¢l presente caso. Es decir, una reivindicacion puede ser tan
amplia como sc requicra para asi poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado

y no solamente las modalidades preferidas o especificamente ejemplificadas en la solicitud.

En atencién a lo anterior, no existe requerimiento legal alguno que determine que los Ejemplos
dcban .ilu\;trar todos y cada uno dc los compuestos que se encuentran dentro del alcance de la
invencion, ya que lo fundamental es que el Capitulo Descriptivo proporcione la informacion
necesaria \para -que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la

invencion sin tener que acudir a experimentacion adicional excesiva.

\

Adicionalmente, en su cxamen de patentabilidad, el Examinador no encontrd documentos que
afccten la }Xvatcntabilidad dc los compuestos reclamados, por lo que no se cntiende la razoén
técnica para frestringir la materia, que, por lo demas, es clara, concisa y patentable.

En ¢l presente caso, cl Capitulo Descriptivo incluye 27 ejemplos de sintesis de los compuestos
de la invencidn, los cuales permiten de manera clara e incquivoca reproducir la invencion a

cualquicr pcrsona medianamente versada en la materia.

Asi, y dc acuerdo con las limitaciones realizadas, considero respetuosamente que el Capitulo
Reivindicatorio Modificado define apropiadamente ¢l compuesto aqui reclamado junto con el
numero de sustituycentes que conticne cn lugar de incluir una cantidad aparentemente infinita de
compucstos po sibles y ademds, corresponde a una generalizacion razonable de la materia

ilustrada cn lo% jemplos.

S. }mdlmc mec permito informar que para el concepto inventivo comprendido en la
presente SO 1011u ha sido otorgado hasta el momento el privilegio dc patente cn Europa

(1:P10768356).
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Silbien cs cicrto que las concesionces de patentes en oficinas de otros paises no son vinculantes cn
clisentido que obliguen a la SIC a tomar una decisidn en el mismo sentido, considero que dichas
concesiones sugiceren cl cumplimicnto de los requisitos de patentabilidad de la materia
rci\vindicada, ya quc los criterios de cvaluacion y estudio aplicados para concluir la aceptacion de

dichas patentes resultan cquivalentes a los que la SIC debe emplear.

6. ‘ Por ultimo, agradczco la opinidn favorable del Examinador sobre la inexistencia de arte

prc\vio relacionado con la materia reclamada en la presente solicitud de patente.

7. L Por todo lo antcrior, considero que las objeciones presentadas por ¢l Iixaminador en su
cxamen de fondo han sido resucltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho
tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y se proceda con la concesion de la patente.

CARLOS R. OLARTE
C.C|No. 79.782.747 de Bogota
1P, 174.295

Anexo: Capitulo Reivindicatorio Modificado
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Un compucsto dc la Férmula (I):
0O
x| ~ T Ar,
s R,
N
Ar1/
)
cn dondc:

X cs nitrogeno o C-Ry;

Ar cs fenilo sustituido con uno a dos Ry;

Ar; cs fenilo, tiadiazolilo, oxadiazolilo, pirimidinilo, furanilo, tiazolilo o piridilo,
cada uno opcionalmente sustituido con uno a dos Ry,;

G ciclico es ciclopropilo o ciclobutilo;

R; es hidrogeno, alquilo C, 0 alcoxi C;¢-alquilo C.¢;

R, es hidroégeno o Ry;

R, ¢s haldgeno;

Ry, cs hidroxilo, carboxilo, halégeno, -CFs, -CN, -SOsH, alquilo C;.3, cicloalquil C;.
¢-alcoxi Cy.3, -(CHy)p-COqalquilo Cy.3, -(CH2)a-NRR4, R3-S(O)m(CH2)o-1-, R3-S(0)2-NRe-,
R3-NR-S(0)2(CI)o-1-, -NR~C(O)-Re, -(CHy)y-C(O)-NR R4 0 morfolinilo;

cada R¢, Ry son independientemente hidrégeno, alquilo C,3, acilo C;3, ciano-

alquilo Ci3, alcoxi Cjj3-carbonilalquilo Cgs, alcoxi Cjs-carbonilcicloalquilo Cig, ©
-(CHy)n-C(O)-NRRy;

cada R, Ryson independientemente hidrogeno o alquilo Cy.3;

R3 ¢s hidrégeno o alquilo Ci, cada uno opcionalmente sustituido con uno a dos
alcoxi Cjg u 0x0;

cada n cs independientemente 0-3;
cada m es independientemente 0-2.
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicacion 1 y en donde

G ciclico es ciclopropilo;

Races-IF o -Cl;
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Ry, cs -Clls, carboxilo, -F, -Cl, -Br, -1, -CF3, ciclopropilo, -OCHj3;, -CO,;Me, -NR¢Ry,
-CI1p-NRRy, R3-S(O)im-, R3-S(0)2-NRe¢-, R3-NR(-S(0),-, -NRrC(0)-R,, -C(O)NRRy 0
morfoliniio;

cada R, Ry son independientemente hidrégeno, -CHj3, -C(O)CHjs, -CH,CN, alcoxi C;4-

carbonilo, metoxicarbonil-alquilo C;,-, metoxicarbonil-cicloalquiloCs- o -(CH»)-C(O)-
NRcRy;

cada R¢, Ryson independientemente hidrogeno o -CHj;

R; es hidrégeno o alquilo C;4, cada uno opcionalmente sustituido con uno a dos
-OClH;su oxo;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. Un compuesto de acuerdo con las Reivindicaciones 1 o 2, seleccionado entre:
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| farmacéuticamente aceptable del mismo

Una composicion farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente

efectiva de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 3 y uno o
varios vehiculos y/o adyuvantes farmacéuticamente aceptables
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