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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Ref: Expedientc No. 05-102.549 

Solicitud de patente de invenciOn titulada: "COMPUESTOS HETEROCICLICOS 

1 NM Ii NOMODU LADORIS" 

Solicitante: AVIDEX LIMITED. 

Nuestra Ref.: P2005/00092 

RESPUISTA AL OFLCIO No.14556 NOTICADO POR EIJACION EN LISTA No. 370, 

DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2008 

(EXAMEN DE FONDO) 

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal cot-no aparece al pie 

de mi firma, en mi carÆcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo 

siguiente ante ci auto emanado por ese Despacho, dentro del piazo legal previsto en ci artIculo 

45 de la DecisiOn 486, en los siguientes trminos: 

En primer lugar, y con ci Ænimo de brindar mayor claridad a Ia materia reivindicada, me 

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

CapItulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar esta solicitud. Para tal efecto. adjunto 

unreciho de pago que cubre la tasa de modificación correspondiente. 

World] rade Center Torre A, Calle 100 No. 8A �- 37, Piso 10, 13ootÆ D.G. Colombia 
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AsI entonces. el Capitulo Reivindicatorio Modificado contiene los siguientes carnbios: 

Reivindicación 
Modificaciones 

original 

Sc limitaron los radicales: 

R1= H, F, diF, Cl, Me o Meo; 

R3= representa H; 

X = Lin enlace o un radical divalente de formula �(Z)-(Alk)- ó - 

(Aik)-(Z)1-donde Z representa �0-, -S- o �NH-, Alk es deacuerdo 

corno se define en R6 
y 

n es 0 o 1; 
y 

R -C(=O)NR6R7 o �NHC(=O)NR6R7. 
Se 

reemplaza ci sustituyente 1k8, por NR9R10 

Sc eliminan los sustituyentes CF3. OH 
y 

SiT de la definiciOn de Q. 

22 Se hace dependiente dc la ReivindicaciOn 21. 

23 Se hace dependiente de la Reivindicación 1, 

26-29 Elirninadas 

Vaiga anotar que las modificaciones efectuadas a! CapItulo Reivindieatorio cumpien a cabalidad 

con lo estipulado en ci ArtIculo 34 de la I)ecisión 486, ya que Østas de ninguna manera implican 

una ainpliaciOn de la protección correspondiente a la divulgaciOn contenida en la solicitud inicial; 

por ci contrario, estas modificaciones son una franca limitaciOn del alcance originalmente 

pretendido. 

2. a- El Exarninador argumenta que ci titulo de la solicitud es demasiado ampiio e 

impreciso. 

b- Con ci Ænimo de superar la anterior objeción, me permito modificar ci titulo de la 

presente invención como sigue: 

"DER1VADOS DE 2-FENTL- 1 ,2-DIHIDRO-3 H-PIRAZOLO [4,3-c] C1NNOLrN-3 -ONA CON 

ACTIVIDAD COMO AGENTES fNMUNOMODULADORES" 

3. a- El Examinador argumenta que las reivindicaciones no son claras por que reciaman 

solvatos que no se cncuentran enterarnente soportados por la Descripción y adicionalmente 

comprencien tØrminos generales e imprecisos como ’opcionalmente sustituido", 

I-igina 2 de 7 



OL ART ERAtsECK 
-’ OLARTE RAiSECK MOURE & CASTRO LTDA. 

En primer lugar, deseo subrayar que ci Manual Andino de Patentes (MAP) 

establece que la Descripción debe estar escrita en ci lenguaje comin del campo tØcnico al cual 

pertenece la invenciôn. Si tin termino tiene Lin significado distinto al que se le da cii ci campo 

tØcrnco, Øste deberd indicarse." (mi subrayado)1 En ci presente caso, los tØrrninos objetados 

hacen parte del lenguaje propio del campo qulmico y por lo tanto son fÆcilmente entendibles para 

una persona medianarnente versada en la materia. Adiciorialmente, la Descripción cornprende 

deliniciones para la mayorIa de los tØrminos genØricos incluidos en la solicitud, a la vez que 

ejemplifica muchos de los significados prefŁridos para dichos tØrminos (DcscripciOn. pÆgina 8. 

lInea 23 a la pÆgina 12, ilnea 13). 

Por otra parte, ilamo respetuosamente la atenciOn del Examinador a la definición del tØrmino 

’so1vato" contenida en ci Lexicon de quimica Romp, de acuerdo con ci cual Lin solvato es Lin 

"complejo" conformado por ci solvente y las partIculas solvatadas. Cuando ci solvente es agua, 

ci solvato se denomina hidrato. Claramente, ci tØrmino solvato en Ia presente solicitud 

corresponde al usualrnente empleado en ci campo qulmico y es entendible por cualquier persona 

medianamente versada en esta materia. 

Adicionalmente. vale la perna resaitar que Lin inventor estÆ en su derecho de reclarnar protección 

para la jpaUdad de Lin concepto inventivo desarrollado, siempre y cuando se guarde unidad de 

invenciOn en la solicitud. AsI las cosas, considero errónea la objeción que ci Examinador 

presenta en relación con los tØrminos solvato y opcionalmerite sustituido. En ci primer caso, Øste 

indica claramente y de manera directa que las mokeulas de la invenci6n en estado sOiido pueden 

conservar molØculas de Lin solvente dado y en ci segundo caso, las molØculas pueden estar 

sustiluidas o no inediante ci tipo de sustituyentes detinidos en Ia Descripción de la invención; 

constituyendo asI modaiidades adicionales de interØs dentro del concepto inventivo reivindicado. 

Por lo demds, vale Ia pena anotar que el USC) de Øslos tØrrninos y otros anÆlogos que indican 1a 

posihilidad de obtener la invenciOn en diversas modalidades, es una prÆctica aceptada a nivel 

mundial en ci iinbito de las patentes, ya que corno ci Examinador debe saberlo, una patente de 

inveflcion no se limita a una ünica modalidad, Si no que cubre Un concepto inventivo global quc 

aharca diferentcs niodahdades (diversas material 1 zacione s de la invencion) ligadas por tin efecto 

tØcnico conniin que finalniente delirnita ci alcance de la invcnción. AsI las cosas. insisto 

rcspetuosamcnte que los terminos "solvato" y "opcionalmente sustituido" son perfectamente 

cni.endihles por cuaiquier persona medianamente versada en la materia, de tal manera que a la luz 

Manual Andino de Patentes, OMPI, Secretarla de la Comunidad Andina, ISBN-9978-43-855-6.Secci6n 32. 
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del Capitulo Descriptivo es perfectamente ciaro ci alcance y los lImites de la protecciOn 

solicitada, entendiendo quØ molØculas estÆn cobijadas por las reivindicaciones y cuÆles no. 

Finalmenle, me permito anotar que la SIC ha aceptado históricamente ci uso de diehos tØrminos 

en solicitudes de patente, donde adicionalmente en muchos de los casos el derecho ha sido 

concedido. 

4. a- El Examinador argumenta que ci sustituyente Q en la reivindicación 11 no se 

encuentra debidamente soportado por la Descripción o por la Reivindicación 1, pues allI Q se 

define corno CF3. Oil, -SH o �NR8R8, 

b- Con ci fin de superar la anterior objeción, en la ReivindicaciOn 11 ci sustituyente 

fue reemplazado por el grupo �NR9R10, que se encuentra dehidamente definido en la 

Reivindicaciôn 1. Adicionalmente, los sustituyentes CF3, OH y SH fueron eliminados. 

5. a- El Examinador cuestiona la Dependencia de las Reivindicaciones 10, 13-19 y 21, y 

adicionaimente menciona que las Reivindicaciones 22-23 no deberlan ser independientes. 

En primer lugar, solicito respetuosamente que ci Examinador explique claramente 

las razones por las cuales las dependencias de las Reivindicaciones 13-19 no son claras. 

Ahora bien, con ci fin de despejar cuaiquier duda relacionada con las reivindicaciones 

mencionada, me permito aclarar lo siguiente: 

- La ReivindicaciOn 10 es dependiente de las Reivindicaciones 6 a 8. La 

Reivindicaeión 8 es dependiente de la Reivindicación 7, que a su vez es 

dependiente de la ReivindicaciOn 1. Dc la igual forma, la Reivindicación 6 es 

dependiente de la ReivindicaciOn 1. Asi entonces, la relación de dependencia 

de la Reivindicación 10 en cuanto al significado de R7 es absolutamente clara. 

- Las Reivindicaciones 13-18 son dependientes de Ia Reivindicación ii, la cual 

a su vez es dependiente de la Reivindicación 1. Por lo tanto, los sustituyentes 

citados en las Reivindicaciones 13-18, por definición, incluyen la definición 

que se proporciona en la Reivindicación 1, 

La Reivindicación 19 se refiere a las definiciones de X y R4, tal como se 

definen en las Reivindicaciones 3, 7, 10 o 11-18, las cuales dependen de las 

Reivindicación 1. 
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- La ReivindicaciOn 21 es dependiente de las Reivindicaciones 19-20, que 

definen caracteristicas especIficas del compuesto respectivo. En relaciôn con 

los sustituyentes R6 y R7, la ReivindicaciOn 21 se refiere a la ReivindicaciOn 

11 o a las Reivindicaciones 13 o 14 respectivamente, donde ambas 

reivindicaciones 13 y 14 son dependientes de la Reivindicación 11, que a su 

vez es dependiente de Ia RcivindicaciOn 1, Con base en estas relaciones de 

dependencia, la definiciOn de los sustituyentes es completamente Clara. 

- En cuanto a la Formula A de la Reivindicación 22, que contiene un grupo CF3. 

dicho grupo ciertarnente no se encuentra definido en la ReivindicaciOn 1. Por 

lo tanto, la Reivindicación 22 es ahora dependiente de la ReivindicaciOn 21, 

que define los sustituyentes X y R4 para ci compuesto de Formula A, y que 

ademÆs, es dependiente de las Reivindicaciones 19-20, que definen el nücleo 

estructural de Formula A. La reivindicación 21 tambiØri es dependiente de Ia 

ReivindicaciOn 13, en la cual se lee: " R6 presenta un radical de Formula - 

(Alk)fl)-Q donde m es I y Alk es �Cl-I2, opcionalmente sustituido por CF3". 

Adicionalmcnte, la ReivindicaciOn 21 hace referencia a la Reivindicación 11 

que define R7 corno H. Dc esta forma, las relaciones de dependencia descritas 

proporcionan definiciones completas y suficientes para la Formula A y por lo 

tanto se supera cualquier objeciOn en relaciOn con la dependencia de la 

Reivindicación 22. 

- La Reivindicación 23 es ahora dependiente de la ReivindicaciOn 1. 

6. a- El Examinador argumenta que las reivindicaciones contienen sustituyentes que 

resultan amplios, tales como R’, R3, R4 y X. Adicionalmente las reivindicaciones comprenderIan 

tØrminos no especIficos como "un grupo ester", "un grupo carboxIlico", "un grupo heterocIclico" 

o "R 6 y R7 o R9 y R’° forman un anillo", 

b- i) Resulta importante aclarar que aün cuando las fOrmulas Markush proveen 

mOltiples sustituyentes que permiten al solicitante reclamar diferentes compuestos, la protección 

esta dirigida hacia inolCculas que comprenden el mismo nücleo y exhiben actividad biologica 

similar. 

La descripciOn cstructural de compuestos qulmicos mediante las mencionadas formulas de tipo 

Markush es un mCtodo clÆsico para definir farnilias de molCculas que comprenden ci mismo 

nócleo. En este seutido Ilarno respetuosamente la atención del Exarninador al hecho que las 
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CÆrnaras de Apelaciones de la EP02 han determinado que en relaciOn con reivindicaciones que 

contienen fOrmulas Markush, Æstas son claras si es posible establecer con absoluta certeza, y 

dentro de una cantidad de tiempo razonable, si un compuesto dado cae dentro de su aicance o no. 

Adicionaimente, ci requerimiento de claridad en patentes no brinda fundamento alguno para 

objetar reivindicaciones basÆndose en la complejidad de Østas o la dificultad para entenderias, 

dado que la cumplejidad no es eiuivalente a falta de claridad en una reivindicaciOn. Este tipo 

de objeciones contra la claridad resultan abiertamente inapropiadas, ya que excluyen de 

proteccion a-priori a cua!quier invcnción que comprenda materia para la que no es posible 

redactar su descripción mediante la formulación de rcivindicaciones simples,3 

Ahora hien, cousiderando que las molØculas reclamadas se encuentran correctamente 

46 caracterizad mediante la definición de Lin nücleo estructural comün que atribuye una actividad 

hio16ica comtn, y que las modalidades reivindicadas estÆn basadas en ci derecho del inventor a 

reclamar protección para cualquier Ia totalidad del concepto inventivo desarrollado, resulta 

evidente que la clefinición  de la presente invención mediante las fOrmulas Markush utilizada es la 

forma rnÆs concisa de formular la materia comprendida en la totalidad del concepto inventivo de 

la presente solicilud. 

ii) Sin embargo con ci ünico propOsito de facilitar ci trÆrnite de la presente 

invenciOn, me permito seæalar que los radicales R’, R3, R4 y X ban sido limitados drÆsticamente 

en la ReivindicaciOn 1, de tal forma que los misrnos abora se leen: 

R-- II, F, diF, Cl, metilo o mctoxi; 

R3= representa I-I; 

X = Un enlace 0 Lin radical divalente de formula �(Z)1-(Alk)- o �(Alk)-(Z)-donde Z 

representa -0-. -S- o �NH- , Alk es de acuerdo corno se define en R6 y ri es 0 o 1; y 

R4= -C(0)NR6R7 o �NI IC(=0)NR6R7. 

7, a- Finalmenle, ci Examinador argurnenta que las Reivindicaciones 26 a 29 reclainan 

materia no patentable por dirigirse a mØtodos de tratarniento y usos. 

Me permito citar decisiones de las CÆniaras de Apelaciones de la EPO, pues las mismas han servido reiteradamente 

coma fuente interpretativa par ci Tribunal Andino de Justicia en sus sentencias. 
Decision ol Technical Board ol’Appeal, 27 June 2003 - T 1020/98 - 3.31. 

El dchido soporte para X Nil se encuentra on los ejemplos 123 a 231, 261-265 y 282 a 310. 
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- CAPITtJLQ REIVINDICATORIO MODIFICADO 

(EXAMEN DE FONDO) 

1. Un campuesto de la formula (I) a una sal, hidrato a 

sal vato aceptable desde el panto de vista farmacØutica a 

vctcrinaria del rriisrna: 

-R4 

criracterizado porpue 

R1 rep.resenta independientemente H, F, diF, Cl, rnetilo 6 metoxi; 

F1 representa p-I; 

R4 representa -c (=0) NR6R7 6 -NHC (=0) NR6R7 en dande 

F6 representa H, a un radical de la fOrmula - (Alp) -Q arc 

do rid a 

fli CS 0 a 1 

Alp es an radical de aiquilerco de 1 a 12 Ætomas de 

carbono a ai..quenileno de 2 a 12 Ætomos de carbono a 

alpuLnilena de 2 a 12 Otomos de carbono de cadena recta 

a ramificada, divalente, sustituido opcionalmente a an 

radical carbocIclica de 3 a 12 Ætamas de carbono, 

divalente, cua1quera de estos radicales puede cantener 

uric a mas unianes do -0-, -S- a -N (R6) -, en dande R 

rep-resenta H a aiqulla de 1 a 4 Ætamas cia carharco, 

aiquenila de 3 a 4 Ætomos de carbono, aiquinila de 3 a 4 

ctarnas de carbono a cicloalquilo de 3 a 6 atamas cia 

:;arhano 7 

O representa H; -NR6R1c1, en donde R9 y R10 representan 

independientemente H; alquilo 
cia 

1 a 4 Otamos de 

carbono; alquenilo de 3 a 4 Ætomas de carbono; alqunila 
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de 3 a 4 Ætamas de carbana; ciclaalquila de .3 a 6 Ætarno 

de carbaria; on grupa ester; un grupa carbacIciica a 

heLeraciclica sustituda apcanalmente; a Rc y Ric) farman 

un aniiJa cuanda se taman junta can el Ætama de 

nitrógena al cual estÆn unidas, anilla que es sustituida 

apoianalmente; y 

R7 representa H a alquila de 1 a 6 Ætamas de carbana; a 

cuanda se tarna junLa can el Ætama a Ctamas a las cuales 

estin unidas R6 y R7 farman un anilla heteraciclica, 

manaciclica, sustituida opcianalmente que tiene 5, 6 a 7 

Ætarnas del anilla; y 

X represonta un enlace a un radical divalente de la formula -(Z)-

(lq) - 0 - (Alq) (Z)1- en dande Z representa -0-, -S- 6 -NH-, Aig 

as coca so define can rclaciO a P,,--, y n es 0 6 1. 

2. Un campuesta de canfarmidad can Ia reivindicaciOn 

1, coracLerizada parque el radical R4X- estÆ en la pasiciOn 4 del 

anilla de fenila. 

3. Un campuesta de canfarmidad can la reivindicaciOn 1 

a la reivind.LcaciOn 2, caracLerizada parque X es un enlace. 

4. Un campuesta de canfarmidad can cualquiera de las 

relvind coo ones anteriares, caracterizada parque R3 es hidrógeno - 

5. Un campoesta de cavfarmidad can cualquiera de las 

rezvi.nd cacianes anteri ares, caracterizada pargue R1 es hidrógena 

/ 

a fiuo.ro. 

6. Un campuesta de canfarmidad can cualquiera de las 

reivindicacanes ariteriares, caracterizada parque R4 representa - 

C(-�0)NRH/, en dande R6 y R1 son coma se definiera en Ia 

reivndicaci6n 1. 

7. Un campuesta de canfarmidad can cualquiera de las 

reivindicacianes anteriares, caracterizada parque R4 representa - 

NHC(=0)NR7R6, en dande R6 y R7 son coma se definiera en la 
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celviridicaciön 1. 

S. Uri compuesto de conformidad con le reivindicaci n 

7, caracterizado porque R6 es on radical de quinoclidinilo. 

9. Un compuesto do conformidad con cuciquiera de las 

reivindicaciones anteriores, caracterizado porque R6 representa on 

radical de la formula -(Aiq)lTQ, en donde m es 1 y ci radical 

divalecte 11q contiene 3 o 4 Ætomos de carbono y no es sustituido 

y Q representa -NRR1, en donde R9 y R10 representan 

independiontornente H; aiquilo de 1 a 4 dtomos de carbono; 

aiquonilo de 3 a 4 itomos de carbono; alqoinilo do 3 a 4 Ætomos do 

carbono; c-i.cloalqoilo de 3 a 6 Ætomos de carbono; on grupo istor; 

on gropo carboc.iciico o heterociclico sustituido opcionalmente; o 

forman un anillo coando se toman junto con ci Ætomo de nitrOgeno 

al coal estÆn onidos, anillo qoe es sustituido opcionalrnente. 

10. Uri compuesto de conformidad con cualquiera de las 

reivind,icaciones 6 a 8, caracterizado porque R7 es hidrógeno. 

11. Uri compuesto de conformidad con la reivindicaciOn 

1, caracterizado porque: 

Q representa H, -NR9R0, en doride cada R9 y RI,-representan 

independientemente H, aiquilo de 1 a 4 Ætomos de carborno, 

aiquenjj.o de I a 4 itomos de carbono, alquinilo de 3 a 6 Otomos de 

carhono, cicloaiquilo de 3 a 6 Ætomos de carbono, on grupo ester, 

y opcionalrnente on gropo carbociclico 6 heterociclico sustituido, 

0 R9 y P10 forman on anillo coando se toman junto con ci itomo de 

nitrOpeno al coal estdn onidos, anillo qoe es sustituido 

:)polorlalment.e; 

Pv, representa H o aiquilo de 1 a 6 itomos de carbono; o 

.uuando se toma junto con ci Ætomo o itomos a los cuales estin 

undos R, y R forman on anillo heterociclico, monociclico qoe 

ticrie5, 6 o 7 itomos del anillo. 

12. Uri compuesto de conformidad con la reivindicaciOri 
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caracterizado porque R4 representa on gr,upcy de Æcicio 

carhoxilico (-COOH) a on grupo ester, de la formula -COOP, en donde 

P or rnet.ilo, etilo, n- a iso-propilo, n-, sec- a tenc-butila a 

bencilo. 

13. Uri campuesta de canfarmidad can la reiv.indlcaciin 

11 a la reivinciicacidn 12, caracterizado porque R� representa un 

radical do la fOrmula - (A1q)1-Q, en donde m es 1, Alp es -OH2-, - 

CH,-,,CH--, -CH2CHCH2- a -CH2CH(CH3)CH2- a radical divalente de 

ciclaprapilena, ciclopentilena a ciclohexilena, sustituida 

opcianalmente par OH, axa, CF3, inetoxi a etaxi y Q representa 

hiddgena; -NRR en donde cada Rp, puede ser el misma a diferente y 

se puode seleccionar de hidrOgena, metila, etilo, n- a isaprapilo 

o tcrc-batila; un ØsLer metIlica, etIiico a bencilica; a un grupo 

foniJa, fonoxi, ciclopentila, ciclahexila, furilo, tienila, 

piperidi.o a piperazinila sustituida apcianalmente. 

14. Un compuesto do canformidad con cualquiera ic Las 

no vnndicac:i ones 11 a 13, caracterizado porque, R nepresena 

manila, eLila, n- a isa-prapilo, n-, sec a terc-butiia; a cuanda 

o taman junta con ci itama a Ætamos a los cuafes estÆn un.idas Rr 

y P7 farman on anilla heteracIclica, monocIclico que tiene 5, 6 a 

7 mamas en ci anilia. 

15. Uri compuesta de canfarmidad can cualquiera de las 

roiv ndicaciones 11 a 14, caracterizado porque R es H, F, Cl, 

met: t. Ia, mot.ox i. a met ilend I oxi 

16. Uri dompuesLo do con formidad con cualquiera do la 

reiv.i ndi cacones 11 a 14, caracterizado porque R es F, en la 

poslcióri 6 del sistema de anflias de 3-oxa-1, 3-dthldro-211-

pi.7C:)10 [4, 3-c] cirmnaiin-2-i lo. 

17. Uri campuesta de confarmidad con cualquiera de las 

reiviridicaciones 11 a 16, caracterizado porque R3 es H, F, Cl, 

meLilo, rnetoxl cmetiJendiaxi. 
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18. Uri compuesto do conformidad con cualquera de Ia. 

reivindicacones ii a 17, caracterizado porque X es un enlace o un 

radical -CFU- 0 CH:CH. 

19. Uri compuesLo de la formula (IC) o una sal, hidrato 

o solvato aceptable desde el punto de vista farmacØutico o 

veLerinario del rnisrno: 

R4 

C) 

. caracterizado porque X y R4 son como se especifica de confonnidad 

con cualpuiera de las reivindicaciones 3, 7 a 10 o 11 a 18. 

20. Uri compuesto de conformidad con la roivindicacOn 

18, caracLerizado porque el radical R4X- estÆ en -La posición 4 del 

anillo do fen -lo. 

21. Uri compuesto de conformidad con la reivindicaciOn 

19 o la reivindicaciOn 20, caracterizado porque X as on enlace y 

R4 es -C(=O)NR6R7, en donde R6 y R7 son como se especifica en la 

reivindicaciOn 11 o la reivindicaciOr-i 13 o 14, respectivamente. 

22. Cl compuesto do confomidad con la reivicdicaciOni 

21 ca.racterizado porque os 4- (6-fluoro-3-oxo-1, 3-dihidro-

pirazolo [1,3-c] cinnoiin-2-il) -N- (2, 2-difluoro-etilil) -benzamida, 

do le fOrmula (f\) 

H 

(A) 

a coo sal, h:idrato o solvato aceptable desde el punto do vista 

farmaceutico 0 veterinario del mismo. 
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23. El compuesto de conformidad con la reivindicación 

caraclierizado porque es N-[3-(terc-butil--metil--amino)-butil]-

4- (6-fJ.uoro-3-oxo-1, 3-dihidro-pirazolo [4, 3-c] cinnolin-2-il) - 

bensamida, de la formula (B) 

H 
N 

F 

(B) 

a uria sal, hidrato o solvafro aceptable desde el punto de vista 

farTncØutico o veterinario del mismo. 

24. Una composición farmacØutica a veterinaria, 

caracterizada porque comprende an compuesto de conformidad con 

cudJquLera de las reivindicaciones 1 a 23, junta con un excipiente 

o portador aceptabie desde el punto de vista farmacØuLico a 

veterinarlo 

25. Un compuesto de cor-iformidad con cualquiera de las 

iieivindicaciones 1 a 23, caracterizado porque es para el usa en el 

tratamiunt.o de condiciones las cuales se benefician de la 

i nmu nomad u .1 ac 1 On. 
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Coma resultado del examen de fondo, real izado con fundamento en el artIculo 45 de 
la Decision 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

DescrirciOn: 
Reivindicaciones 

Prioridad: 

Respuesta del solicitante 

2. Objeto de la invención 

Folios 78-153 y 163-164 como se radicô inicialmente 
Folios 154-162 como se radicó inicialmerite 
Folios 226-231 coma se radicó el 12-02-2009 
Folio 1 14-03-2003, GB, 0305876.5 

19-08-2003, GB, 0319429.7 
Folios 219-225 coma se radicó el 12-02-2009 

Titulo de la solicitud: DERIVADOS DE 2-FEN IL-I ,2-DIHIDRO-3H-PIRAZOLO[4,3-
c]CINNOLIN-3-ONA CON ACTIVIDAD COMO AGENTES INMUNOMODULADORES 
(folio 220). 

El problema tØcnico planteado en la solicitud estÆ relacionado con la necesidad de 
obtener nuevos compuestos inmunomoduladores, 6tiles en tratamientos de 
enfermedades autoinmunes coma artritis reumatoide y escierosis mCiltiple, diabetes, 
asma, en transpiante, lupus eritematoso sistØmico y psoriasis. 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona en: 
Reivindicaciones 1-23 y 25: un compuesto de fOrmula (I) a una sal, hidrato o solvato 
aceptable desde el punto de vista farmacØutico o veterinario. 
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Reivindicación 24: una composición farmacØutica o veterinaria que comprende un 
compuesto de formula (I) y un excipiente o portador aceptable desde el punto de 
vista farmacØutico o veterinario. 

Los compuestos de formula (I) son antagonistas de CD80, capaces de inhibir la 
interacción CDSO y CD28, Utiles en tratamientos de inmunomodulación, 
particularmer1te inmunoinhibiciôn. 

Clasificación Internacional de Patentes (IPC): A61K31/496, A611<31/5025, 
A61 K31/535, C07D487/04, A61P3/10, A61P17/06, A61P19/02 

3. De la solicitud de Patente 

3.1. Reivindicaciones (artIculo 30 0 486) 

En las reivindicaciones 1-23 y 25 se solicita un compuesto de formula (I) o una sal, 
hidrato o solvato aceptable desde el punto de vista farmacOutico a veterinario, con 
radicales R1, R3, R4 y variable X. Sin embargo existe falta de claridad, concision y 
sustento por las siguientes razones: 

Se solicitan los hidratos y solvatos de los compuestos de formula (I), pero en la 
descripciOn no se encuentra evidencia de la formaciOn y existencia de algUn 
hidrato a solvato de tales compuestos. 

Es necesario recordar que un hidrato y un solvato de un compuesto, poseen una 
estructura qulmica estequiomØtricamente definida dependiendo el nCimero de 
molOculas de agua a de un solvente especifico par molØcula de un compuesto de 
formula (I), por 10 que el simple hecho de mencionar hidratos y solvatos de un 
compuesto no permite al experto saber a cuÆles hidratos y solvatos especificos 
se hace referencia, mÆs aun cuando no existe informaciOn que permita conocer 
la smntesis de algUn hidrato y solvato definido de un compuesto de formula (I). 

0 En la reivindicación 1 se indica que Ri tambiØn puede ser diF, pero de acuerdo a 
la formula (I) solo existe un Ri en el aniflo seæalado, y no existen 2 F en el mismo 
anillo, por 10 que diF debe ser eliminado. 

° En las reivindicaciones 1, 9, 11,13 y 14 existen tØrminos generales e imprecisos 
que generan ambigUedad y un alcance indefinido de la materia: 

"R6 es -(AIq),-Q, donde Alq es un radical divalente alquileno C112, alquenilenoC2 
12 o alquinilenoC2..12 sustituidos opcionalmente, a un radical divalente 
carbociclicoC; cualguiera de estos radicales pueden contener una a mÆs 
uniones de -0-, -S- 0 -NR8-"; es necesario seæalar cuÆles son los sustituyentes 
especificos cuando los radicales de AIq son opcionalmente sustituidos, 
especificar cuÆles son los carbocicIicosC312 e indicar cuÆles son los radicales 
especificos del tipo alquileno, alquenileno, alquinileno y carbocIclico que 



contienen una o mÆs uniones de -0-, -S- 6 -NR8-, todo esto acorde a los 
compuestos ejemplificados. 

"Q es H o -NR9R10, donde R9 y R10 pueden ser independientemente un grupo 
ester, un grupo carbocIclico o heterocIclico sustituido opcionalmente"; es 
necesario especificar cuâles Østeres, cuÆles grupos carbociclicos y cuÆles 
heterocIclicos, seæalando igualmente cuÆles son los sustituyentes especIficos 
cuando son opcionalmente sustituidos, todo esto acorde a los compuestos 
ejemplificados. 

"-NR9R13, donde R9 y R10 forman un anillo junto con el N, anillo que es sustituido 
opcionalmente; es necesario definir cuâl anillo se forma especIficamente y 
seæalar cuÆles son los sustituyentes especIficos cuando es opcionalmente 
sustituido, acorde a los compuestos ejemplificados. 

"R4 es �C(0)NR6R7 6 �NHC(0)NR6R7, donde R6 y R7 pueden forman un anillo 
heterocIclico de 5-7 Ætomos, sustituido opcionalmente"; es necesario definir cuÆl 
heterocIclico y senalar cuÆles son los sustituyentes especificos cuando es 
opcionalmente sustituido, acorde a los compuestos ejemplificados. 

En la reivindicación 12 se indica que R4 es �COOH 6 �COOR; sin embargo, en la 
reivindicaciÆn 1 ya se definiO que R4 es solamente �C(0) NR6R7 6 -NHC(0) 
NR6R7, por 10 que deben ser eliminados el grupo Æcido y el ester de la 
reivindicación 12. 

0 En la reivindicación 13 se seæala el sustituyente -NR8R8 para Q; sin embargo, 
este sustituyente debe ser eliminado puesto que en la reivindicación 1 ya se 
definiO que Q es H ó -NR9R10, como ya lo aceptó el solicitante (folio 222, pÆg. 4 
de respuesta). 

o En la reivindicación 15 se seæala que R1 puede ser metilendioxi y en la 17 se 
senala que S3 puede ser F, Cl, metilo, metoxi o metilendioxi; sin embargo, estos 
sustituyentes deben ser eliminados porque que no se encuentran indicados para 
R1 y R3 en la reivindicación 1. 

. 0 En las reivindicación 25, no es adecuada la caracterizaciôn de un compuesto de 
formula I por ser para un uso en un mØtodo de tratamiento. Un compuesto solo 
puede ser caracterizado por su formula o estructura qulmica. 

0 Las multidependencias creadas porfrases como ’de conformidad con cualquiera 
de las reivindicaciones anteriores", "de conformidad con cualquiera de las 
reivindicaciones x-y (intervalo de reivindicaciones)", "de conformidad con 
cualquiera de las reivindicaciones x 0 y (reivindicaciones)" causan confusiOn en la 
materia a proteger. 

0 Las reivindicaciones independientes 22 y23 que solicitan compuestos especlficos 
deben ser dependientes de la 1 puesto que son compuestos de formula (I). 

No existe sustento para la amplia materia solicitada, dado que los compuestos 
solo ejemplifican los siguientes sustituyentes: 

R1 es H, F 
R3 es H 
X es un enlace 
R4 es �C(0)NR6R7  6 �NHC(0) NR6R7 



Nota: R6 y R7 siguen pendientes de anÆlisis mientras el solicitante realiza las 
aclaraciones respectivas para R6 -(Alq)m-Q, R7 y Q: -NR9R10 arriba realizadas. 

For consiguiente, con elfin de que la materia objeto de protecciôn sea clara, concisa, 
tenga un alcance plenamente definido y se encuentre sustentada, y en coherencia 
con las observaciones realizadas, es necesario que el solicitante concrete el 
sustituyente R4 (especIficamente R6, R7, R9 y Rio) y la variable X de la fÆrmula (I), 
acorde con los compuestos ejemplificados y sustentados por los resultados de su 
actividad como inhibidores de la interacción CD80-CD28. 

Por lo anterior, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de tener claridad, 
concision y sustento de acuerdo con las exigencias del artIculo 30 de la DecisiOn 
486. 

4. Respuesta all solicitante 

El solicitante presenta un nuevo capitulo reivindicatorio (folios 226-231) en el que ha 
realizado solo algunas restricciones a los sustituyentes R1, R3 y Q, capitulo que es 
aceptado par esta Oficina. 

No obstante, esta oficina aclara que el solicitante no tuvo en cuenta el resto de 
observaciones par falta de claridad, concision y sustento realizadas al capitulo 
reivindicatorio, razón por la que aun se mantienen tales objeciones como se explica 
en el respectivo numeral. 

Adicionalmente, el solicitante plantea algunas observaciones a las objeciones 
realizadas: 

Que los tØrminos objetados (coma solvato, opcionalmente sustituido, un ester, un 
grupo carbociclico o heterocIclico, un anillo con N, un anillo heterociclico) hacen 
parte del lenguaje propio del campo qulmico y por lo tanto son fÆcilmente 
entendibles a una persona versada en la materia ya que la descripciOn en pâg. 8-
12, comprende definiciones para la mayoria de tØrminos genØricos incluidos en la 
solicitud, a La vez que ejemplifica muchos de los significados preferidos para 
dichos tØrminos" (folio 221, 223; pÆg. 3, 5 de respuesta). 

Al respecto esta Oficina aclara que las reivindicaciones deben ser claras y 
coricisas por si mismas porque es la materia a la que se da protecciOn, no a toda 
la materia que incluya la descripciOn, teniendo en cuenta que la materia de las 
reivindicaciones debe estar soportada por la descripciOn. 

Que el termino solvato indica que las molØculas de la invenciOn pueden conservar 
molØculas de un solvente dado y que el tØrmino opcionalmente sustituido 
significa que las molOculas de la invenciOn pueden estar sustituidas a no 
mediante el tipo de sustituyentes definidos en la descripciôn ... de manera tal que 
a la luz del capitulo descriptivo es perfectamente claro el alcance y los Iimites de 
la protecciOn solicitada, entendiendo quØ molØculas estÆn cobijadas por las 
reivindicaciones y cuÆles no (folio 221-222, pÆg. 3-4 de respuesta). 

En r&ación a lo anterior esta Oficina aclara, primero que no todos los 
compuestos forman hidratos y solvatos, que los hidratos y solvatos poseen una 
estructura qulmica estequiomØtricamente definida dependiendo el ntimero de 
molØculas de agua o de un solvente especifico por molOcula de un compuesto 
dada, par lo que el simple hecho de mencionar hidratos y solvatos de un 
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compuesto no permite al experto saber a cuÆles hidratos y solvatos especIficos 
se hace referenda. 

Segundo, que las reivindicaciones deben ser claras y concisas por si mismas, par 
Ia que el termino opcionalmente sustituido no brinda una información completa y 
se debe par tanto senalar especIficamente par cuÆles sustituyentes estÆ 
opcionalmente sustituido un radical dado; reiterando nuevamente que el alcance 
y los limites de la materia a proteger de una solicitud est dada par la materia del 
capitulo reivindicatorio y no por la de la descripciOn. 

Que aunque las formulas Markush proveeri multiples sustituyentes para reclamar 
diferentes compuestos, la protecciôn estÆ dirigida hacia molØculas que 
comprenden el mismo nücleo y exhiben actividad biologica similar (folio 223; pÆg. 
5),. que no es posible objetar las reivindicaciones par la complejidad o dificultad 
para entenderlas, dada que la complejidad no es equivalente a falta de claridad 
(folio 224; pÆg. 6). 

Respecto a lo anterior esta oficina aclara primero, que en las formulas Markush 
es necesario asegurar que los compuestos de una formula Markush (un nUcleo 
comUn con diferentes sustituyentes especificos dados) mantienen la misma 
actividad biologica, ya que no es predecible par un experto en la materia el efecto 
causado par un sustituyente dado, es decir que no solo el nUcleo es responsable 
del efecto que se pueda obtener con un compuesto dado. 

Segundo, que las reivindicaciones no se objetaron por la complejidad de las 
mismas, sino por falta de claridad y concision como se reitera nuevamente en el 
respectivo numeral. 

5. Conclusion 

En cumplimiento del artIculo 45 de la DecisiÆn 486 de la ComisiOn de Ia Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de sesenta dias 
contados a partir de la fecha de notificación de la presente comunicaciOn. En caso 
de no dar respuesta at presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesión, se denegarÆ la patente. 

NotifIquese el presente oficio conforme a Ic dispuesto en el artIculo 8 de la 
resoluciOn reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiendo que contra 
Øl no procede recurso alguno eri4 via gubernativa. 

ALIX CARMEN A CESPEDES DE VERGEL 
Jefe de Division de Nuevas Creaciones 

El anterior requerimiento fue notificado por fijaciOn en lista, de fecha 

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 
No. 603 Códiao No. 202079 


