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I 
SUP&NT ENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
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No. 05-102549- .00009-0000 

Fcfla: 2009-10-23 17:06:05 Dep. 2020 NUECREACIONE 
Tra. 11 PA1ENTEIVII Eve: 379 FASENACIONALII 
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios, 10 

Re: Expediente No. 05-102.549 

Solicitud de patente de invención titulada: "COMPUESTOS 

HETEROCICLICOS INMUNOMODULADORES" 

Solicitante: MEIMGENE LIMITED 

Nuestra Ref.: P2005/000092 

RESPUESTA AL OFICIO No. 6827 NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA No.176, 

DE FECHA 12 DE JUN10 DE 2009 

(SEGUNDO EXAMEN DE FONDO) 

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tat como aparece 

at pie de mi firma, en mi carÆcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito 

manifestar to siguiente ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal de 

prórroga previsto en el artIculo 45 de la Decision 486, en los siguientes tØrminos: 

1. En primer lugar, y con el Ænimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, 

me permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su 

totalidad at CapItulo Reivindicatorio presentado at momento de radicar esta solicitud. 

AsI entonces, el Capitulo Reivindicatorio Modificado contiene los siguientes cambios: 

Reivindicación 
Modificaciones 

Original 

se complementa la definición de ’alq", los grupos especIficos 

1 que Øste radical cobija 
y 

los grupos sustituyentes que puede 

L presentar; 
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- se complementa la definiciOn de "Q" indicando los 

sustituyentes que presenta; 

- se complementa la definición de "R7" especificando los 

sustituyentes que presenta; 

- se elimina diF como sustituyente para R’. 

En la definición de R9 
y 

se especifican Los grupos sustituyentes 

9 que pueden localizarse sobre el anillo formado entre R9, R1° 
y 

el 

nitrógeno al cual estÆn unidos (nueva Reivindicación 8). 

Nuevas Reivindicaciones 10 
y 

11. Se elimina ci tØrmino 
11 

y 

13 
"opcionalmente sustituido" 

Nuevas Reivindicaciones 18 
y 

19. Son ahora dependientes de la 

W 
22 y 23 

Reivindicación 1. 

Se elimina el tØrmino "soivato" (nuevas Reivindicaciones 1, 15, 18 
1, 19,22,23 

y 

19, respectivamente) 

4, 12, 15, 17 
y 

25 Eliminadas 

Vaiga anotar que las modificaciones efectuadas a! Capitulo Reivindicatorio cumplen a 

cabalidad con lo estipulado en ci ArtIculo 34 de la Decision 486, ya que Østas de ninguna 

manera implican una ampliaciOn de la protecciOn correspondiente a La divulgacion 

contenida en la solicitud inicial; por ci contrario, estas modificaciones son una franca 

iimitación del aicance originaimente pretendido. 

2. a- El Examinador argumenta que las Reivindicaciones 1, 9 y 11 a 15 

comprenden tØrminos amplios e imprecisos, y que ademÆs algunos de los sustituyentes no 

se encuentran soportadas por los ejemplos o no se encuentran dentro del alcance de la 

reivindicación independiente. 

Adicionalmente, el Examinador indica que La Reivindicación 1 indica que R’ puede ser diF, 

pero de acuerdo con la Formula I, solo existe un sustituyente R’, por lo que no seria posible 

sustituir ci anillo con mÆs de un Ætomo de flüor. 

AdemÆs, ci Examinador seæala que ci Capitulo Reivindicatorio en general presenta 

problemas de multideperidencias. 

b- i) En primer lugar, deseo anotar que nada en la Icy de propiedad 

industrial estipula que la Descripción de una invención deba ejemplificar todas y cada una 
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de las modalidades de Ia invención (esto conlievarla un trabajo desmedido, no solo Para ci 

solicitante en la redacción de la patente, Si no tambiØn Para el examinador en la evaluación 

de los requisitos de patentabilidad), ni mucho menos que las reclamación deba limitarse 

exciusivamente a la materia ejemplificada. En este punto resulta necesario resaltar el hecho 

que durante ci examen de patentabilidad no puede desatenderse ci principio bÆsico que 

brinda el derecho a! inventor de reclamar protecciOn para la totalidad de un concpt 

inventivo desarroilado sin importar la amplitud de Øste, siempre y cuando se guarde unidad 

de invenciOn. Es decir, una reivindicaciOn puede ser tan amplia como se requiera Para asI 

poder enmarcar la totalidad del concepto inventivo desarroliado y no solamente, ppr 

ejpipIo, las modalidades preferidas o especIficamente ejemplificadas en la solicitud. 

40 ii) Sin embargo, con ci Ænimo hacer mÆs ciaro ci alcance de las 

Reivindicaciones 1, 9, 11, 13 y 14, se han incluido los grupos especIficos que se encuentran 

representados por los tØrminos aiquilo, Q, R, R9 y R’° y asimismo se han definido sus 

sustituyentes. Adicionalmente, se ha eiiminado de las Reivindicaciones 1, 11 y 13, ci 

tØrmino "opcionalmente sustituido" y se han retirado del Capitulo Reiviridicatorio 

Modificado las Reivindicaciones 15 y 17. 

iii) Dc otra parte, las antiguas Reivindicaciones 22 y 23 (nuevas 

Reivindicaciones 18 y 19) son ahora dependientes de la Reivindicación 1. 

iv) En relación con la falta de sustento en la Reivindicación I  Para los 

grupos COOH o COOR en la definición de R4 en la antigua Reivindicación 12, ilamo 

respetuosamente la atención del Examinador al hecho que dicha reivindicación ha sido 

eliminada del Capitulo Reivindicatorio Modificado. 

v) En cuanto a la posibilidad de sustituir R1 por diF (difloruro) en la 

ReivindicaciOn 1, deseo seflalar que la Formula I es una formula genØrica que indica que ci 

anillo benceno del nücleo 1 ,3-dihidro-pirazolo[4,3-c]-quinolina, se encuentra sustituido en 

varias formas. No obstante, la forma en la que se representa R’ en dicha formula no fija de 

ninguna manera una posición particular Para la sustitución sobre ci anillo bencØnico. Para 

una persona medianamente versada en ci arte, es claro que dicha representación indica que 

ci anillo bencØnico se encuentra sustituido al menos por un sustituyente (Pero no 

exciusivamente por un ünico sustituyente) en cualquiera de Las posiciones quImicamente 

posibles. 
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Sin embargo, con el Ænimo de facilitar el trÆmite de la presente solicitud diF ha sido 

eliminado corno posible sustituyente para R’ en La Reivindicación 1. 

vi) En cuanto a la falta de soporte (en la Reivindicación 1) de los grupos 

F, Cl, metil y metoxi para los sustituyentes R’ y R3 en las Reivindicaciones 15 y 17, liarno 

respetuosamente la atención at hecho que las Reivindicaciones en rnenciOn han sido 

eliminadas del Capitulo Reivindicatorio Modificado. 

vii) En relación con Las multidependencias en las reivindicaciones, debo 

insistir que no existe ninguna indicación en La DecisiOn 486 que prohIba el empleo de este 

tipo de dependencias, que por to demÆs son aceptadas globalmente en la prÆctica de 

patentes. 

Con La inclusiOn de Las definiciones de los diferentes grupos qulmicos sustituyentes en las 

posiciones Q, R7, R9 y Ri en las reivindicaciones ahora el alcance de la invenciOn estÆ 

completamente determinado. 

3. a- El Examinador insiste en que las reivindicaciones reclaman solvatos e 

hidratos no se encuentran enterarnente soportados por la DescripciOn. 

b- i) En cuanto at terinino soivato, me permito seflalar que ci mismo ha 

sido eliminado del Capitulo Reivindicatorio Modificado. 

ii) En relaciOn con ci tØrmino hidrato, debo anotar que de acuerdo con ci 

conocimiento general de un tØcnico en qulmica orgÆnica, "hidrato" se refiere a dioles 

germinales que son obtenidos por hidrataciOn de aldehidos y cetonas. De acuerdo con esto, 

basado en la estructura de Formula J, en la presente Reivindicación 1, Formula IC en La 

Reivindicación 15, Formula A en la Reivindicación 18 y Formula B de la Reivindicación 

19, dicho tØrmino es entendible para cuaiquier persona en la materia. 

4. a- El Examinador argumenta que la Reivindicación 25 no es patentable por 

referirse a usos. 

b- Considero superada la anterior objeeiOn en tanto que la antigua 

Reivindicación 25 ha sido eliminada del Capitulo Reivindicatorio Modificado. 

PÆgina 4 de 5 



OLARTERAISBECK 
OLARTE RAISBECK MOURE & CASTRO LTDA. 

5. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en 

su examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente se 

tengan por cumplidos los requisitos de pantetabilidad, en tanto no se logró desvirtuar 

ninguno de ellos por parte del Despacho, y se proceda con la concesión de la patente. 

Atentarnente, 

CAKLUS K. ULAKIL 

C.C. No. 79.782.747 de Bogota 

T.P. 74.295 

Anexos: 

CapItulo Reivindicatorio Modificado 
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P2OO5/00 

CAPITULO RE! VINJMCATOR!O MODIFICADO 

(Segundo Examen de Fondo) 

1. Un compuesto de la formula (I) 0 una sal ohidrato aceptable desde el punto de vista 

farmacØutico o veterinario del mismo: 
R4 

caracterizado porque 

R1 representa independientemente I-I, F, Cl, metilo ó metoxi; 

R3 representa H; 

R4 representa _C(r=O)NR6R7, ó �NHC(0)NR6R7 en donde 

R6 representa H 0 un radical de la formula �(Alq)m-Q en donde 

m es 00 1 

Alq es aiquileno C1 -C12 0 alquenileno C2-C12, 0 alquinileno C2-C12 de cadena recta 

0 ramificada y divalente, 0 un radical carbocIclico C3-C12 divalente 0 ciani donde 

cualquiera de los radicales pueden estar no sustituido o sustituido por uno o mÆs hidroxil9s, 

alquilo C1 -C6, aiquenilo C2-C6, alcoxi C1 -C12, UflO 0 mÆs Ætomos de floor, oxo, -CONI-12, 

amino, ciano, fenil 0 bencil que puede estar no sustituido o sustituido por uno o mÆs alquilo 

C1 -C6, alcoxi C1-C6 o _NRRB en donde R’ y RB son independientemene alquilo C1 -C6; y 

cualquiera de los radicales puede contener una o mÆs uniones -0-, -S-, o -N(R8)2-, en donde 

cada R8 se selecciona independientemente entre H, alquilo C1 -C4, aiquenilo C3 -.C4, aiquinilo 

C3-C4, lineales 0 ramificados, o cicloalquilo C3-C6, cicloalquil(C3-C6)-alquil(C1-C4); 

Q representa H, -NR9R’°, en donde R9 y R’° representan independientemente H, 

alquilo C1 -C4, aiquenilo C3 -C4, aiquinilo C3 -C4, cicloalquilo C3-C6, arilo de 1 a 6 Ætomos de 

carbono, un grupo ester, un grupo heterocIclico C1 -C8 que contenga uno o mÆs 

heteroÆtomos escogidos entre N, 0 y S, o carbocIclico de 3 a 8 Ætomos, donde dicho grupo 

heterociclico o carbocIclico estÆ no sustituido o sustituido por cicloalquilo C3-C6, alquilo 

C1 -C4, bencild(cicloalquilo C3-C6; y donde cualquiera de dichos radicales se encuentran 

sustituidos o no por uno o mÆs grupos alquilo C1 -C4, alcoxi CI -C4, bencil, cicloalquil(C3-

C)-alquil(Ci-C4) o diF; o R9 y R10 forman un anillo de 3 a 8 Ætomos junto con ci N al que 

estÆn unidos, y dicho anillo se encuentra no sustituido o sustituido con uno o mÆs grupos 

alquilo CI -C6, alquilo CI -C6 fluoro-sustituido, bencilo, oxo, -COR4 o CO0R’, en donde 

R’ es un alquilo C i-C6; 
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R7 representa H o alquilo C1 -C6, o cuando se toma junto con el ªtorno o Ætomos a 

los cuales estÆn unidos R6 y R7 forman un anillo heterocIclico monociclico que tiene 5, 6 o 

7 Ætornos que puede estar o no sustituido por uno o mÆs grupos alquilo C1 -C6; 

X representa un enlace o un radical divalente de la formula �(Z)n-(Alq)- o �(Alq)-

(Z)n en donde Z representa �0-, -S- ó �NH-, Alq es como se define con relación a R6 y n es 

06 1. 

2. Un compuesto de conformidad con la ReivindicaciOn 1, caracterizado porque ci 

radical R4X- estÆ en la posición 4 del anillo de fenilo. 

S3. Un compuesto de conformidad con la Reivindicación 1 o 2, caracterizado porque X 

es un enlace. 

4. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque R’ es hidrógeno o flüor. 

5. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque R4 representa �C(0)NR6R7, en donde R6 y R7 son como se definiera 

en la Reivindicación 1. 

6. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque R4 representa �NHC(0)NR7R6, en donde R6 y R7 son como se 

Sdefiniera en la Reivindicación 1. 

7. Un compuesto de conformidad con la Reivindicación 7, caracterizado porque R- es 

un radical de quinuclidinilo. 

8. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 

caracterizado porque R6 representa un radical de la formula �(Alq)1Q, en donde m es 1 y el 

radical divalente Alq contiene 3 o 4 Ætomos de carbono y no estÆ sustituido y Q representa 

�NR9R’°, en donde R9 y R’° representan independientemente H; alquilo C1 -C4; aiquenilo 

C3-C4; alquinilo C3-C4; cicloalquilo C3-C6; un grupo ester; arilo de 1 a 6 Ætornos de 

carbono; un grupo heterocIclico CI -C8 o carbocIclico donde dicho grupo heterocIclico o 

carbocIclico estÆ no sustituido o sustituido por cicloalquilo C3 -C6, alquilo C1 -C4, bencilo o 

cicloalquilo C3 -C6; o junto con el nitrógeno al que se encuentran unidos forman un anillo, 

dicho anillo estÆ opcionalmente sustituido por uno o rnÆs alquilo C1-C6; alquilo C1 -C6 

fluoro-sustituido; bencil; o _CORA donde RA es alquilo CI -C6. 
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9. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 6-8, 

caracterizado porque R7 es hidrógeno. 

10. Un compuesto de conformidad con la Reivindicación 1, caracterizado porque: 

Q representa H, -NR9R10, en donde cada R9 y R10 representan independientemente H, 

aiquilo de 1 a 4 Ætornos de carbono, aiquenilo de 3 a 4 Ætomos de carbono, aiquinilo de 3 a 6 

Ætornos de carbono, cicloalquilo de 3 a 6 Ætomos de carbono, un grupo ester, y opcionalmente 

un grupo carbociclico 6 heterocIclico que puede o no estar sustituido, ó R9 y R10 forman un 

anillo cuando se tornan junto con el ªtomo de nitrógeno al cual estÆn unidos. 

R7 representa H o aiquilo de 1 a 6 Ætomos de carbono; o cuando se toma junto con el 

Ætorno o Ætomos a los cuales estÆn unidos R6 y R7 forman un anillo heterocIclico, monocIclico 

que tiene 5, 6 o 7 Ætomos del anillo. 

11. Un compuesto de conformidad con la Reivindicación 10, caracterizado porque R6 

representa un radical de La formula -(Alq)1-Q, en donde rn es 1, Alq es -CH2-, -CH2CH2-, - 

CH2CH2CH2- o -CH2CH(CH3)CH2- o radical divalente de ciclopropileno, ciclopentileno o 

ciclohexileno, que puede o no estar sustituido por OH, oxo, CF3, metoxi o etoxi y Q 

representa hidrOgeno; -NR9R1°  en donde cada R9 puede ser ci mismo o diferente y se puede 

seleccionar de hidrOgeno, metilo, etilo, n- o isopropilo o terc-butilo; un ester metIlico, etIlico 

o bencilico; 0 un grupo fenilo, fenoxi, ciclopentilo, ciclohexilo, furilo, tienilo, piperidilo 0 

piperazinilo. 

12. Un compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 10 y 11, 

caracterizado porque R7 representa metilo, etilo, n- o iso-propilo, n-, see- o terc-butilo; o 

cuando se tornan junto con el Ætorno o Ætomos a los cuales estªn unidos R6 y R7 forman un 

anillo heterociclico, monocIclico que tiene 5, 6 o 7 ªtomos en ci anillo. 

13. Un compuesto de confonnidad con cualquiera de Las Reivindicaciones 10 a 12, 

caracterizado porque R1 es F, en la posición 6 del sisterna de anillos de 3-oxo- 1 ,3-dihidro-2H-

pirazolo[43 -c] cinnolin-2-ilo. 

14. Un compuesto de conformidad con cualquiera de Las Reivindicaciones 10 a 13, 

caracterizado porque X es un enlace o un radical -CH2- o -CH2CH2-, 

15. Un compuesto de ]a formula (IC) o una sal 0 hidrato aceptable desde ci punto de vista 

farmacØutico o veterinario del mismo: 
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caracterizado porque X y R4 son corno se especifica de conformidad con cualquiera 

de las Reivindicaciones 3, 6 a 9 o 10 a 14. 

16. Un compuesto de conformidad con la Reivindicación 14, caracterizado porque el 

radical R4X- estª en La posición 4 del anillo de fenilo. 

17. Un compuesto de conformidad con la Reivindicación 15 o la ReivindicaciOn 16, 

caracterizado porque X es un enlace y R4 es -C(=O)NR6R7, en donde R6 y R7 son como se 

especifica en La Reivindicación 10 o la Reivindicación 11 o 12, respectivamente. 

18. El compuesto de conformidad con La ReivindieaciOn I caracterizado porque es 4-(6-

fluoro-3-oxo-1 ,3dihidro-pirazo1o[4,3-c]cinnolin-2-il)-N-(2,2-dit1uoro-etili1)-benzamida de 

la formula (A): 

o una sal o hidrato aceptable desde el punto de vista farmacØutico o veterinario del 

mismo. 

19. El compuesto de conformidad con la ReivindicaciOn I caracterizado porque es N-[3-

(terc-butil-metil-arnino)-butil]-4-(6-fluoro-3-oxo- I ,3-dihidro-pirazolo[4,3-c]cinnolin-2-il)-

benzarnida, de La formula (B): 

F 

o una sal o hidrato aceptable desde el punto de vista farmacutico o veterinario del 
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20. Una composición farmacØutica o veterinaria, caracterizada porque comprende un 

compuesto de conformidad con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 19, junto con un 

excipiente o portador 
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DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES 

2020 
Bogota, D.C. 

Abogado 
CARLOS R. OLARTE 

ASUNTO 

Patente de lnvención 

Via Naciorial 

Via PCT (fase nacional) 

Radicación 05-102549 
TrÆmite 011 
Evento 379 ’� 7 
Actuaciôn 430 
Oficlo 
Folios 005 

Patente de Modelo de Utilidad 

No. Sol. Internacional 
Fecha de Presentaciôri Internal, 

Cap.l El Cap. II D? 

PCT/GB2004/001 008 
10-03-2004 

En 

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artIculo 45 de 
la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Documentos estudiados 

Descripciôn: Folios 78-153 y 163-164 
Reivindicaciones: Folios 154-162 

Folios 226-231 
Folios 256-260 

Prioridad: Folio 1 

Respuesta del solicitante: Folios 219-225 
Folios 251-255 

2. Objeto de la invención  

como se radicO inicialmente 
como se radicO inicialmente 
como se radicô el 12-02-2009 
como se radicó el 23-10-2009 
14-03-2003, GB, 0305876.5 
19-08-2003, GB, 03194297 
como se radicO el 12-02-2009 
como se radicô el 23-10-2009 

Titulo de la solicitud: DERIVADOS DE 2-FENIL-1 ,2-DIHIDRO-3H-PIRAZOLO[43-
c]CINNOLIN-3-ONA CON ACTIVIDAD COMO AGENTES INMUNOMODULADORES 
(folio 220). 

El problema tØcnico planteado en la solicitud estâ relacionado con la necesidad de 
obtener nuevos compuestos inmunomoduladores, iitiles en tratamientos de 
enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide y esclerosis multiple, diabetes, 
asma, en transplante, lupus eritematoso sistØmico y psoriasis (folio 78; pg. 1). 

Para solucionar este problema tØcnico la solicitud en estudio proporciona un 
compuesto de formula (I) o una sal o hidrato aceptable desde el punto de vista 
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64-
farmacØutico o veterinario y una composición farmacØutica o veterinaria que lo 
contiene junto con un excipiente o portador. 

Los compuestos de formula (I) son antagonistas de CD80, capaces de inhibir la 
interacciôn CDS0 y CD28, ütiles en tratamientos de inmunomodulación, 
particularmente inmunoinhibición (folios 118-120; pÆg. 41-43). 

De acuerdo con Clasificación Internacional de Patentes (IPC), el objeto de la 
presente solicitud se relaciona con las clasificaciones A61 K31/496, A61 K31/5025, 
A61 K31/535, C07D487/04, A61P3/10A61P17/06yA61P19/02. 

3. De la solicitud de Patente 

3.1. Reivindicaciones (articulo 30 D 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 farmacØutico o veterinario, con 
radicales R1, R3, R4 y variable X. Sin embargo, existe falta de claridad, concisiOn y 
sustento por las siguientes razones: 

Se solicitari los hidratos de los compuestos de formula (I), pero en la descripciOn 
no se encuentra evidencia de la formaciOn y existencia de algtin hidrato 
especifico de uno de tales compuestos; por tanto, tal tØrmino debe ser eliminado. 

Se reitera que un hidrato de un compuesto dado, posee una estructura qulmica 
estequiomØtricamente definida dependiendo el nUmero de molØculas de agua P01 

SmolØcula del compuesto dado, por lo que el simple hecho de mencionar hidratos 
de un compuesto no permite al experto saber a cules hidratos especIficos se 
hace referencia; ademÆs, es reconocido por el experto en la materia que no todos 
los compuestos pueden formar hidratos. 

Se ha incluido que Alq es CN, no obstante, este radical no existe en alq, ya que 
no es divalente y es incoherente que pueda estar alli; por lo tanto CN debe ser 
eliminado. 

Persiste el termino general y ambiguo "radical carbociclicoC" en la definición 
de Alq y ’radical carbociclicoC" en la definiciOn de R9 y R10, que no permite dar 
claridad y concisiOn a la materia, puesto que acorde con la descripciOn tal termino 
incluye radicales arilo, cicloalquilo y cicloalquenilo y se refiere a un sistema de 
anillos monociclo, biciclo, tricico o conectados (folios 87-88; pÆg. 10-11); 
adicionalmente, tal radical carbocIclico puede tener una o mÆs uniones de -0-, 
-5-, -N(R8)2-, lo que le dÆ mayor ambiguedad e imprecisiOn. Par tal razón, es 
necesario que se concrete y especifique en cada caso de acuerdo con lo 
ejemplificado en los compuestos que soportan la invención. 
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De manera semejante, en la definiciôn de Alq los sustituyerites alquileno C112, 
alqueniIenoC212 a alquinhlenoC212, pueden tener una o mÆs uniones de -0-, -S-
o -N(R8)2-, lo que genera ambiguedad y falta de claridad: es necesario que se 
especfique en cada caso de forma acorde a Ia ejemplificado en los compuestos 
que soportan la invención. 

0 R6 y R7 forman un "anillo heterociclico de 5-7 Ætomos", tØrmino que es tamblØn 
general y ambiguo, por Ia que debe cambiarse portØrminos coricretos acorde con 
lo ejemplificado en los compuestos que soportan la invención, 

Dada que la materia reclamada tiene un amplio alcance dado por las extensas y 
variadas definiciones de los radicales, principalmente en R4 y variable X, y con el 
fin de que la materia reclamada baja la formula (I) cumpla con el requisito de 
soporte en la solicitud, es necesario que la materia solicitada sea una 
generalización razonable de los compuestos ejemplificados en la descripción y 
que evidencian tener la actividad senalada, donde se encuentra que: 

R1: es H, F R3: H X: un enlace 

� R4:�C(0)NR6R7 0 

S 

�NHC(0)NR6R7, en donde R5y R7: 

R7  Re; -AIq)m-Q Con  
Aig Q  Sust. Opc.deQ 

H AIquiIenoC H 
Opc. Sust por OH, 
oxo, F, ON  
aIquiIer1oC2e -NH2, 

-N (alq u iloCi 
-- 

-N(IquenUoC4)2, 
- N HaIq u iIoC5, 
- N (aiqueni IoC3)cicloalqui bC5 
-NHciclohexilo, Nmetilcictohexilo, 
-NHferiilo, -Nmetilfenilo, -NHnaftibo,  
-NHpiperidinibo, aiquiloCi 
-NH-C(0)-O-bencibo  
NH-C(0)-0-alquiboC1 

; --- 

N abq u IC 1C (0)-O-a lq Ui 004 

-N H -C (O-O-benciIo
-pirrolidin-1-ilo, -piperazin-1-ibo, oxo, aIquiboC, 
-morfolin�4-ilo. �tiomorfolin-44o, bencilo, 
-piperidin-1-ilo, azepan-1-ilo, -C(0)-O-butilo, 
-imidazoIidin-1-lo -CF3 

H alquenilenoC34,12 H --
opc. Sust. por F  

H -aIquiIC25-0- H -- 
alquiloCi5 12 

opc. Sust. por oxo, 
OH 
-alq ui C?4-(O-
aIguiIoCl2)2  

H aIguiIC1-S-aIguiboCl.3 H  
alquiIC2-NH-alguiloC2 -N(alguiboC2)2 --

H cicloalquilenoC37 H --
opo. sust. por -N(alquiloCl)2 
alquiloC4, OH,  

H 1 Fenilerio H --
Opc. Sust.F -morfolin-4-ilo 

-piperidin-1 -ibo  
o R6y R7 Forman con el N un anilbo de piperidinibo ode azepanilo, 

opc. Sust. por metilo 
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Por consiguiente, es necesario que el solicitante delimite la materia bajo la fOrmula (I) 
de manera clara y concisa, que permita reconocer un alcance definido y soportado, 
especialmente la variable X y el sustituyente R4 (que incluye R6, R7, R9y Rio), acorde 
con las observaciones arriba planteadas y con los compuestos ejemplificados y que 
evidencian actividad como inhibidores de la interacciOn CD80-CD28, de forma que 
permita reconocer que la materia reclamada es la que resuelve el problema 
planteado; teniendo especial cuidado en que las reivindicaciones dependientes sean 
coherentes con la materia delimitada en la reivindicaciOn 1. 

Por Ia anterior, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de claridad, 
concisiOn y sustento de acuerdo con las exigencias del articulo 30 de la Decision 
486. 

4. Respuesta al solicitante 

El solicitante presenta un nuevo capitulo reivindicatorlo (folios 250-260) en el que ha 
definido los sustituyentes en los radicales que apareclan solamente como 

. opcionalmente sustituidos", capitulo que es aceptado par esta Oficina. 

Sin embargo, persiste la falta de claridad, concisiOn y sustento en el capitulo 
reivindicatorlo, principalmente debido a la variable X y al radical R4, tal como se 
expone en el respectivo numeral, por tal razón, es necesario que el solicitante 
analice cuidadosamente las observaciones realizadas y realice los cambios 
pertinientes con elfin de cumplir los requenimientos seæalados. 

Adicionalmente, el solicitante plantea que ha eliminado el termino solvato, pero que 
el termino hidrato ha sido dejado, puesto que seæala que Øste se refiere a dioles 
germinales (dioles gem) obtenidos por hidrataciOn de aldehidos y cetonas (como en 
los compuestos especificos de formula IC, A y B de las reivindicaciones 15,18 y 19 
incluidos en los de formula (I), siendo asi dicho termino hidrato entendible para 
cualquier persona versada en la materia (folio 254; p6g.4 de respuesta). 

Referente a Ia anterior, se aclara: 

S - Primero, que en los compuestos de formula (I) no existen aldehidos y cetonas, 
sino una amida, particularmente la benzamida, por lo que la reacciôn de 
hidrataciOn para formaciOn de dioles (propia de aldehidos y cetonas) no puede 
darse en la amida. 

- Segundo, que la descripciOn no describe ningün dial gem formado por la 
hidratación de una cetona a aldehIdo especifico que pueda estar incluido en la 
invenciôn. 

- Tercero, que en caso de que existiesen en la invenciOn deberian nombrarse de 
manera concreta coma el diol gem del compuesto especifico o como el hidrato 
del compuesto aldehido especifico y como el hidrato del compuesto cetona 
especifico. 

- Cuarto, que es conocido par el experto en la materia que tales dioles gem 
(hidratos de un aldehIdo e hidratos de una cetona) son en general compuestos 
inestables que no pueden ser aislables, sino que existen generalmente en 
solución acuosa acida 0 bÆsica cuando el aldehIdo o la cetona se encuentra en 
equilibrio con su hidrato correspondiente o diol gem (folios 261-262; pÆg. 529-
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530). 

Par to tanto, el termino general "hidrato" debe ser eliminado del capitulo 
reivindicatorlo, ya que el simple hecho de mencionar hidratos no permite al experto 
saber a cuÆles hidratos y solvatos especIficos se hace referencia; ademÆs, es 
reconocido par el experto en la materia que no todos los compuestos pueden formar 
hidratos. 

5. Examen de Patentabilidad (Art 14 0486) 

De acuerdo con el estado de la tØcnica, no se encontró documento alguno que 
afectara la patentabilidad de la materia reclamada (compuesto y composiciones que 
Ia contienen). 

6. Conclusion 

En cumplimiento del artIculo 45 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la 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 concesiOn, se denegarÆ Ia patente. 

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el artIculo 8 de la 
resoluciôn reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiendo que contra 
ØI no procede recurso alguno en la via gubernativa. 

J OSISSALARL 
Director de Nuevas Creaciones (E) 

El anterior requerimiento fue notificado par fijaciOn en lista, de fecha 
-........I FEFLZU1I 
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