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Solicitud de registro de patente de invención 

denominada "INHIBIDORES DE GSK-3" 

Solicitante: NOSCIRA S.A. 

Yo Juanita Acosta Gómez, identificada como aparece at pie de mi firma y en 

virtud de la sustituciôn de Poder otorgada a ml favor por Luz Helena Adarve 

Gómez, en ml condición de apoderada de la sociedad NOSCIRA S.A., 

solicitante de la patente en referencia, a continuación day respuesta at Oficio No. 

1425, mediante el cual se presenta el Concepto TØcnico No. 242 (conforme al 

articulo 45 de la decisiOn 486), que tue notificado por fijaciOn en lista el 05 de 

Febrero de 2.010. Hago notar at Despacho que esta respuesta se da dentro del 

correspondiente tØrmino de prOrroga la cual fue solicitada el dia 5 de mayo de 

2010. 

� 1. Presentación de un capitulo reivindicatorio correqido que permita 

cumplir con las exigencias del Articulo 30 de la Decision 486. 

En primer lugar, ese Despacho objeta en los numerates 3 y 4, la claridad y 

concisiOn de las reivindicaciones bajo estudlo, y la patentabilidad de las 

reivindicaciones 23 a 30, tocla vez que se refieren at uso de los compuestos 

rectamados. 

Sobre este particular, atentamente me perrnito manifestar a ese Despacho, 

que es deseo del solicitante modificar el capItuto reivindicatorio que Se 

encuentra actualmente bajo estudlo, con elfin de superar las objeciones 

presentadas con respecto a las reivindicaciones, y de realzar las 

caracteristicas novedosas e inventivas de los compuestos especIficos 
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: 

reclamados. Por lo anterior, se han realizado las siguientes 
modificaciones: 

� Atendiendo a los comentarios presentados por ese Despacho, Se ha 
modificado la reivindicación 1, para incluir la limitaciOn de la reivindicación 

6, en donde Se indican grupos especificos para R1 que no presentan 

ninguna ambigüedad y son representativos de los compuestos de Ia 

invenciOn, segUn la cual el grupo R1 se limita ünicamente a una selección 

de los siguientes grupos: 

-H2C-K2C 

� cc\ 

-H2C 5k 

Adicionalmente, en la misma reivindicación 1, se ha definido quØ se 

entiende por el tØrmino "sustituyente" y se ha eliminado el tØrmino 

"prod roqa". 

En vista de lo anterior, se ha eliminado la reivindicaciôn 6, toda vez que 

ahora la reivindicaciOn I contiene la materia objeto de la reivindicaciOn 6 

que se encontraba bajo estudio. 

De otra parte, me permito manifestar que es deseo del solicitante 

desistir de la materia objeto de las reivindicaciones 2 a 5 y 23 a 30. 

Por 10 cual, se ha procedido con la re enumeración de las restantes 

reivindicaciones de tal forma que el capitulo reivindicatorio modificado 
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incuye tan solo 17 reivindicaciones, las cuales ahora cumplen a cabalidad 
con las exigencias de la normativa andina vigente en materia de patentes 
al ser claras, concisas, perfectamente sustentadas en la descripciOn y al 
referirse a un grupo especifico y reducido de compuestos, ademÆs, de no 

referirse a materia que no se considera invenciÆn o que se refiere a usos 

o segundos usos. 

El sustento adecuado para el nuevo capitulo reivindicatorio modificado, se 
encuentra a to largo de la descripcion onginalmente presentada a ese 

Despacho, toda vez que dichas modificaciones corresponden a (a 

eliminación de sustituyentes de las listas inicialmente reivindicadas, por lo 

cual tales timitaciones no se pueden considerar como una ampliaciOn del 

alcance de la presente invenciOn. 

En vista de 10 anterior, atentamente me permito manifestar a ese Despacho 

que las modificaciones realizadas en el capitulo reivindicatorio bajo estudio, 

NO amplian de ninguna manera el alcance de la invención. Por el 

contrario, dichas modificaciones son una limitaciôn adicionat at alcance de 

la invención, que tienen como finalidad propiciar un mejor entendimiento de 

la invenciOn reclamada en el nuevo capitulo reivindicatorio presentado. 

2. La Claridad y el debido Sustento de las reivindicaciones en la 

Descripción. 

En vista de las modificaciones anteriormente mencionadas, es evidente 

que el capitulo reivindicatorio modificado, y particularmente la reivindicaciOn 

1 resulta completamente clara y supone una limitaciOn razonable a la vista 

de la evidencia experimental que contiene la descripciOn de la presente 

solicitud. 

En efecto, como se menciona a lo largo de la descripción de  la presente 

solicitud, una caracterIstica esencial de la invenciOn es que los novedosos 

compuestos ahora reclamados presentan una buena estabilidad cuando: 

(i) R1 no estÆ unido at anillo de tiadiazolidinona a travØs de un grupo - 

C(=O)-, y 
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(ii) R1 comprende at menos un anillo aromÆtico y mÆs de 8 Ætomos 
seleccionados de carbono y oxigeno, y preferiblemente grupos 

donores de electrones (electron-donadores), como se puede 
apreciar en la pÆgina 3, lIneas 14-16; pagina 10, lineas 11-14; o el 
primer pÆrrafo de la pâgina 26 de la descripciôn de la presente 
solicitud. 

Tal y como se ha mencionado, esto evita el ataque nucleOfilo por parte de 

los grupo tiol presentes en las molØculas biológicas (pÆgina 3, lIneas 1-7 do 

la descripción de  la solicitud). Dado que la cave de la estabilidad reside en 

el grupo R1, es razonable quo los compuestos en los que se mantiene la 

sustitución en R1, pero se permite cierto grado de sustituciôn en Ra, Rb, R2 

R6, tambiØn resuelvan oP problema, y representan una extension razonable 

de los ejemplos especificos de la solicitud, frente a lo conocido en el estado 

do la tØcnica y de la naturaleza tØcnica del problema. 

3. Con respecto a la ategada falta de Nivel Inventivo. 

Ahora bien, segün el numeral 6 del Concepto TØcnico citado, el seæor 

Examinador considera que la reivindicaciôn 1 de la presente solicitud 

carece de actividad inventiva frente a las enseæanzas de los documentos 

� WO 01/85685 (Dl) y Martinez et al. J Med Chem 2002,45 p.1292-1299 

(D2). 

El seæor Examinador liega a la conclusion de que los compuestos do la 

invenciOn no proporcionan ningUn efecto tØcnico inesperado, at afirmar to 

siguiente: 

"AsI las cosas, vemos que la diferencia estructural de los compuestos de ía 

solicitud con respecto a Dl, estÆ claramente sugerida en 02 y aUn asi, no 

le concede a los compuestos reivindicados un efecto inesperado o ventaja 

tOcnica, ya que tienen las mismas propiedades farmacolôgicas inhibidores 

de GSK-30 y no demuestran tener una mayor efectividad y10 selectividad si 

so comparan los datos de Cl50 de la tab/a 1 de la solicitud con los da ía 
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tab/a 3 do DI y tab/a 1 do D2 donde so reportan va/ores inferiores a II PM" 

(ver pÆgina 90 del oficio, peniltimo pÆrrafo). 

AdemÆs, segün el seæor Examinador la presente invenciôn carece de altura 
inventiva, al tener en cuenta que el problema tØcnico planteado es el de 
"proveer compuestos inhibidores do la proteIna quinasa GSK-3f3" (pâgina 
90 del oficio, antepenültimo pÆrrafo) o el de "proveer nuevos compuestos 

derivados do tiadiazo/idinona que actUen como inhibidores selectivos do 

GSK-3 /3 y sean Uti/es en el tratamiento do trastornos relacionados con Ia 

inhibiciOn do estas enzimas" (Ultimo pªrrafo de la pªgina 87 del oficio). 

Sobre este particular, respetuosamente el solicitante considera que la 

opinion do ese Despacho es equivocada y la solicitud cumple el requisito 

de actividad inventiva. En efecto, la equivocaciOn en la apreciaciOn de ese 

Despacho parte del hecho de considerar que los compuestos de la 

presente invención no presentan ningün efecto tØcnico sorprendente y de 

que por lo tanto el problema es sencillamente proporcionar "nuevos 

compuestos [ ... ] inhibidores se/ectivos do GSK-3f3...... 

En primer lugar, los compuestos definidos en la reivindicaciOn I modificada 

Si proporcionan un efecto tØcnico inesperado. Tal y como se menciona a lo 

largo de la presente solicitud, especIficamente en uno de sus apartes se 

establece que los compuestos de la invenciOn "...son muy estab/es frente a 

molØculas plasmØsticas tales como glutatiOn y BSA, y ha mostrado una 

buena biodisponibilidad oral y penefraciOn do ía barrera hemÆtica." 

(Resaltado fuera de texto pÆgina 10, lineas 4-6). 

Esto es importante porque uno de los principales problemas que presentan 

las TDZD ya conocidas, entre ellas, las descritas en DI y D2 es que tienen 

tendencia a reaccionar con nucleófi)os, lo que se traduce en una menor 

estabilidad y biodisponibilidad. Concretamente tienden a reaccionar con 

grupos tiol presentes en molØculas biologicas tal y como se establece 

claramente en la pâgina 3, lIneas 1-7 de la presente solicitud. En este 
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sentido, Ilamamos la atención del seæor Examinador sobre las Ilneas 18-28 
de la pgina 2 de la solicitud: 

"Entre la gran diversidad de estructuras quimicas con inhibiciOn de GSK-3 

que ya se han encontrado (Dorronsoro, I; Castro, A; Martinez, A Exp Opin 

Ther Patents 2002, 12:1527-1536; Alonso, M. and Martinez, A. Currrent 

Medicinal Chemistry 2004, 11, 753-761), las tiadiazolidinonas 2,4-

disubstituidas (TDZD) son presentadas como los primeros inhibidores de 

GSK-3 ATP no competitivos (Martinez A, Alonso M, Castro A, Perez C, 

Moreno F, J Med Chem, 2002, 45:1292-1299; WO 01 85685 y US 

2003/0195238). Estos compuestos tienen un gran interØs porque son 

selectivos y no presentan inhibiciOn de otras muchas quinasas, tales como 

PKA, PKC, CK-2 y CDK1/ciclina B. No obstante, las tiadiazolidinonas 

tienen la tendencia a reaccionar con nucleófilos  y esta propiedad 

podria hacer peligrar su potencial farmacológico." (Resaltado fuera de 

texto, pÆgina 2, lineas 18 - 28 de la presente solicitud). 

Los compuestos ahora definidos en la presente reivindicación 1 modificada, 

se diferencian de los descntos en Dl en que el sustituyente R1 se 

selecciona del grupo que consiste en 

. Q 
CH 

r,1*c 

-H2C)aO

 

H2C 
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Tal y como se demuestra en la presente solicitud los compuestos 

especificos de la invenciOn sorprendentemente son mÆs estables que los 

compuestos previamente conocidos en el estado del arte, incluyendo los 

compuestos revelados en los documentos Dl y D2. En efecto, en el 

� ejemplo 12, pÆginas 24-26 de la presente solicitud, se muestran las 

ventajas sorprendentes de los compuestos ahora reclamados. Incluso se 

muestra un efecto superior al de las TZDZ descritas en el estado de la 

tØcnica y mÆs concretamente que las descritas en Dl o D2. 

AdemÆs, los compuestos especIficos ahora reclamados en la presente 

invenciOn presentan una excelente estabilidad in vivo y permeabilidad 

cerebral, y por tanto una excelente biodisponibilidad, tal y como se puede 

ver en los resultados obtenidos en el ejemplo 13, que Se presenta en las 

pÆginas 26 y 27 de la descripciOn de la presente solicitud. 

En vista de Ia anterior, es claro que los compuestos de la presente 

invenciOn si presentan un efecto tØcnico inesperado. Al contrario de la 

opinion expresada en el oficio No. 1425, el problema a resolver por la 

presente invenciOn NO es proveer nuevos compuestos. El problema a 

resolver par la presente invenciOn incluso frente a los compuestos de Dl o 

D2 es el de proveer TZDZ mÆs estables y/o que presenten una 

biodisponibilidad mejorada, al tiempo gue se mantienen unos niveles de 

inhibición de GSK-3 at menos similares a los descritos en el estado de la 

tØcnica. 

Tat y como claramente to demuestran los citados ejemplos 12 y 13 de la 

presente invenciOn el problema tØcnico abordado por el solicitante se 

7 



Expediente No. 06-094.913 

resuelve mediante los compuestos especificos ahora reivindicados. En 

efecto, los resultados consignados en la Tabla 2 (ver pÆgina 25 de la 
descripciOn presentada en la presente solicitud) perrniten comprobar que 

cada uno de los compuestos ensayados proporciona entre un 31% y un 

100% no unido a glutation, y entre un 62% y un 99% no unido a ªlbumina. 

Este resultado es un claro indicador de la estabilidad SUPERIOR de los 

compuestos especificos ahora reclamados. 

Por otro lado, como el problema tØcnico solucionado en la presente 

invenciOn no es de proveer compuestos completamente diferentes o 

nuevos con niveles superiores de inhibiciôn de GSK-3 como ha sido mal 

entendido por ese Despacho, sino que por el contrario, lo que se busca es 

una superior estabilidad y biodisponibilidad de las TZDZ, sin afectar su 

actividad como inhibidores selectivos de GSK-3. El solicitante de la 

presente invenciÆn ha desarrollado los compuestos especificos de la 

presente invención con niveles de inhibiciOn de GSK-3 similares a los 

descritos en el estado de la tŁcnica. 

AdemÆs, la novedosa e inventiva selecciOn de los compuestos especificos 

de la presente solicitud se compararon con otros compuestos, algunos 

descritos ya en Dl y D2, los cuales han dado resultados claramente 

inferiores en cuanto a estabilidad y biodisponibilidad: 

V El compuesto 3 (ver resultados en la Tabla 2 de la solicitud) es mucho 

menos estable tanto al glutatión como a la albümina, 15% y 54%, 

respectivamente, que el grupo especifico de compuestos reclamados 

en el capitulo reivindicatorio modificado. 

( El compuesto 2,4-dibencil-1 ,2,4-tiadiazolidina-3,5-diona, descrito tanto 

en Dl como en D2, y para el cual R1 seria bencilo, solo un grupo 

metileno menos que el compuesto I de la solicitud, es mucho menos 

estable tanto al glutatiOn como a la albiimina, 17% y 57%, 

respectivamente (ver pÆgina 26, lineas 11-15 de la presente solicitud). 

En este punto, se debe destacar que los valores para el compuesto 1, 

compuesto del grupo especifico de la reivindicaciôn 1 ahora 
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modificada, son muy superiores, 34,7% y 80,2%, respectivamente; y 
que ademÆs, dichos valores tan superiores no habian sido ni 
sugeridos ni mucho menos se podrian derivar a partir de lo revelado 

en los documentos Dl y D2 citados. 
v’ Mn mas, el compuesto en el que R1 serIa benzoilo se descompone 

en los ensayos (ver pªgina 26, lineas 15-18 de la presente solicitud), 

lo cual es una prueba innegable de que no existe sugerencia alguna 

dentro de 10 revelado en Dl y D2 que le indique o at menos le Ilegue a 
sugerir a (a persona medianamente versada en (a materia ni (a 

estructura particular de los compuestos reclamados, ni mucho menos 

la estabilidad y biodisponibilidad superiores que se obtienen. 

En vista de los resultados superiores mencionados anteriormente, es claro 

que el grupo especifico de compuestos que se definen en la reivindicaciôn 

I modificada son mªs estables y resuelven plenamente el problema tØcnico 

a bordado, 

AdemÆs, es perfectamente claro para una persona con conocimientos 

medios en la tØcnica que el grupo especIfico de la presente invención no 

resuelve el prob(ema de una forma obvia o evidente. En efecto, at revisar 

detenidamente las enseæanzas de los documentos citados, se puede ver 

. que nada dentro de dichos documentos (Dl y D2) mencionan o al menos 

sugiere que los grupos particulares ahora definidos en R1 para los 

compuestos de (a presente invenciOn pudiesen megorar su estabilidad y 

biodisponibilidad en la forma tan superior en la que lo hacen. Por el 

contrario, las enseæanzas de D2 disuadirIan at experto en la materia de 

incluir grupos voluminosos en R1 tat y como propone la presente invención, 

toda vez que en el üttimo pÆrrafo de la columna derecha de la pÆgina 1295 

del documento D2 se enseæa que: 

"El tamaæo del sustituyente unido a N2 del anillo de tiadiazolidinona parece 

crucial para Ia inhibiciOn de GSK-3b, siendo el resto metilo la mejor 

sustitución en el grupo ensavado (ver compuesto I en comparaciôn con 

2-5, o la TZDZ 8 en comparaciOn con la 9 y la 10.". 
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Por tanto, segUn D2, la actividad como inhibidores de GSK-3 de las TZDZ 

se ye reducida a medida que aumenta el tamaæo del sustituyente unido a 
N2 del anillo de tiadiazolidinona, es decir, a medida que aumenta el tamaæo 

del grupo R1 de la presente invención, En vista de esto, resulta 

sorprendente el hecho de que el grupo especIfico de los compuestos de la 

presente invenciOn, con grupos mÆs voluminosos que cualquiera de los 

compuestos probados en D2 (por ejemplo el compuesto 10, para el cual R1 

seria bencilo), no solo mantengan su actividad como inhibidores de GSK-3 

en comparación a los grupos descritos en D2, sino que ademÆs sean 

mucho mªs estables. 

Por todo lo anterior, es claro que dentro de la solicitud en cuestión si 

existen indicios que muestran la presencia de efectos mejorados que no 

habrIan podido ser derivados 0 anticipados a partir de las enseæanzas de 

los documentos Dl y D2, por 10 cual los compuestos ahora reivindicados no 

se habrian derivado de manera evidente ni mucho menos serlan obvios a 

partir del estado de la tØcnica citado y, en consecuencia, cumplen 

cabalmente con el requisito de nivel inventivo exigido en la Decision 486, 

particularmente en el artIculo 18 de la Decision 486. 

Ahora bien, es claro que las diferencias tØcnicas existentes entre los 

compuestos ahora reclamados y los revelados en Dl y D2, le imprimen un 

efecto tØcnico diferente al grupo de compuestos ahora reivindicados, al 

presentar una estabilidad y una biodisponibilidad superiores a los 

compuestos conocidos en el estado del arte (Dl y D2). Esta apreciaciOn, 

no corresponde a una simple aseveración del solicitante de  la presente 

invenciOn, sino que se ye soportada por los resultados de los ensayos 

realizados, tal y como ya se ha discutido anteriormente, y por lo que se 

establece en el "Manual para el examen de Solicitudes de patentes de 

Invención en las oficinas de Propiedad Industrial de los paises miembros 

de la Comunidad Andina" (en adelante Manual Andino de Patentes), el cual 

en su acÆpite, "c) Invenciones de selecciôn", establece lo siguiente: 

ME 
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"...los miembros del grupo reducido reivindicado exhiben unos efectos 

tØcnicos sorprendentes no descritos en el estado de la tØcnica. En este 
caso,, el grupo reducido reivindicado es nuevo ’selecc!ón) y posee 
altura inventiva si e/ efecto tØcnico es sorprendente frente a las 

Lndicaciones del estado de la tØcnica" (Resaltado fuera de texto). 

Sobre este particular, me perrnito dirigir la atención del seæor Examinador 

a los datos presentados por el solicitante en los ejemplos de la descripciOn 

originalmente presentada (particulamiente, en los ejemplos 12 y 13 de la 

descripciôn) los cuales demuestran claramente que los cambios realizados 
en la estructura de compuestos similares, y especificamente los cambios 

que se presentan en la estructura de los compuestos reivindicados en la 
ID presente invención, Ilevan a obtener una estabilidad y biodisponibilidaci 

superiores a las de los compuestos conocidos en el estado del arte. 

Comportamiento que naturalmente no puede ser predicho de ninguna 

forma y al cual ünicamente se puede liegar por medio de trabajo inventivo 

y experimental. 

En efecto, me permito Ilamar la atenciOn del seæor Examinador a que 

antes de la presente invención no eran conocidos, ni podrIa haberse 

predicho cuales serlan los compuestos especIficos revelados (es 

decir, compuestos idØnticos a los de la presente invención), y mucho 

menos, cuÆles de estos compuestos podrian ser superiores en 
� cuanto a estabilidad y biodisponibilidad. AUn mÆs, no existe dentro del 

campo tØcnico relacionado con compuestos inhibidores de GSK-3, ni 

dentro de las ciencias farmacØuticas o quImicas en si, una indicaciOn que 

le permita predecir a la persona versada en la material cual serâ en 

realidad la estabilidad y la biodisponibilidad de cada uno de los 

compuestos resultantes de las diferentes modificaciones estructurales que 

se puedan realizar en la estructura de una molØcula en particular. 

En consecuencia, es claro que ni el grupo especifico de compuestos 

revelados por la presente solicitud en las 17 reivindicaciones modificadas, 

ni su estabilidad mejorada, podrian resultar obvios o evidentes para una 

Secretaria General de la Comunidad Andina. Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de lnvención 
en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Paises de la Comunidad Andina. 2 a ed. Lima, Peru, Junio de 

2004- Paginas 82, 
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persona versada en la materia que tuviera conocimiento de las enseæanzas 

de los documentos Dl y D2, toda vez que dichos documentos describen 
una muy amplia variedad de compuestos similares mas no idØnticos 

estructuralmente a los de la presente solicitud de patente. Por lo tanto, la 
presente invenciOn resulta no solo Novedosa, sino que tambiØn es 

completamente INVENTIVA sobre las enseæanzas de los documentos 

citados por ese Despacho. 

Por lo tanto, en el presente caso las diferencias tØcnicas y las 

sorprendentes ventajas tØcnicas encontradas entre lo revelado en Dl y D2, 

y lo enseæado en la presente solicitud, que han sido debidamente probadas 

� mediante los ensayos consignados en la sección de ejemplos de la 

descripción permiten comprobar que bajo los parÆmetros de la decisiOn 

486, y de la gula que brinda el Manual para el Examen de Solicitudes de 

Patentes de la CAN, dichas pruebas resultan lo suficientemente relevantes 

para demostrar que no cabe la posibilidad de que la invención ahora 

reivindicada, se trate de una derivaciôn obvia o evidente hecha a partir de 

lo ya conocido. En vista de lo anterior, la materia objeto de las 17 

reivindicaciones modificadas de la presente invenciOn resulta 

completamente NOVEDOSA e INVENTIVA sobre las enseæanzas de Dl y 

D2. 

. 3.1. Argumentos adicionales que demuestran la patentabilidad de la 

presente solicitud. 

Un argumento mÆs que realza Ia patentabilidad de Ia presente solicitud, es 

el hecho de que las correspond ientes solicitud presentadas ante las 

oficinas de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) y de Europa 

(EPO) han sido concedidas como patentes con nUmeros US 7531,561 y 

EP 1586319 BI, de las cuales me permito presentar una copia simple a 

ese Despacho. 

Sobre este particular, me permito Ilamar Ia atenciOn del seæor Examinador 

al hecho de que la concesiOn de patente para la misma materia objeto de la 

presente solicitud Colombiana, por parte de las Oficinas de Estados Unidos 

(USPTO) y especialmente por parte de la Oficina Europea (EPO), 
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constituye un fuerte indicio que permite demostrar que la presente solicitud 

Si cumple con los requisitos necesarios de claridad, novedad, aplicaciOn 

industrial y nivel inventivo requeridos para gozar del privilegio de patente 

solicitado. 

En conexión con lo anterior, se presentan en las columnas dos y tres del 

siguiente cuadro comparativo, los artIculos propios de cada una de dichas 

legislaciones, referentes a los requisitos de patentabilidad exigidos y al 

requisito de claridad de las reivindicaciones, mediante el cual se aprecia 

que segün la IegislaciOn Europea, son los mismos requisitos de 

patentabilidad que se exigen en la legislaciOn Andina vigente en Colombia. 

Cuadro Comparativo: 

REQUISITOS 
DE 
PATENTABILIDAD 

CLARIDAD DE LAS 
REIVINDICACIONES 

Normativa Andina 
(Decision 486)2 

Art 14 Los Palses Miembros 
otorgarân patentes para las 
invenciones, sean de producto 
o de procedimiento, en todos 
los campos de la tecnologia, 
siempre que sean nuevas, 
tengan nivel inventivo y sean 
susceptibles de aplicaciOn 
industrial. 

Art 30- Las reivindicaciones 
definirÆn la materia que se 
desea proteger med iante la 
patente. Deben ser claras y 
concisas y estar enterarnente 
sustentadas por la 
descripción. 
Las reivindicaciones podrÆn ser 

Convención Europea de 
Patentes (EPC)3 

Art. 52 
Invenciones Patentables 
(1) Las patentes europeas 
serªn concedidas para 
cualguier invenciOn, en 
todos los campos de la 
tecnologia, con la condición 
de gue sean nuevas, 
involucren un nivel inventivo 
y sean susceptibles de 
aplicaciOn industrial. 
(2) Las siguientes en particular 
no serÆn consideradas como 
invericiones dentro del 
significado del parÆgrafo 1: 
(a) descu brim ientos, teorias 

cientificas y mØtodos 
matemÆticos; 
(b) creaciones estØticas; 
(c) esquemas, reglas y 

mØtodos para realizar actos 
mentales, jugarjuegos o hacer 
negocios, y programas para 
corn putadores; 
(d) presentaciones de 

inform aciOn. 

Art. 84 
Reivindicaciones 
Las reivindicaciones definirÆn 
la materia para la cual se 
busca protección. Deben ser 
claras y concisas y estar 
sustentadas por la 
descripciOn. 

2 wr.errIcrcoorIa cdu.co PAGINAS _voftjrnen3DocurnentosO I DECISION.-20486 dcc 
nItr OO( uncnt (Ji or procct b FI�tflSfQ 11- 4(flbA 21-Cu 73BOU 71LLC $Fie [PC 13th 

tiq,1:12 LIf 
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indeperidientes o dependientes. 
Una reivindicación serÆ 
independiente cuando defina la 
materia que Se desea proteger 
sin referencia a otra 
reivndicación anterior. Una 
reivindicaciOn serÆ dependiente 
cuando defina la materia que 
se desea proteger refiriØndose 
a una reivindicaciOn anterior. 
Una reivindicación que se 
refiera a dos o mÆs 
reivindicaciones anteriores se 
considerarÆ una reivindicaciOn 
dependiente multiple. 

El cuadro anterior, permite que al hacer una simple comparación de cada 

uno de los requisitos exigidos en Colombia y en Europa, se puede ver que 

son los mismos requisitos tanto legales como tØcnicos, pues por ejemplo, si 

tomamos el articulo 14 de la Decision 486, el cual establece que se 

otorgaran patentes a las invenciones, siempre y cuando sean novedosas, 

tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial, y lo 

comparamos con el artIculo 52 de la Convenciôn Europea de Patentes 

(EPC), encontramos que son exactamente los mismos requisitos tØcnicos y 

legales los exigidos en Europa y Colombia, lo mismo ocurre con los 

articulos 30 de la D486 y 84 de la EPC, que exigen en forma idØntica, que 

las reivindicaciones cumplan con los requisitos de claridad, concision y que 

sean debidamente sustentadas por la descripciôn. 

Esto demuestra que silos examinadores tØcnicos y legales de la EPO, han 

Ilegado a la conclusiOn de que la materia objeto de las respectivas patentes 

concedidas por dicha oficina, son claras y patentables a la luz de los 

mismos requisitos exigidos, la materia objeto de la presente invenciOn tal y 

como ha sido limitada en las nuevas reivindicaciones 1 a 17 de la solicitud 

Colombiana en cuestión, tambiØn podrIan liegar a ser patentables bajo la 

legislación Andina vigente, debido a las sorprendentes similitudes entre los 

articulos 14 y 30 de la Decision 486, y los articulos 52 (1) y 84 de la EPC. 

Entonces, el hecho de que dos oficinas diferentes concedan el beneficio de 

patente para la misma materia objeto de la solicitud Colombiana No. 06-

094.913, y especialmente la concesiOn por parte de la oficina Europea 

(EPO) es un claro indicio de que la materia objeto de la solicitud 

14 
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Colombiana, resulta clara para una persona medianamente versada en la 

materia, y ademÆs, es novedosa e inventiva, pues expertos con los mismos 

conocimientos tØcnicos y bajo los mismos requisitos legales que son 

aplicados por los expertos Colombianos de ese Despacho, han encontrado 

los suficientes elementos tØcnicos que le brindan novedad, altura inventiva 

y aplicaciOn industrial, a una invención que representa un avance en el 

estado actual de la tØcnica. 

Ahora bien, el solicitante claramente entiende que el hecho de que la 

misma materia objeto de la solicitud Colombiana en cuestión, haya sido 

concedida tanto por parte de la USPTO, como por parte de la EPO, no 

obliga a la concesiÆn de dicha patente por parte otra oficina, 

especificamente, por parte de la Oficina de Nuevas Creaciones de la SIC, 

pero 10 cierto es que desde e1 punt  de vista tØcnico, dicha concesión si 

constituye un fuerte indicio que resulta mÆs gue razonable de que- la 

materia objeto de la solicitud on cues06n1 posee efectivamente los 

recluisitos de claridad, novedad, nivel inventivo y aplicaciôn industrial 

necesarios para gozar del priviIeiio de patente solicitado, lo cual 

puede y debe ser tenido en cuenta de acuerdo con la misma legislaciOn 

Andina (DecisiOn 486), la cual faculta a los seæores Examinadores a tener 

en cuenta dichos conceptos, asi como los tItulos obtenidos en otros paises 

para la concesiôn de una patente, tal y como claramente se aprecia en el 

is 

articulo 46 de la citada Decision 486. Por lo tanto, no se estÆ solicitando a 

ese Despacho que se desconozcan los resultados del examen realizado en 

Colombia, sino simplemente que se incluyan como indicios de 

patentabilidad los tItulos obtenidos en otros palses los cuales corroboran 

toda la argumentación tØcnica y legal que se ha aportado en el presente 

caso para demostrar la patentabilidad del grupo especifico de compuestos 

de la presente solicitud de patente. 

4. CONCLUSION 

Las modificaciones realizadas y las aclaraciones presentadas en el capitulo 

reivindicatorio ahora presentado, que se encuentra compuesto solamente 

por 17 reivindicaciones, permiten superar completamente las objeciones 

presentadas a la claridad del mismo, por lo cual, el nuevo capitulo 

15 
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reivindicatorio cumple a cabalidad las exigencias establecidas por el 
articulo 30 de Ia Decision 486. De otra parte, los argumentos expuestos al 
to largo del presente escrito, ponen de manifiesto de una manera clara y 
contundente, que el nuevo grupo especifico de compuestos (TZDZ) 

reivindicado en Ia presente invención es completamente novedoso e 

inventivo sobre las enseæanzas del estado del arte mÆs cercano 

represeritado por Dl y D2, toda vez que constituyen una soluciOn efectiva 
al problema tØcnico planteado al presentar estabilidad y biodisponibilidad 

superiores a los compuestos conocidos en el estado del arte. 

Por lo tanto, me permito solicitar a ese Despacho, se sirva Ilevar 

nuevamente a cabo el estudio de Ia presente solicitud a Ia luz de las 

modificaciones y de los argumentos aquI presentados, para conceder el 

privilegio de patente solicitado para Ia materia objeto de las 17 

reivind icaciones del nuevo capItulo reivindicatorio mod ificado. 

De considerar el Despacho que Ia información presentada en esta respuesta no 

es suficiente, le solicito respetuosamente proceder con el correspondiente 

requerimiento. 

S. Anexos 

� Nuevas pÆginas 28 a 31, que corresponden al nuevo capItulo 

reivindicatorio modificado, tat y como se describiO anteriormente. 

� Copia informal de las patentes concedidas en Estados Unidos (US 

7,531,561) y Europa (EP L86319 BI) para Ia misma materia objeto de Ia 

presente invenciOn. CQ\’7ARECENCI.". jJAL S. 

.’ 10 
N0�pa9� Recibo oficial N. Q49 T1srlIeflt?. 1a\ or er l, 

capitulo reivindicatorio. La Notaria 015 iseis deYa 
ciue al anterior r’.i’ rri: P�
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Seæores 
Superintendencia de Industria y Comercio 
Division de Nuevas Creaciones 
E. S. D. 

Ref: Expediente No. 06-094.913 
Solicitud de Patente de lnvenciOn titulada 
INHIBIDORES DE GSK-3 
Solicitante: NOSCIRA S.A. 

Luz Helena Adarve Gómez, identificada coma aparece al pie de mi firma y 
obrando en mi condiciôn de apoderada de la sociedad de la referenda dentro 
del proceso af Ii indicado, manifiesto a ese Despacho que sustituyo el poder a 
ml conferido a favor de los doctores Eduardo CÆrdenas o Dario CÆrdenas 
Navas o Juanita Acosta Gómez o July Galindo Quintero o Santiago 
Cepeda Rojas, mayores de edad y vecinos de esta ciudad para que cualquiera 
de ellos continUe actuando en el proceso de la referencia. Ratifico todo lo 
actuado dentro de este expediente por los apoderados agul designados. 

Los apoderados aqul designados estÆn ampliamente facultados para abonar 
todos los impuestos y efectuar cualquier otro pago determinado por la fey, para 
recibir documentos, valores, notificarse, transigir, someter a Ærbitros, desistir, 
renunciar, sustituir el presente mandato y revocar dichas sustituciones. 

Atentamente, . ;. p En F .’. 
L 
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Luz Helena Adarve Gômez çc cdvio j 
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CLAIMS 

1. Un compuesto de formula general (I) 

R5 

Ra(_R ’R6 

en la cual: 

R1 es un grupo seleccionado entre 

-1-12C-H2C 

\0 

Formula I 

Q 
CH-

0 

-H2C 

(:(o

Y 
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R1, Rh, R, R3, R4, R, R6 se seleecionan independienternente entre hidrOgeno. aiquilo 

10 substituido o no substituido, cicloalquilo substituido o no substituido, aiquenilo substituido 

o no substituido, arilo substituido o no substituido, heterociclilo substituido o no 

substituido, -COR7, -C(0)OR-?, -C(0)NR7Rg, -C=NR7, -CN. -OR7, -OC(0)R7, -S(0)1-R7, - 

NR7R8. -NR7C(0)R8, -NO2, -N?CR7Rg o halOgeno, 

donde Ra y Rh juntos pueden formar un grupo O, y donde cualquier par RR,, R2R3, R1R4, 

15 R4R5, R5R, R6Rh o R7R8 pueden formarjuntos un suhstituyente cic1ico 
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t es 0, 1,263, 

R7 y R8 son seleccionados independientemente cada uno de hidrógeno, aiquilo substituido o 

no substituido, cicloalquilo substituido o no substituido, aiquenilo substituido o no 

substituido, arilo substituido o no substituido, heterociclilo substituido o no substituido, 

5 alcoxi substituido o no substituido, ariloxi substituido o no substituido, halógeno; 

en donde las referencias a grupos substituidos se refieren a La unidad especificada que 

puede estar substituida en una o mÆs posiciones disponibles con uno o mÆs grupos que se 

seleccionan independientemente del grupo que consiste en flüor, cloro, bromo, yodo, ciano, 

hidroxilo, nitro, azido, alcanoil de I a 6 Ætomos de carhono, carboxamido, aiquilo de 1 a 6 

10 Ætomos de carbono, aiquenilo de 2 a 6 Ætornos de carbono, alquinilo 2 a 6 Ætornos de 

carbono, grupos alcoxi de I a 6 Ætomos de carbono, fenoxi, grupos alquiltio de 1 a 6 ªtornos 

de carbono, grupos alquiEsulfinilo de 1 a 6 Ætornos de carbono, grupos aiquilsulfonilo de I a 

6 Ætomos de carbono, grupos aininoalquilo de I a 6 Ætornos de carbono y arilo carbocIclico 

con 6 o mÆs carbonos 

15 o una sal farmacØuticamente aceptable o solvato del mismo. 

2. Un compuesto seg6n la reivindicación 1 donde tanto Ra como R. son H. 

3. Un compuesto segUn cualquiera de las reivindicaciones 1-2 donde R7, R7, 

R4, Rj,, R son independientemente seleccionados de hidrógeno, aiquilo substituido o no 

20 substituido, -COR7, -C(0)0R7, -OR7, -NR7R8, o halOgeno, donde R. y R8 son como 

definidos en la reivindicación 1. 

4. Un compuesto segUn Ia reivindicación 3, donde R,, R, R4, R5, R son H. 

5. Un compuesto segün la reivindicación 1 que tiene la fOrmula: 

. p 
os 

25 6. Un compuesto segün  la reivindicación 1 que tiene la fOrmula: 

p 
oo 

O5 
7. Un compuesto segün La reivindicaciOn 1 que tiene La formula: 
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8. Un compuesto segün  la reivindicación 1 que tiene La fOrmula: 

p 

9. Un compuesto segün la reivindicación 1 que tiene La fOrmula: 

N 

10. Un compuesto segOn la reivindicaciOn 1 que tiene la fOrmula: 

11. Un compuesto segOn la reivindicaciOn 1 que tiene La fOrmula: 

p 
oo 

10 12. Un compuesto segtn la reivindicación 1 que tiene la fOrmula: 

(0 
N ( 

13. Un compuesto segün la reivindicaciOn 1 que tiene la fOrmula: 
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14. Un procedimiento para la preparación de un compuesto de formula (I) o 

una sal o solvato del mismo como reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1-

5 13, que comprende reaccionar un isotiocianato substituido con bencilo de formula II 

10 

NC=S 

Formula II 

con un compuesto de fOrmula R1 -NC=O, en donde Ra, Rb Y R1R6 SOfl tal y como se 
definen en cualquiera de las reivindicaciones 1-13. 

15. Un procedirniento segOn la reivindicación 14 que comprende la reacciOn: 

+ R1 -N=CO S02Cl2-?
 ""r 0 

donde R es como definido en la reivindicaciOn 1. 

15 16. Una composición farmacØutica que comprende un compuesto como 

reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 113 o una sal farmacØuticamente 

aceptable o solvato del mismo y un excipiente, adyuvante o vehIculo farmacØuticamente 

aceptable. 

17. Una composición farmacØutica segün  la reivindicaciOn 16 para 

20 administración oral. 


