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CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal como aparece al pie

de mi firma, cn mi cardcter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo

siguicntc antc cl auto cmanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el articulo 45

de la Dcecision 486, en los siguicntes términos:

l. Iin primer lugar, con ¢l 4nimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me

pcrmito preschtar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad el

Capitulo Reivindicatorio radicado inicialmente al momento de presentar la solicitud.

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

- sc climinaron las Reivindicaciones 2a 6y 9 a 15;

- cn la Reivindicacidn 1 se limitd la Formula estructural I, en particular, se definieron

los enlaces a los radicales R4, R y R? y se elimind el radical R? de dicha estructura;
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- en la Reivindicacion 1 también se limitaron las definiciones de los sustituyentes R,
R%, R, R, ROy RS

- sc climinaron los sustituyentes W, X, Y, Z, R’ R® R'® R, R¥ R, y R* de la
Reivindicacion 1y de todo el Capitulo Reivindicatorio;

- lanucva Reivindicacién 2 corresponde a la antigua Reivindicacion 7,

- sc incluyen las nuevas Reivindicaciones 3 a 6 que reclaman compuestos especificos
dentro del alcance de la nueva Reivindicacion 1;

- la nucva Reivindicacion 7 reclama compuestos de las nuevas Reivindicaciones 3 a 6

cn forma libre, de acuerdo con el Capitulo Descriptivo, pagina 39, Gltimo pérrafo.

Valga anotar que las modificacioncs efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo estipulado cn el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna manera implican
una ampliaciéon de la protecciéon correspondiente a la divulgacién contenida en la solicitud

inicial, éstas por cl contrario, corresponden a una drastica limitacion de la materia reivindicada.

2. a- Il Ixaminador sefiala que el titulo es muy general y no comprende las
caracteristicas csenciales de los compuestos reclamados, por lo que sugiere realizar la limitacion

nceesaria.

b- Considero superada la anterior objecion, en tanto se modificé el titulo de forma
que ahora hacc referencia a las caracteristicas esenciales de los compuestos reclamados, de la

siguicnte forma:

“DERIVADOS DE TETRAHIDROPIRIDO[2,3-b]PIRAZINAS Y DERIVADOS DE
TETRAHIDRO-1,8-NAFTIRIDINAS ACTIVOS COMO AGONISTAS DE RECEPTORES

IP”
3. a- Il Examinador sefiala que las Reivindicaciones 10 a 15 reclaman materia no
patentable.
b- Considero superada la anterior objecidn, en tanto las Reivindicaciones 10 a 15

fucron climinadas del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto.
4. a- El Examinador sefiala que el Capitulo Reivindicatorio no es claro ni conciso
porque las Reivindicaciones 1 a 4 son excesivamente amplias y contienen sustituyentes

indefinidos (W, X, Y, 7, R7, R®, R'®, R, R¥, R*, R, R%, R*, R, R%, R® y R®) que abarcan
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compucstos que no cstéan soportados cn el Capitulo Descriptivo. EI Examinador presenta una

tabla dc los sustituyentes que encuentran soporte en el Capitulo Descriptivo.

Adicionalmente, ¢l I’xaminador sefiala que las combinaciones de la Reivindicacién 9 incluyen un

agente activo sccundario que no sc encuentra soportado en el Capitulo Descriptivo.

b- En primer lugar, llamo respetuosamente la atencion del Examinador sobre las
drasticas modificacioncs recalizadas al Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se

cxplican cn ¢l punto 1 del presente memorial.

Con respecto a las recomendaciones del Examinador, como salta a la vista en el Capitulo
Reivindicatorio Modificado adjunto se limitaron las definiciones de los sustituyentes reclamados

cn las Reivindicacion 1 de la siguiente manera:

- R presentaba 5 definiciones diferentes, y ahora corresponde unicamente a los

grupos

2 .. . o
- R” presentaba 5 definiciones diferentes y ahora corresponde unicamente a H,
O i o)

:&/\A)%,t CHs, 0 \/\/\/”\OH;

- R y R* correspondian a H, alcoxilo Ci4, OH, —NR19R21, CN, halégeno,
cicloalquilo C37 o alquilo de C,g opcionalmente sustituido por uno o mas
atomos de halégeno, mientras que ahora son H, OH, metilo, etilo, isopropilo,
tercbutilo, metoxilo, etoxilo, propoxilo, butoxilo, ciclopropilo, fluor, bromo o

cloro;
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- R'yR®sones X, X, XK, X A, X
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- sc climind la Reivindicacion 9.

Teniendo en cuenta las drasticas limitaciones incluidas en el Capitulo Reivindicatorio
Modificado adjunto, el alcance de la presente solicitud es clara y ficilmente determinable por
cualquicr persona medianamente versada en la materia, y corresponde a una generalizacion
razonable dc los Ejemplos ilustrados en el Capitulo Descriptivo. Por tal razén, me permito
llamar la atencion sobrc las disposiciones del Instructivo para el Examen de Solicitudes de
Patentes de Invencién y Modelos de Utilidad de la SIC en donde se establece que “si una
reivindicacion tipo Markush comprende un numero muy grande de alternativas [...], se
presentard un requerimiento al solicilante que sugiera restringir la solicitud a una razonable

generalizacién del lipo de compuestos que ha sido sintetizado o probado, pero no se trata de

requerir para que se restrinja sélo a los ejemplos” (mi negrilla, mi subrayado). En el presente

caso, ¢l Iixaminador proporciona una tabla indicando los radicales y modalidades que estan
cjemplificadas, sugiriendo al solicitante a limitar unicamente a la materia soportada en el

Capitulo Descriptivo, lo cual va en contravia de las disposiciones del Instructivo citado.

No puede olvidarsc que un inventor estd en su derecho de reclamar proteccion para la totalidad

de un concepto inventivo desarrollado, sin importar la amplitud de éste, siempre y cuando se

conserve el principio de unidad de invencién y no haya arte previo que afecte su patentabilidad,
como cn ¢l presente caso. Es decir, una reivindicacion puede ser tan amplia como se requiera
para asi poder cnmarcar la totalidad del concepto inventivo desarrollado y no solamente las

modalidadcs preferidas o especificamente ejemplificadas en la solicitud.

I’n atencion a lo anterior, no existe requerimiento legal alguno que determine que los Ejemplos
deban ilustrar todos y cada uno dc los compuestos que se encuentran dentro del alcance de la
invencion, ya que lo fundamental cs que el Capitulo Descriptivo proporcione la informacion

necesaria para que la persona medianamente versada en la materia pueda reproducir la invencién

" Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio. 2012. Seccidn 3.3.4.1 Pagina 86. (disponible electronicamente en
hitp://www sic.oov.colrecursos_user/documentos/propiedad_industrial/Formatos/P102-106.pdf)
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sin tener que acudir a experimentacién adicional excesiva. Ademas, vale la pena recordarle al
I:’xaminador quec la funcién de los Ejemplos en el Capitulo Descriptivo es estrictamente

ilustrativa y dc ninguna manera puede considerarse como el tnico alcance reivindicable posible.

Sin cmbargo y sin perjuicio de lo anterior, y con el objetivo de facilitar el tramite, el alcance
pretendido inicialmente para los compuestos aqui reclamados fue limitado a una generalizacion
razonable dc la materia ilustrada en el Capitulo Descriptivo, tal como indiqué anteriormente, por

lo que considero supcradas las objeciones respecto a la claridad de la Reivindicacion 1.

Asi, considero respetuosamente que el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con
los requisitos de claridad y concisién establecidos en la Decision 486, y a la luz del Manual
Andino de Patentes y ¢l Instructivo de la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada
cn la materia comprender inequivocamente el alcance de la materia reclamada, la cual

correspondc a una generalizacion razonable de la materia ilustrada en ¢l Capitulo Descriptivo.

5. a- El Examinador scfiala que las reivindicaciones no cumplen con el requisito de
unidad dc invencién, porque pretenden reclamar los siguientes dos grupos diferentes de

compucstos:

- Grupo Inventivo 1: Compuestos de la formula [a, donde A es CR’ para obtener

cl anillo central de 1,8-naftiridina (Reivindicaciones 1 a6y 7a9);y

- Grupo Inventivo 2: Compuestos de la formula Ia donde A es N para obtener el

anillo central de pirido[2,3-b]pirazina (Reivindicaciones 1 a 9).

b- En primer lugar, me permito llamar nuevamente la atencién del Examinador sobre
¢l Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, que reclama compuestos de Formula I De
acucrdo con cl Examinador, la presente solicitud pretende reclamar compuestos que presentan

dos nucleos estructurales diferentes, a saber:

R R*
RS R® R% N R3
[ S
=
RS N T R2 R® N T R?
R y R!
tetrahidro-1,8-naftiridina tetrahidropirido[2,3-b]pirazina

Contrario a lo analizado por el Examinador, los compuestos reclamados en la Reivindicacion 1,

que corresponden a una generalizacion razonable de los compuestos ejemplificados, presentan
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resultados concretos de cfectividad en la Tabla 1 del Capitulo Descriptivo, como muestro a

continuacidn:
Ejemplo | ECso/ pM Nucleo
1.1 0.0055 Naftinidrina
2.1 0.03 Naftinidrina
2.2 0.1 Naftinidrina
3.1 0.036 Naftinidrina
32 0.245 Naftinidrina
4 0.0012 Pirido[2,3-b]pirazina
4.3 0.00011 Pirido[2,3-b]pirazina
4.14 0.00013 Pirido[2,3-b]pirazina
4.15 0.00048 Pirido[2,3-b]pirazina
5.2 0.00008 Pirido[2,3-b]pirazina
6.1 0.00032 Pirido[2,3-b]pirazina
8.2a 0.00049 Pirido{2,3-b]pirazina
8.2b 0.00089 Pirido[2,3-b]pirazina
9.1 0.0056 Pirido[2,3-b]pirazina
9.2 0.0086 Pirido[2,3-b]pirazina
9.8 0.000296 Pirido[2,3-b]pirazina
9.8a 0.0004 Pirido[2,3-b]pirazina
9.8b 0.0018 Pirido[2,3-b]pirazina
12.1 0.0000754 Pirido[2,3-b]pirazina
14.1 0.0000718 Pirido[2,3-b]pirazina
14.2 0.0000627 Pirido[2,3-b]pirazina
15.1 0.057 Pirido[2,3-b]pirazina
16.1 0.00074 Pirido[2,3-b]pirazina
17.1a 0.003 Pirido[2,3-b]pirazina
17.1b 0.0048 Pirido[2,3-b]pirazina

Como salta a la vista de la anterior tabla, los compuestos de la presente invencion, es decir,
aqucllos que presentan un nucleo tetrahidro-1,8-naftiridina o un nucleo tetrahidropirido[2,3-

b|pirazina, son activos sobre el receptor IP (ECsp).

Resulta relevante argumentar en este punto que la posibilidad de obtener la invencion en diversas

modalidades (Férmula Markush), es una préctica aceptada a nivel mundial en el ambito de las

patentes, ya que como el Examinador debe saberlo, una patente de invencién no se limita a una

Unica modalidad, si no que cubre un concepto inventivo global que abarca diferentes

modalidades (diversas materializaciones de la invencion) ligadas por un efccto técnico comun

quc finalmente delimita el alcance de la invencion.

Teniendo en cuenta lo anterior, llamo la atencién del Examinador sobre las disposiciones del
Instructivo para cl Examen de Solicitudes de Patentes de Invencion y Modelos de Utilidad de la

SIC cn donde sc establece que “Unidad significa que una solicitud puede contener dos o mids

invenciones, solo si estas pertenecen a un solo concepto inventivo general Se debe entender

por “unico conceplo inventivo” al conjunto de caracteristicas (o elementos) técnicas nuevas e

inventivas que son comunes a todas las invenciones [ ...] Si las posibles invenciones resuelven el
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mismo problema técnico objetivo y tienen caracteristicas técnicas esenciales en comun y éstas

son el unico concepto inventivo comun de las invenciones, se _concluird que hay unidad de

. . 2 . . .
invencion™ (mi subrayado, mi negrilla).

Asi, los compucstos de la invencién presentan un Gnico concepto inventivo, dentro del cual se
cncucniran compucstos de nucleo tetrahidro-1,8-naftiridina o tetrahidropirido[2,3-b]pirazina, sin
que csto signifique quc sc pretenden reclamar dos conceptos inventivos diferentes. El Capitulo
Reivindicatorio Modificado entonces reclama compuestos que corresponden a un inico concepto
inventivo, que resuelven un mismo problema técnico (agonistas sobre el receptor IP) y presentan
caracteristicas técnicas comunes csenciales, por lo que a la luz de los lineamientos citados,

considero superada la objecidn del Examinador.

6. Finalmente, agradezco la opinién favorable del Examinador en cuanto a la ausencia de

aric previo que afecte la patentabilidad de la materia reclamada en la presente solicitud.
7. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su

cxamen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho

tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y se proceda con la concesion de la patente.

Atentamente,

“CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 dec Bogota
T.P. 74.295

Ancxo: Capitulo Reivindicatorio Modificado

* Instructivo Examen de Solicitudes de Patentes de Invencién y Modelo de utilidad. Superintendencia de Industria y
Comercio. 2012. Seccién 2.111, Pagina 55. y Seccion 2.11.3, Péginas 56 y 57 (disponible electronicamente en
hitp://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/propiedad_industrial/Formatos/P102-106.pdf)
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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

(Primer Examen de Fondo)

1. Un compuesto representado por la Formula [:

R4
RS A R3
/ )
N
R® N N R?

R! I

o0 una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde:
AcsNoCRY
R’ ¢s H,

R%cs 11, 7"\/\/\/U\OH, -CH3, 0 \/\/\/LOH.

R? y R" se independientemente H, OH, metilo, etilo, isopropilo, terbutilo, metoxilo,

ctoxilo, propoxilo, butoxilo, ciclopropilo, fluor, bromo o cloro;

Qo hhgrdg
b&m:;

RegeiReXeeiReRoRe)
petetoRe]
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2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicacion 1, en donde A es N.

3. El compuesto de acucrdo con la Reivindicacion 1 seleccionada entre el grupo que
consiste de:

4cido 7-(2-fenil-3-p-tolil-7,8-dihidropirido[2,3-b]pirazin-5(6H)-il)heptanoico;

acido 7-(8-hidroxi-2,3-di-p-tolil-7,8-dihidropirido[2,3-b]pirazin-5(6 H)-
il)heptanoico;

acido 7-(7-hidroxi-6-ox0-2,3-di-p-tolil-7,8-dihidropirido[2,3-b]pirazin-5(6 H)-
il)heptanoico; |

cido 7-(2,3-di-p-tolil-7,8-dihidropirido[2,3-b]pirazin-5(6H)-il)heptanoico;

acido 2-(3-((2,3-difenil-7,8-dihidropirido[3,2-b]pirazin-5(6)-il)metil)

fenoxi)acético; y
4cido 7-(3-fenil-2-p-tolil-7,8-dihidropirido[2,3-b]pirazin-5(6 H)-il)heptanoico;

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

4, 1 compuesto de acuerdo con la Reivindicacion 1, que es acido 7-(2,3-di-p-tolil-7,8-

dihidropirido|2,3-b]pirazin-S(6 H)-il)hcptanoico cuya estructura es:

O OH

o0 una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

S. 21 compucsto de acuerdo con la Reivindicacion 1, que es &cido 7-(2-fenil-3-p-tolil-

7,8-dihidropirido|2,3-b]pirazin-5(6 F)-il)heptanoico cuya estructura es:

0 una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

6. 1 compuesto de acuerdo con la Reivindicacion 1, que es acido 7-(3-fenil-2-p-tolil-

7,8-dihidropirido|2,3-b]pirazin-5(6 H)-il)heptanoico cuya estructura es:
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(L)
o) NN O
o)
Hok/
o una sal farmaccéuticamente aceptable del mismo.
7. il compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 3 a 6, donde el
compucsto sc¢ encuentra cn forma libre.
8. Una composicion farmacéutica la cual comprende una cantidad terapéuticamente

cfectiva del compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 7, o una sal
farmacéuticamente aceptable del mismo, y uno o mas vehiculos farmacéuticamente

accptablcs.

sk sk sk ok okook sk sk sk sk sk sk sk ok ok
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