Re: P1.-F.HOF

MANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de

Invencion |

en Fase Nacional PCT para "DERIVADQOS DE

CO7D 487/04.-

E__I_RRAZO#-

PIRIMIDINA".-Clase

Expediente% numero 06-127.691.-

1. Me refiero al atbto dictado por ese Despacho notificado por fijacion

en lista de 16 de Ab

2. Con el fin de

Examinador en su

ril de 2010.

responder las objeciones expuestas por el Sefor

Concepto Técnico No. 843 bajo los acapites de

Claridad del Capitulo Reivindicatorio, y Reivindicaciones relativas a uso

me permito presentar las siguientes modificaciones y argumentos

r - .‘ -
técnicos, por medip de los cuales se superan completamente dichas

objeciones.

3. CAPITULO RéIVINDICATORIO.

En primera ingtancia, el Sefior Examinador objeta la claridad del

capitulo reivindicatorio de la solicitud en estudio sefalando que la

reivindicacion - 1
equivalencias, hadi

reclamados.

Asi mismo, el

"opcionalmente” in

contendria un amplio nimero de posibles

endo muy elevado el nimero de compuestos

Sefior Examinador indica que el término

cluido en las reivindicaciones 1, 3 y 8 no permitiria

delimitar de manera clara la materia a la cual se hace referencia.
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Tomando en consideracién estas objeciones,
solicitante modificar el capitulo reivindicatorio con el f
mas claro el objeto de la invencidn.

En relacidn con estas modificaciones, me permito
mismas no constituyen de ninguna manera una amplia
de la solicitud, tal como fue originalmente presentada,
estan definiendo los posibles sustituyentes sobre |
acuerdo con lo revelado dentro de la dentro de la dese
solicitud.

En esta forma, dentro de las reivindicaciones 1
sustituido la expresidon “inferior” por el nimero de carb
en la cadena, segun las realizaciones preferidas d
reemplazando por ejemplo

acuerdo con lo ensefiado en la pagina 7 de la descripcid

solicitud.

De manera similar, se ha aclarado que el término
refiere a un ciclo de 3 a 6 atomos de carbono, en con
revelado en la pagina 8 de la descripcion de la solicitud

De otra parte, se ha reemplazado el término “ar

aromatico preferido en la invencion, el “fenilo”,
pagina 7 de la descripcion, y se ha definido el térm
introduciendo los grupos preferidos ensefiados en

pagina 7 de la descripcién de la solicitud.

“alquilo inferior” por "

com

es deseo del

fin de hacer aun

sefialar que las
1cion del alcance
toda vez que se
a férmula I de
cripcidn de dicha

1, 3y 8 se ha
onos contenidos
e la invencidn,
2lquilo C;.7” de
n de la presente

“cicloalquilo” se

cordancia con 1o

ilo” por el anillo
0 lo expresa la
no “heteroarilo”

la mencionada

Asi mismo, dentro de la reivindicacion 1 se han introducido los

grupos preferidos formados cuando R® y RP junto ¢

on el atomo de

nitrégeno al cual estan unidos forman un anillo heterociclico de 5 6 6

miembros, segun se revela en la pagina 8 de la d
presente solicitud.

escripcion de la
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Sumado a lo

anterior, el término ‘“opcionalmente” ha sido

eliminado del capitylo reivindicatorio.

En consecuencia de lo anterior, el capitulo reivindicatorio

modificado perm

invencidn, definig

te delimitar de forma clara el alcance de la

bndo los sustituyentes sobre la formula 1 de

acuerdo con las realizaciones preferidas reveladas dentro de la

descripcion de la

Asi mismo, el
17 actualmente

farmacéutica defini

solicitud en estudio.

Sefior Examinador objeta las reivindicaciones 16 y
presentadas por referirse a una composicion

da por su actividad.

Acatando esta objecion el solicitante ha elimipado las

reivindicaciones 18 y 17 del capitulo reivindicatorio, y ha modificado la

reivindicacion 16 (
refiera a los comy

reclamada.

Adicionalment
reivindicatorio.

nueva reivindicacién 15) de manera que esta solo se

ponentes presentes en la composicion farmacéutica

e, se ha eliminado la reivindicacion 18 del capitulo

Como consecuencia de todo lo anterior, el capitulo

reivindicatorio

reivindicaciones

modificado queda constituido por 15

correspondientes a las reivindicaciones 1 a 14

y 16 anteriormente presentadas modificadas de manera que se

delimite claram

nte el alcance de la invencion.

Por lo tanto, |el mencionado capitulo reivindicatorio modificado es

totalmente claro
pirimidina de la p
preceptuado por gl

y conciso al reclamar. los derivados de pirrazol-
resente invencion, y cumple asi a cabalidad con lo
Articulo 30 de la Decision Andina 486 de 2000.
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4. REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS.

De otra parte, el Sefor Examinador objeta la reivindicacion 18

actualmente presentada por referirse al uso de |

0S compuestos

de la invencién, lo que no es permitido de acuerdo con la legislacion

Andina.

Sobre este particular me permito manifestar qu

expuso en el numeral anterior de este mismo

e, tal como se

memorial, la

reivindicacién 18 ha sido eliminada del capitulo reivindicatorio.

Como consecuencia de lo anterior, el capitulo

modificado se enmarca completamente dentro de lo est

Articulos 14 y 21 de la Decisién Andina 486 de 2000.

5. CONCLUSION.

Para finalizar, me permito resaltar que en

modificaciones realizadas sobre el capitulo reivindic

reivindicatorio

ablecido por los

virtud de las

atorio este es

totalmente claro y conciso al reclamar los derivados de pirrazol-

pirimidina objeto de la presente invencidén, sin hacer re

a usos de dichos compuestos.

ferencia alguna

Por lo tanto, el mencionado capitulo reivindicatorio modificado se

ajusta totalmente a los lineamientos establecidos por
de la Comunidad Andina.

6.

corresponden al

Anexo me permito presentar copia de las paginas

capitulo reivindicatorio modificado

discutido anteriormente, el cual esta

reivindicaciones.

constitu

la Decision 486

145 a 164 que
como se ha

ido por 15
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Radicacién No. 06-127691
Clasificacion Internacional (IPC): AB1K 31/519
Concepto Técnico No. 2401

Patente de Invencién Patente de Modelo de Utilidad D
Via Nacional

Via PCT (fase nacional) £3] Cap. | D Cap. il
No. Sol. Internacional PCT/EP2005/006302

Fecha de Presentacién Irjternal. Junio 13 de 2005

Como resultado del exampen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48
de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

' 1. Documentos estudiadps:
1.1 Descripcién: Folios: 63 a 206 como se radico inicialmente
1.2. Reivindicaciones: Folios: 207 a 229 como se radico inicialmente
Folios: 247 a 266 modificadas
1.3.  Prioridad: EP No. 04102837.4 del 21 de Junio de 2004

14 Respuesta del solicitante: A Primer Art. 45 Folios: 244 a 266

2. Analisis de la Prioridad:

La prioridad es aceptdda, dado que cumple con los requisitos establecidos.

E

3. Objeto de la invencidn

Titulo de la solicitud: “DERIVADOS DE PIRAZOL-PIRIMIDINA".

El objeto de la pregente solicitud es la necesidad de proveer nuevos
compuestos derivados de pirazol-pirimidina, los cuales sean utiles en el
tratamiento o la prevencion de una serie de desordenes neurolégicos debido a
su afinidad por los rec¢ptores metabotrdpicos de giutamato.

v' Reivindicaciones 1 @& 13: Compuesto de férmula (1)

v Reivindicacién 14:| Proceso para la preparacién de un compuesto de
férmula (1)

v Reivindicacién 15: Gomposicién farmacéutica del compuesto de formula (1)

El problema planteado |en esta solicitud es la necesidad de proveer derivados
de pirazol-pirimidina; I9s cuales se usan para el tratamiento o prevencion de
trastornos mediados pof receptores metabotropicos del glutamato.




4. De la solicitud de Pate

4.1. Desctipcién (articulo

Para solucionar es{e

268

problema técnico la solicitud en estudio presenta

compuestos de formpla (1), su proceso de preparaciéon y sus composiciones

farmaceéuticas.

El objeto de la invengid
IPC: AG1K 31/519

n definido anteriormente se clasifico de acuerdo con la

ente:

28 D. 486)

La descripcion si  ¢umple con el requisito de claridad o comprensién de
acuerdo al articulo 28 de la Decisién 486.

El capitulo reivindicato

4 2. Reivindicaciones (artiLulo 30 D 486)

rio si cumple con el requisito de definicién, claridad,

concision o sustento por la descripcién de acuerdo al articulo 30 de la Decision

486.

Unidad de invencion (a

La presente solicitug
cumple con el requisitp
Decision 486.

rticulo 25 D 486)

se refiere a una sola invencién, asi que la misma si
de unidad de invencién de acuerdo al articulo 25 de la

No es una invenciéon (drticulo 15 D 486 literal a)-f))

La materia objeto de I

solicitud es considerada una invencion.

Excepcion a la patentapilidad (articulo 20 D486 literal a)-d)

La materia objeto de 13

solicitud es considerada patentable, puesto que no se

encuentra dentro de lalexcepciones del articulo 20 de la Decision 486.

Reivindicaciones relati
D 486)

La materia objeto de I3
proveer nuevos comp
utiles en el tratamien

as a un uso 0 a un segundo uso (articulos 14 y 21

i solicitud no se refiere a usos, ya que esta referida a
estos derivados de pirazol-pirimidina, los cuales sean
to o la prevencidén de una serie de desordenes

neurologicos debido 4 su afinidad por los receptores metabotrdpicos de

glutamato.

Determinacion del Estado de la Técnica:

La fecha que se ha ten

una vez consultadas |

do en cuenta para determinar el Estado de la Técnica

bases de datos con que cuenta la oficina y las otras

es la fecha de present:Fién de la solicitud internacional: Junio 21 de 2004; y

fuentes utilizadas para

determinar el estado de la técnica no se encontrd

documento alguno relacjonado con el objeto de la solicitud que pudiese afectar

su patentabilidad.

970



11. Analisis de patentabil

Se aceptan los arg
claridad del capitulo

269

10. Respuesta a los argyimentos del solicitante:

reivindicatorio, sus modificaciones y el nuevo capitulo

reivindicatorio presentado.

Se procedié a evalug
Industrial con el fin de
en la solicitud en estu

dad (articulo 14 D486)

r los requisitos de Novedad, Nivel Inventivo y Aplicacion

> establecer la patentabilidad de la invencién reivindicada
dio.

11.1 Novedad (articulo 16 D486)

Las reivindicaciones 1 a 15 se refieren a nuevos compuestos derivados de

pirazol-pirimidina,
farmacéuticas.

su proceso de preparacion y sus composiciones

Se realiz6 el estudip de novedad comparando elemento por elemento de los

compuestos deriva
sSus composiciones

tlos de pirazol-pitimidina, su proceso de preparacion y
farmacéuticas reivindicados en la presente solicitud con

los presentes en el estado de la técnica relacionado.

De acuerdo a lo apterior, se encontré6 que los compuestos derivados de

pirazol-pirimidina ¢

naturaleza de los

e esta solicitud se diferencian de los compuestos del

ustituyentes de dicho anillo, por lo tanto el capitulo

estado de la técnicaf en la naturaleza del anillo de pirazol-pirimidina y en la

reivindicatorio cum
articulo 16 de la deg

Las reivindicaciones
pirazol-pirimidina, s
farmacéuticas.

Se realizé el estudio

ie con el requisito de novedad de acuerdo con el
ision 486.

112 Nivel inventivo (artic«.+018 D486)

1 a 15 se refieren a nuevos compuestos derivados de
U proceso de preparacidbn y sus composiciones

de nivel inventivo, y como resultado de dicho estudio

no se encontrd compJuestos derivados de pirazol-pirimidina, que contengan

tanto el anillo de p
presentando utilidad
neurolégicos debido
glutamato; por lo tan

razol-pirimidina ni la especificidad de sus radicales,;
en el tratamiento o la prevencion de desordenes
a su afinidad por los receptores metabotrépicos de
o constituye una ventaja y una solucién inesperada

nada obvia para un@ persona medianamente versada, los compuestos

derivados de de pi
composiciones farma

frazol-pirimidina, su proceso de preparacién y sus
¢euticas.

De acuerdo a lo antérior, las reivindicaciones 1 a 15, se consideran que

tiene nivel inventivo
decision 486

He acuerdo a lo estipulado en el articulo 18 de la

mentos dados por el solicitante en lo que respecta a:
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