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Re: P1.-F.HOFFMANN-LA ROCHE AG.-Solicitud de Patente de Invencion en Fase
Nacional PCT para “ANTAGONISTAS DUALES NK1/NK3 CONTRA LA
ESQUIZOFRENIA”.-Clase A61K 31/44.-Expediente numero 07-012.585

1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijacién en lista de 23 de
Julio de 2010 y a mi memorial de plazo de 13 de Octubre de 2010.

2. Con el fin de dar respuesta a las objeciones expuestas por el sefior Examinador en
su Concepto Técnico No. 2579, en relacién con la Claridad de |a Descripcion, la Unidad de
Invencién, las Reivindicaciones Relativas a Usos y con ciertos comentarios relacionados
con el requisito de Novedad, me permitoc dirigir su atencién a las siguientes
modificaciones y argumentos técnicos, por medio de los cuales se superan
completamente dichas objeciones:

3. CLARIDAD DEL TiTUuLO
Manifiesta el sefior Examinador con relacién al titulo de la presente solicitud que:

£l titulo de la solicitud debe estar acorde con la materia técnica real de la solicitud,
por lo tanto debe concordar con I3 materia técnica reivindicada. ”

Frente a este particular, es preciso sefialar que como se menciona mas adelante, la
materia objeto de patentabilidad ha sido modificada. En este sentido, el sefor
Examinador notard que el alcance del nuevo capitulo reivindicatorio esta dirigido a

reclamar compuestos que presentan actividad como antagonistas de los
receptores NK1/NK3,

En consecuencia, el titulo de la salicitud tal coma se encuentra presentada describe
correctamente la materia objeto de patentabilidad y la objecién presentada por ese
Despacho se entiende plenamente superada,

4, UNIDAD DE INVENCION

Con relacién con al requisito de Unidad de Invencidn, el sefior Examinador sefiala
que:



JOSE LLOREDA CAMACHO & CO.

Calle 72 No. 5-83 Piso 5, Bogotd, D.C.  Tel: 6069700 Fax 6069701

“La solicitud en estudio no cumple con el requisito de unidad inventiva comprende
muitiples invenciones a saber:

i) Proceso a) para obtener derivados de férmula IA.

ii)  Proceso b) para obtener derivados de férmula IB.

iii)  Proceso c) para obtener derivados de formula IC y ID.
iv)  Proceso d) para obtener derivados de formula IE.

v)  Proceso e) para obtener derivados de formula IF y IG.
vi)  Proceso f) para obtener derivados de formula IH y Ii.
vi) Proceso g) para obtener derivados de formula 1J.

viii) Proceso h) para obtener derivados de formula IL.

ix})  Proceso i) para obtener derivados de formula IM.

Los multiples procesos no conservan ninguno de los elementos técnicos
particulares, se refiere a elementos técnicos que determinan la contribucion al acervo
tecnoldgico de cada una de las invenciones reivindicadas. [Parte Nueva].

Por lo tanto la solicitud no cumple con el requisito de unidad de invencién.”

Frente a este particular, me permito dirigir la atencion del sefior Examinador al
nuevo capitulo reivindicatoric que se presenta como anexo al presente memorial, donde
notarad que la reivindicacién 9 ha sido cancelada, razén por la cual la objecidn

presentada por ese Despacho se entiende plenamente superada.

En vista lo anterior, es evidente que el nuevo capitulo reivindicatorio cumple a
cabalidad con lo establecido en el Articulo 25 de la Decision Andina 485 de 2000, por lo
tanto la objecidn relacionada con la unidad de invencidn de la solicitud en cuestidon se
entiende superada.

5. REIVINDICACIONES RELATIVAS A UN USO O A UN SEGUNDO USO

Ahora bien, con relacion a las reivindicaciones relativas a usos, el sefior Examinador
manifiesta que:

“Las reivindicaciones 1-8 reclaman el uso de compuestos del estado de la técnica y
de acuerdo con la normativa colombiana vigente, el uso no se considera para proteccion,
tal como se lee en el articulo 14 de la Decision 486 de [a Comisidn de fa Comunidad
Andina ".. los Paises Miembros otorgardn patentes para las invenciones sean de
productos o procedimientos en todos los campos de la tecnologia..”, aqui NO se hace

r

alusion al uso comeo factor patentable.

Ademas los usos © segundos usos no son patentables, de conformidad con la

sentencia del TJIAC 89-AI-2000, los usos en general no son patentables.”
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Sobre dicha objecién, me permito manifestar que el solicitante ha decidido
cancelar las reivindicaciones 1 a 7 que se encuentran actualmente presentadas

ante esa oficina. En consecuencia, la objecion presentada por el sefior Examinador ya
no es procedente,

Sin embargo, con respecto a la reivindicacion 8 (nueva reivindicacién 1) que se
encuentra presentada actuaimente ante esa oficina, es preciso sefalar que dicha
reivindicacion estd dirigida a proteger realizaciones particulares que presentan
actividad como antagonistas duales de los receptores NK1/NK3 y no sus usos.
Por lo tanto, la inclusién de dicha reivindicacién dirigida a productos cumple & cabalidad
con fo establecido en la Legislacion Andina vigente,

En consecuencia, la objecion presentada por el sefior Examinador se entiende
plenamente superada.

6. ESTRUCTURA DEL NUEVO CAPITULO REIVINDICATORIO

En vista de las modificaciones presentadas, me permito presentar a ese Despacho

un nuevo capitulo reivindicatorio que consta de 1 reivindicacidn que se describe a
continuacion:

Nueva Reivindicacién 1: Corresponde a la reivindicacién 8 presentada
actualmente ante ese Despacho,

Consecuentemente, el capitulo reivindicatorio modificado es claro y conciso al reclamar
los compuestos que presentan actividad como antagonistas duales de los receptores
NK1/NK3 que son objeto de la presente solicitud, y por lo tanto cumple a cabalidad con 1o
establecido en el Articulo 30 de la Decisién Andina 486 de 2000.

7. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA NOVEDAD DE LA PRESENTE
SOLICITUD

Ahora bien, e! sefor Examinador en su Concepto Técnico No. 2579 manifiesta con
relacion a la novedad de la presente solicitud que:

"Cuando se determine cudl de las mdltiples invenciones presentadas, continua el
tramite en el presente expediente se realizard el examen de patentabilidad. Ya que los
compuestos a obtener en cada uno de los multiples procesos reivindicados, son conocidos
en el estado de la técnica en las publicaciones tales como por ejemplo DE10008042,
EP110115, EP1103545, EP1103546, EP1394150, 682347422, US6297375, US6531597,
US6770637, WO0050401, WO2002085458, W02002008232, W0O2003006016. Al ser
conocidos los compuestos por obtener, entonces cada uno de los procesos son una
invencion diferente, toda vez que no conserva ninquno de los elementos técnicos
particulares, entre los diferentes procesos.”
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Frente a este particular, me permito dirigir la atencion del seflor Examinador a la
informacion revelada en la memoria descriptiva de la presente solicitud desde la pagina
27 (linea 16) hasta la pagina 51 (linea 18), en donde se reporta 1a sintesis de los dieciséis
compuestos cubiertos por el alcance de la nueva reivindicacién 1, asi como también sus

datos de actividad biolégica como antagonistas duales de los receptores NK1/NK3.

En este sentido, es preciso sefialar que dichos resultados demuestran que los
compuestos de la presente invencion en efecto son una solucion al problema técnico
relacionado con la necesidad de compuestos que presenten actividad simultdnea como
antagonista de los receptores NK1 y NK3.

En este orden de ideas, considerc de gran importancia sefialar que la materia
objeto de la presente solicitud si es novedosa e inventiva a la luz de la informacion
revelada en el estado de la técnica, toda vez que ninguna de las anterioridades citadas
por el sefior Examinador revelan explicitamente los compuestos que son objeto de
la presente solicitud ni tampoco enseiian que dichos compuestos presenten
actividad antagonista dual de los receptores NK1/NK3.

En consecuencia, la materia objeto de la nueva reivindicacién 1 es novedosa e
inventiva a la luz de lo revelado en el estado actual del arte y cumple a cabalidad con 1o
establecido en la Legisiacion Andina vigente (Articulos 16 y 18 de la Decision Andina 486
de 2000).

8. CONCLUSION

En primer lugar, es necesario resaltar que con las modificaciones realizadas y la
argumentacion presentada se demuestra completamente que todas las realizaciones
preferidas de la presente invencidn estan agrupadas bajo la misma unidad inventiva. Por
lo tanto, es claro que la presente invencidn corresponde a un solo concepto inventivo vy

cumple a cabalidad con las dispesiciones del Articuio 25 de la Decision Andina 486 de
2000.

De otra parte, es preciso sefialar que a través de los argumentos presentados se
demostrd que la materia objeto de la presente solicitud es novedosa e inventiva a l1a luz
de lo revelado en el estado actual de la técnica, por o tanto cumple a cabalidad con lo
establecido en la Legislacidn Andina.

9. Anexo me permito presentar copia de las paginas 53 y 54 que corresponden al
nuevo Capitulo Reivindicatorio que consta de 1 nueva reivindicacion, gue reemplaza al

actualmente presentado y en el cual se han realizado las modificaciones expuestas
anteriormente;
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10.  En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a
la luz de las modificaciones y argumentaciones presentadas y conceder el privilegio de
patente solicitado.

Senor Superintendente,

(Ca LW

LICIA LLOREDA RICAURTE
T. P. 53.215

uowzm #1DEL chcum neaoecm n c

DEFARTAMENTC DE CUHDIMAMARCA
REPUELIC DE COLOMTIA q

i E! Notarlo 41 dsf cireutd du Booots, da fe do que comparecid

’ PN T I Byt o

§ porsoneimente FAW (& \oﬁa@;\ SAEQENE AT |

B dentificada () conix 3. B 0 ‘4'5 gk

" profesiona! da a*x,;adq o, _.__g* SB“’E\ ,5 i_. ,idel Com.e»o £

CICMNG: 39, 690 713 de Usaquer}‘_“g\_mg g

¥ viriiy] @{'5[ By Beein ‘3 H § T
R h"u.ﬂn..Mum.-m.-uw:.-. i -..%..,.-...:-.Twm.;'--“w-.. ke TR =




20

25

‘Fqumonn- le QQQL:Q
- 53 - 570- 03-0¥z. s&7

Reivindicaciones

1. Un compuestc seleccionado del grupo conformado por:

2-1(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(2-cloro-fenil) -
- (2-hidroxi-etoxi)-piridin-3-il])-N-metil~isobutiramida,

2-(3,5~bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(2-cloro-fenil}-
6= (2-hidroxi-l-hidroximetil-etoxi)-piridin-3-il}-N-metil-
isobutiramida,

{S)-2-(3,5-bis-trifluorometil~fenil)-N-[4-(4-flucro-2-

metil-fenil)-6-(pirrolidin-2-ilmetoxi)-piridin-3-il]-N-

metil-iscbutiramida,

2=-(3,5-bis-triflucrometil-fenil)-N-{4-{4-fluorc-2~
metil-fenil)-6-(2-hidroxi-etilsulfanil)-piridin-3-11]-N-
metil-isobutiramida,
2-(3,5-bis-trifluorcmetil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-
metil-fenil)-[2,3'])bipiridinil-5-il]-N-metil-iscobutiramida,
2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-
metil-fenil)-1'-oxi-[2,3']bipiridinil-5-il]-N-metil-
isobutiramida,
2=-{(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-{4-fluorc-2-
metil-fenil)-6-(3-hidroximetil~£fenil)-piridin-3-il]-N-
metil-isobutiramida,
2-(3,5-bis-trifluocrometil-fenil)-N-[4-(4-fluocro-2-
metil-fenil)-5'-hidroximetil-[2,3']bipiridinil-5-i1]-N-
metil-isobutiramida,
2-1{3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-[4-(4~-fluoro-2-

metil-fenil)-2'-hidroximetil-{2,4"]Jbipiridinil-5-i1l]-N-
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metil-isobutiramida,
2-(3,5-bis~trifluocrometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-2-
metil-fenil)-1'-metanosulfonil-1",2',3"',6"'-tetrahidro~
[2,4']bipiridinil-5-il]-N-metil-iscbutiramida,
2-(3,5-bis-trifluorometil~-fenil)-N-{4-(4-fluoro-2-
metil-fenii)-1'-metanosulfonil-1',2',3',4',5',6"'~hexahidro-
[2,4']bipiridinil-5-il]~N-metil-iscbutiramida,

(RS} -2-(3,5-bis-triflucrometil-fenil)-N-[4-(4-fluoro-
Z2-metil-fenil)-1'-metanosulfonil-1',2',3',4',5"',6"'-
hexahidro-(2,3"']bipiridinil-5-il1]-N-metil-isobutiramida,

(RS)~N-[1'-acetil-4-(4-fluoro-2-metil-fenil}-
1',2',3',4',5",6"-hexahidro-[2,3"']bipiridinil-5-i11]-2-(3,5-
bis-trifluorometil-fenil)-N-metil-isobutiramida,

2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)~N-[6=(3, 6~dihidro~2H-
tiopiran-4-il)=-4-{4-fluoro-2-metil-fenil)-piridin-3-ilj-N-
metil-iscbutiramida,

2=-{3,5-bis-triflucrometil-fenil)-N-[6-(1,1l-dioxoc-
1,2,3,6-tetrahidro~1A%-tiopiran-4-i11)-4- (4-fluoro-2-metil-
fenil)-piridin~3-il]-N-metil-iscbutiramida o

2=(3,5-bis-trifluocrometil-fenil)-N-[6-{1, 1-dioxo-
hexahidro-1A®-tiopiran-4-il)-4-(4~fluoro-2-metil-fenil)-

piridin-3-il]-N-metil-iscbutiramida.
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