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Re:  Iixpediente No. 13.198.103
Solicitud de patente 2 nombre de NOVARTIS AG

Yo, SILVANA MARIA LOPEZ DIAZ identificada como aparcce al pic de mi
firma, domiciliada en la Catrera 11 No. 86-33, piso 6, obrando como apoderada
de la Sociedad NOVARTIS AG, domiciliada en Basel, Suiza, solicitante de la
patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 15226 notificado por fijacion
en lista el 16 de diciembre de 2014, relacionado con concepto téenico de fondo,

me pt‘..t?l']']itO mantfestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier
momento del trimire, presento junto con este memornal nuevo capitulo
reivindicatorio, ¢l cual consta de 6 retvindicaciones y  reemplaza
completamente el capitulo presentado anteriormente.

2. Excepcién a la patentabilidad
ln dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se ha eliminado
la reivindicacién 15 que hacia referencia a mérodos de traramiento. Por
tanto, sc¢ ve superada esta objecton.

3. Usoysegundo uso
En dicho respecto, se le informa al presente Despacho que se han eliminado

las reivindicaciones 16 a 18 que hacian alusion a usos. Por ranio, se ve
superada esta objecion.
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4. Claridad

4.1 Como primera medida, se eliminaron las reivindicaciones 12 9 de acuerdo a
las sugerencias del sefior examinador,

4.2 La nueva reivindicacidon 1 es una combinacién de  las antguas
reivindicaciones 10 v 12, en donde se limité a los compuestos sustentados
en el capitulo descriptivo v siguiendo las recomendaciones del sefior
examinadort.

4.3 las nucvas reivindicaciones 2 a6 corresponden a  las angguas
retvindicaciones 10 a 14, las cuales se modificaron de acuerdo con la nueva

revindicacion 1.

En cuanto a cstas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud v sc realizaron con el
animo de superar las objeciones de claridad planteadas por el sefior examinador
€N Su Concepto técnico.

En consccuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 6
sc ajustan a las disposiciones del articulo 30 de la Decision 486.

En cuanto al nimero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunra tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que ¢l nuevo
capitulo reivindicatorio ticne menor ndmero de cliusulas que el originalmente

presentado y en esenicia es el mismo objeto pero mas limitado.

5. Patentabilidad

El senor cxaminador esiablece en su concepro téenico que no ¢ encontraron
documentos que afecten las caracreristicas de patentabilidad, lo que muestra que

la invencidn es nueva v dene nivel inventivo asi como aplicacton industrial.

-
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6. Conclusiones

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencién a la
solicitud en estudio o si el seflor examinador considera que subsisten razones
para objetar la presente invencién, rogamos expedir otro examen de fondo con
los debidos motivos y razones que sustenten su objecién con el fin de que
nuestro mandante tenga la posibilidad de cxponer sus argumentos con base en la
interpretacion de los articulos 45 de la Decision 486 -el cual otorga la facultad al
examinador para emitir los examenes de fondo-, 35y 59 del Cédigo Contencioso
Administrativo que scfiala que: “babiéndose dado oportunidad a los interesados para
excpresar sus opintones, y con base en las pruebas ¢ informes disponibles, se tomard la decision
que serd motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares”y ‘() deberd proferirse
la decision definitiva. Iosta se_motivard en sus aspectos de hecho y de derecho, y en los de
conventencia si ex of case”, respectivamente (El subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacién con todos
los atgumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al
principio del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Consttucién
Nacional:

Sefior Superintendente,

SH.VANAMARIA LOPEZ

C.C. 22.468.787 de Barranquil
T.P 147463 del CSJ
notificaciones(@clarkemodet.com.co
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ANEXOS

- Nuevo capitulo de retvindicacioncs
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REIVINDICACIONES

1. Un compuestoc de la férmula

FBC O““-N

{Ia)

gque incluye un esterecisdémero o una sal del mismo, en
dende X es O & 8§, los radicales Ry’ socn  cada uno
independiente del otro H, halégeno o trifluorometilo, sujeto
a la condicidén que por lo menos Z radicales Ry’ no son H; Rs
es hidrogeno o metilo; Z es un radical -C(0)-Q; y Q es
alguilo Cy;-C; de cadena recta ¢ ramificada, cicloprepilo,
cicleobutil-, haleoalquilo C;-C3, ciano-alguile C;-C,, alcoxi C;-
Cy-alguilo C1-Cs, alquiltio C,-Cr-alguilo Cy~Cs,
alquilsulfinilo (C;-Cy-alquilo (3-Cz, alguilsulfonilo C;-C,-
alquilo C;-C;, halocalquil-carbonilamino Ci-Co~alquile Cy1-Cs;,

tetrahidrofuranilo o 2-(1,3-dioxolan-2il)-n-propilo.

2. Un compuesto de acuerdo a la reivindicacién 1 de

férmula

(Ib)

© un esterecisdémero o una sal del mismo, en donde 1los

radicales R;', R; v Z son como se definen en la reivindicacién
1,
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3. Un compuesto de foérmula (Ib) de acuerde a la
reivindicacién 2 de férmula, gue es
N—{S-[S-(B,5—dicloro—fenil)—5—trifluorom§til—4,5—
dihidro-isoxazol-3-ilj-2-metil-tiofen-3-ilmetil}-
propionamida;
N-{5-[5-(3,4,5-tricloro-fenil)-5-trifluorometil-4, 5~
dihidro-isoxazol-3-il]-2-metil-ticfen-3-ilmetil}~
propionamida;
{2-metil-5-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-trifluorometil-4, 5-
di-hidro-isoxazol-3-ilj-ticfen-3-ilmetill}-amida de dacido
ciclopropanccarboxilico;
{2-metil-5-[5-13,4,5-tricloro-fenil}-5-trifluorometil-
4,5~di-hidro-isoxazol-3-il]-tiofen-3-1lmetil}-amida de acido
ciclopropanocarboxilico;
{2~metil-5—{5—(3,S-dicloro—fenil}—5—trifluorometil—4,§i
dihidro-isoxazol-3-il])-tiofen-3-ilmetil}-amida de acido
tetrahidro-furan-3-carboxilico; o
{2-metil-5-{5-(3,4,5-tricloro-fenil)-5-trifluorometil-
4,5-dihidro-iscoxazol-3-il)-tiofen-3-ilmetil})-amida de A&cido

tetrahidro~furan-3-carboxilico.

4, Un compuesto de acuerdo a la reivindicacién 1 de

férmula

(Ic)

o un estereoisdmerc o una sal del mismo, en donde los
radicales Ry’, Ry v Z son como se definen en la reivindicacién
1.

5. Un compuesto de la férmula (Ic) de acuerdo con la
reivindicacién 4, que es

N-{2-[5-(3,5-dicloro-fenil)-5-trifluorometil-4, 5~

dihidro—isoxazol—3—il]—2—metil—furan—3—ilmetil}—propionamida;



P-3914
Rvs modificadas
Marzo 09, 2015

N-{5-[{5-(3,4,5-tricloro-fenil)-S~-triflucrometil-4, 5-
dihidro-isoxazol-3-1il]-2-metil-furan-3-ilmetil}-propionamida;
{2-metil-5~[5~(3,5-dicloro-fenil)-5-trifluorometil-4, 5-
di-hidro-isoxazol-3-ilj-furan-3-ilmetil}-amida de acido
ciclopropanocarboxilico;
{2-metil-5-{5-(3,4,5-tricloro-fenil)-5-trifluorometil-
4,5-di-hidro-isoxgazol-3-il]~furan-3-ilmetil}-amida de Aacido
ciclopropanocarboxilico;
{2-metil-5-[5-(3,5-dicloro~fenil)-5-trifluorometil-4, 5-
dihidro-isoxazol-3-1il1]-furan-3-ilmetil}-amida de acido
tetrahidro-furan-3-carboxilico; o "
{2-metil-5-[5-(3,4,5-tricloro-fenil)-5-trifluorometil-
4,5-dihidro-isoxazol-3-il]-furan—-2-ilmetil}-amida de acido

tetrahidro-furan-3-carboxilico.

6. Composicidn para el contreol de parasitos, que
comprende come ingrediente activo por lo mencs un compuesto
de la fdérmula (Ia) de acuerde con la reivindicacidn 1, ademés

de un portador y/o un dispersante.



