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1. Yo, LUZ CLEMENCIA DE PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto

| antes identificado, me refiero al oficio No. 17267 notificado por fijacion en lista de 2 de
octubre de 2012. |

| 2. Mediante oficio No. 17267 se puso en conocimiento del solicitante el informe que

i contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
| patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

| 2.1. Claridad en las reivindicaciones

| 21.1. De acuerdo al Sefior Examinador, el capitulo reivindicatorio carece de
claridad porque los términos “grupo carbonilo derivado de un aminoacido”,

“dipéptido”y “tripéptido” son muy generales y deben ser eliminados
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' Al respecto, nos permitimos anexar un nuevo capitulo reivindicatorio donde
se han eliminado las expresiones objetadas. Por consiguiente, se entiende

superada la objecién.

2.1.2. De acuerdo al Serior Examinador, las reivindicaciones 44 a 46 refieren

el uso de un compuesto y deben ser eliminadas

Al respecto, nos permitimos anexar un nuevo capitulo reivindicatorio donde
i se han eliminado las reivindicaciones objetadas. Por consiguiente, se

entiende superada la objecion.

2.1.3. De acuerdo las reivindicaciones 39 a 43 no son patentables y deben ser

eliminadas

Al respecto, nos permitimos anexar un nuevo capitulo reivindicatorio donde
1 se han eliminado dichas reivindicaciones. Por consiguiente, se entiende

superada la objecién.

2.2. Analisis de novedad

El Sefior Examinador refiere que los documentos D1, D2, D3, D4 y D5 afectan la

\ novedad de la Reivindicacion 1.

Al respecto, primero, hemos modificado el capitulo reivindicatorio y limitado los

compuestos para que se destaque la novedad de la presente solicitud.
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f 2.2.1. Compuestos del documento D1
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Notese como D1 no describe los sustituyentes reclamados en la posicién X,
esto es X* es un grupo metilo, un grupo etilo, un grupo metoxi, un grupo
difluorometoxi, un grupo ciano, o un atomo de cloro. Ademas, en la formula
general de D1, Z corresponde a un punto de unién para X? en el grupo fenilo
de la estructura unida fenil-priridina. En consecuencia cuando Z comienza
con un carbon y el carbén tiene un sustituyente, este corresponde a X2 En
los ejemplos de D1 y especificamente en el ejemplo 1-24 de D1, Z se define
como C-F o N. Un atomo de fluor no esta dentro del alcance de un grupo

metilo, etilo, metoxi, difluorometoxi, ciano o cloro.

D1 tampoco ensefia lo sustituyentes en el ciclopropil en la posicion R® de los
compuestos reclamados. En D1 R* corresponde a R® de la presente solicitud.
D1 ensefia que R* corresponde a un alquil C; —C., alquenil C, —Cs, cicloalquil
C; =Cs mono o difluoro fenilo o un grupo heterociclo de 5 o 6 miembros
opcinalmente sutituidos con halégenos o con un alquil C; —C,. Nada de esto
esta dentro del alcance de R® de la presente invencion.

En consecuencia, D1 no afecta la patentabilidad de la presente invencion.
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2.2.2. Compuestos del documento D2

Z

Reivindicacion 1

3 N
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halogen
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NH,
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F. COOH

N D2: ejemplo 6

\I

N
CMe
F
2

NH.

El nuevo capitulo reivindicatorio presentado también es nuevo sobre D2. La
gréfica ilustra una comparacién elemento por elemento de los compuestos de
la reivindicaciéon 1y el ahtecedente mostrado en el ejemplo 6 de D2. Aqui se
puede ver que D2 no ensefia la estructura ciclica sefialada por la doble
flecha. Los compuestos de la nueva reivindicaciéon 1 contienen un anillo de
ciclopentil unido a un anillo de pirrolidina. En contraste, el compuesto descrito
en el ejemplo 6 de D2 contiene un anillo de ciclobutil unido al anillo de
pirrolidona.

Mas aun, el ejemplo 6 de los compuestos de formula (Il) de D2 no esta dentro
del alcance de la nueva reivindicacion 1. En la formula (Il) de D2 la estructura
biciclica fusionada incluye un anillo de pirrolidona unido a un carbén por
medio de compartir un enlace C-C. Ademas, a los dos carbones en el enlace
compartido C-C, el numero de atomos de carbono en el anillo unido al anillo
de pirrolidona esta definido por (CH), donde n=1 6 2. Entonces el anillo
fusionado a la pirrolidona tiene solamente tres o cuatro carbonos y no estan
dentro del alcance de la nueva reivindicacién 1 de la presente solicitud ni de
sus reivindicaciones dependientes.



. CAVELIER

ABOGADOS

2.2.3.

2.24.

Compuestos del documento D3

COOH

Reivindicacion 1

N
X2
Halégeno
NH,

[o]
F. COOH
N N D3 Ejemplo 12
(Tablas 1 & 3)
OMe
F
2

Como se ensefia en la grafica, la doble flecha indica que D3 no revela la

-

NH

estructura ciclica unida de la invencién aqui reclamada. Los compuestos de
la reivindicacién 1 contienen un anillo de ciclopentil unido a un anillo de
pirrolidona para formar una estructura ciclica unida. En contraste en la
formula general (I) de D3 un anillo de ciclobutil es unido a un anillo de

pirrolidona para formar una estructura ciclica unida.

En consecuencia la presente solicitud es nueva en relacion a lo revelado por
D3

Compuestos del documento D4

El nuevo capitulo reivindicatorio presentado a Su Despacho también es
nuevo sobre D4. Una comparacion de los compuestos de la invencion
reclamada y el ejemplo mas cercano de D4 como el acido 7-[3a-(2-ciano-
etilamino)-hexahidro-ciclopenta[c]pirrol-2-il]-1-ciclopropil-8-metil-4-oxo0-1,4-

dihidro-quinoilina-3 carboxilico (ver pagina 53) se muestra a continuacion:
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COOH

Reivindicacion 1

Halégeno
1

| COOH

! Dd4: Péagina 53
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Como se muestra en la comparacion en la doble flecha de la izquierda, D4

no ensena los mismos sustituyentes amino de la nueva reivindicaciéon 1. En la

formula general (I) de D4, B corresponde a un sustituyente amino
reivindicado. D4 describe muchas posibles estructuras para B, pero ninguna
de ellas es -NH,. Las paginas 51-55 de D4 ensefian grupos cianoetilamino
[-N(HC);N] o grupos aminocianoetilo [-N(NH,)C.N] como sustituyentes en
enlace compartico C-C de la estructura ciclopentil-pirrolidona unida.

Mas aln, como se muestra en la doble flecha de la derecha, D4 no ensefia
los sustituyenteé reclamados en el grupo ciclopropilo en la posicion R® de los
compuestos reivindicados. Téngase presente que R® es un grupo 1,2-cis-2-
halogenociclopropilo y en la formula general (I) de D4 R' corresponde a R®.
Ninguno de los ejemplos que ensefia D4 sefiala que R' corresponde a un
grupo 1,2-cis-2-halogenociclopropilo. Normalmente en D4, R' es
frecuentemente un grupo ciclopropil con un atomo de hidrégeno en la
localizacién correspondiente.

En consecuencia, D4 no afecta la novedad de la presente solicitud.
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2.2.5. Compuestos del documento D5
El nuevo capitulo reivindicatorio presentado también es nuevo sobre D5.
Obsérvese la siguiente grafica donde se hace una comparacién cercana con
el ejemplo mas cercano, el 495, descrito en D5:

(o}
X! COOH
R5
N N Reivindicacién 1
I
| xz
! Haldgeno
NH, A
o}
F \ COOH
/ h’ L~
| " I VN
i D5: Ejemplo 495
Me Y
H
NH,

Se observa en la doble flecha' de la izquierda que D5 no ensefia la estructura
unida fenil piridina reclamada en la presente solicitud. Los compuestos de la
nueva reivindicaciéon 1 contienen un enlace compartido C-C entre el anilllo de
fenilo y el anillo de piridina. En contraste D5 con la formula general (l)
contiene una estructura bicilica unida en donde los dos anilios de la

estructura comparten un enlace C-N.

Mas aun, como se muestra en la doble flecha de la derecha, D5 no ensefa

los sustituyentes reclamados en el grupo ciclopropil en la posicion R® de la

invencion reivindicada la cual corresponde a R del antecedente. Segtin D5,
R' se selecciona de “(a) alquilos de bajo peso molecular (b) alquenilos de

; bajo peso molecular (c) halégeno alquilo de bajo peso molecular (d) alcoxi de
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2.3.

bajo peso molecular (e) cicloalquilos de tres a ocho carbonos (f) fenilo, (g)
fenilo sustituidos (h) halégenos (i) ciano (j) nitro (k) bicicloalquil (1) alquinilos
de bajo peso molecular (m) alcoxicarbonilos de bajo peso molecular (n)
heterociclicos aromaticos conteniendo nitrégeno (o) heterocicclicos
aromaticos sustituidos con halégenos y conteniendo nitrégeno (p) un éter
ciclico de 4, 5 0 6 miembros y (q) NR'R®. Ninguno de estos sustituyentes
estd dentro del alcance de R® el cual es un grupo 1,2-cis-2-
halogenociclopropilo

En consecuencia D5 no afecta la patentabilidad de la presente solicitud.

Analisis de nivel inventivo

Queremos resaltar que el nuevo capitulo reivindicatorio que anexamos, ademas de

novedoso, presenta altura inventiva, toda vez que ninguno de los documentos

citados, solos o en combinacioén, permiten a una persona medianamente versada

en la materia llegar a lo reivindicado. Cada uno de los documentos D1 a D5

ensefia una extensa lista de compuestos y posibles sustituyentes, pero ninguno

de ellos ensefia los componentes y sustituyentes especificos de la invencién

reivindicada. Las referencias tampoco dan razon alguna del porque los

sustituyentes reivindicados deben ser (o podrian ser) seleccionados.

En consecuencia, la presente solicitud posee la altura inventiva para que se

conceda el privilegio solicitado.

3. Modificacién de la solicitud en tramite

De acuerdo con el articulo 34 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina,

donde se establece que la modificacién de una solicitud es posible en cualquier momento

del tramite mientras no implique una ampliacién de la solicitud inicial, me permito

presentar nuevo capitulo reivindicatorio corregido.
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Las modificaciones realizadas fueron las siguientes:

3.1.  Nuevo capitulo reivindicatorio donde se ha replanteado la redaccién de las

reivindicaciones con el animo de superar las objeciones del Sefior Examinador.

3.2.  Nuevas reivindicaciones 1 a 6 donde:

3.2.1. La reivindicacion 1 esta basada en las reivindicaciones originales 1y 18

3.2.2. La nueva reivindicaciéon 2 esta basada en la reivindicacion original 23 y
tiene sustento en el ejemplo 15 de la solicitud.

3.2.3. La nueva reivindicaciéon 3 esta basada en la reivindicacién original 24 y
tiene sustento en el ejemplo 17 de la solicitud.

3.24. La nueva reivindicacion 4 esta basada en la reivindicacion original 30 y
tiene sustento en los ejemplos 15y 17 de la solicitud.

3.2.5. La nueva reivindicacién 5 esta basada en la reivindicacion original 31 y
tiene sustento en los ejemplos 15y 17 de la solicitud.

3.2.6. La nueva reivindicacién 6 esta basada en la reivindicacion original 32 y

tiene sustento en los ejemplos 15y 17 de la solicitud.

4. De acuerdo con los argumentos y modificaciones presentados con este escrito, la
presente solicitud cumple a cabalidad con los requerimientos exigidos en la Decisidn

486 y las objeciones formuladas por el Examinador se ven superadas.

Puesto que se ha dado respuesta a todas las objeciones formuladas por el
Examinador, se solicita atentamente proceder al otorgamiento de la solicitud de
patente. En este sentido, respetuosamente recordamos al Examinador que la patente
no podra ser negada con base en objeciones diferentes a las expuestas en la accién
oficial No. 17267, toda vez que al no haber sido trasladadas a mi representada, dicha
decision violaria tanto el tenor literal del articulo 45 de la Decision 486 como el
derecho constitucional al debido proceso. En este evento, y con base en el inciso 2
del articulo 45, respetuosamente solicitamos al Examinador expedir una nueva accién
oficial que permita a mi representada contra argumentar las mismas o modificar la

solicitud con el fin de cumplir los requisitos de patentabilidad.
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5. ANEXOS

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por 6 reivindicaciones

e Formulario para modificaciones.

Sefior Director,

2 Oleprene.aOcb Lo

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ
C.C. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-15869-0841-015-2
RBL\RBLAID-233207\WPC 15869
U’\ No. M-2012-233207\RBL

10
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Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
MODIFICACIONES Y/O CORRECCIONES

Identificacion del Tramite

Error material n a una Solicitud en tramite

Patente de Invencion

[ Ppatente de Modelo de Utilidad
D{Registro,de Disefio Industrial -

[ esquema de Trazado de Circuitos Integrados

Datos del solicitante '

Persona Natural - ,:_PerSona“;Juridica,,,, : @

:,, Nombre"fépre'sen‘tanté: Iegél

ipo‘;de empresa. ~Micro D Pequefia

| Ciudad

Japon Tokyo, 1038426

Direccion electrénica Numero telefonico

34736 11

través de la direccion de correo electrénico

3. Datos del apoderado:

Apellidos y Nombre Documento de identificacion Tarjeta profesional

De Paez Luz Clemencia C.C. 35.456.344 T.P.A. 23.555
Direccion y domicilio Ciudad
Carrera 4% No. 72 ~35 Bogota
Direccion electrénica No. Fax Numero telefénico
cavelier@cavelier.com 21186 50 347 36 11
En caso de haber presentado poder general para asuntos que se adelanten ante la Delegatura de Propiedad Industrial, sirvase
indicar el nimero de su radicacién o protocolo de poder general

PI02-F17 vrl (2012-04-19)
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4. - Datos del tramite
Correccion:

Expediente No 09.081.886
Aparece

Debe ser

Modificacion:

E’ Modificacion al capitulo reivindicatorio.
Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 6 reivindicaciones y pido respetuosamente que
el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas.
Respetuosamente manifiesto que a pesar de eliminar materia del pliego reivindicatorio originalmente
presentado, mi.representada no renuncia a la proteccién que pueda obtener sobre dicha materia y se
reserva el derecho de presentar una solicitud divisional que la contenga durante el tramite de la
presente solicitud, beneficiandose de la fecha de prioridad iniciaimente reivindicada.

D Modificacién al capitulo descriptivo.

D Modificacion al resumen.

O  Modificacion a los dibujos.

D Modificacion al sol”icitante.

5. Anexos

D Poder, si fuere el caso.

IE Documento que contiene las modificaciones o correcciones.

D Copia de la solicitud y sus anexos en formato magnético.

P102-F17 vrl (2012-04-19)
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1767 Firma

sNombre'y apellidos

#C:C:135.456.344 DE Usaquén

\5\ SML\NCAWPCL1195UD-233232

PI02-F17 vrl (2012-04-19)




1.

2.

REIVINDICACIONES

Un compuesto teniendo la siguiente estructura

0
X! COOH
RS l
N N
X2 ||?8
NH,

O una de sus sales

Dénde:

R’ representa un atomo de hidrégeno o un atomo de fldor;

R® es un grupo 1,2-cis-2-halogenociclopropilo

X' representa un atomo de fltior o un atomo de hidrégeno; y

X? es un grupo metilo, un grupo etilo, un grupo metoxi, un grupo difluorometoxi, un

grupo ciano, o un atomo de cloro,

Un compuesto de acuerdo con la reivindicaciéon 1 o una sal del mismo,

caracterizado porque el compuesto es:
O
F COOH
|
F N
& O'V'eji JF
NH,
3. Un compuesto de acuerdo con la reivindicacién 1 o una sal del mismo,

caracterizado porque el compuesto es:

0
FJQ\)j/COOH
|
F N
2R 2

F
NH,




4.

Una composicién farmacéutica que comprende un compuesto o sal de acuerdo
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 y un aditivo farmacéuticamente
aceptable.

Un agente antibacterial que comprende un compuesto o sal de acuerdo con
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, y un aditivo farmacéuticamente aceptable.

Un método para fabricar una composicién farmacéutica, un agente antibacterial,
0 un agente terapéutico que comprende combinar un compuesto o una sal de
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, y un aditivo
farmacéuticamente aceptable.

RBL\RBL\ID-233206\WPC 15869
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