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P-10903 
 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  
DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES 
E.   S.   D. 
 
 
Re: Expediente  No. 15-290.096 

Solicitud de patente a nombre de THE CALIFORNIA INSTITUTE 
FOR BIOMEDICAL RESEARCH y THE SCRIPPS RESEARCH 
INSTITUTE 
 

 
 
Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi 
firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada 
de las sociedades solicitantes THE CALIFORNIA INSTITUTE FOR 
BIOMEDIAL RESEARCH y THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE, 
en respuesta al oficio No. 15786 notificado por fijación en lista el 5 de enero de 
2016, me permito manifestar lo siguiente en relación con las objeciones sobre 
claridad: 
 
1. Poder  
 
Acompaño con este escrito los poderes conferidos por las sociedades solicitantes 
THE CALIFORNIA INSTITUTE FOR BIOMEDIAL RESEARCH y 
THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE, que me facultan para 
representarlas en el trámite de la presente solicitud. 

 
2. Resumen 
 
Se modifica el resumen de la presente solicitud para precisar el objeto de la 
invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación. 
 
En este sentido, el nuevo resumen quedará del siguiente tenor: 
 

 
“La presente invención se encuentra dirigida a compuestos de la fórmula (II) 

 
o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos y composiciones que contienen dichos 
compuestos para el tratamiento de enfermedades o condiciones relacionadas con fibrosis”. 
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3. Excepciones a la patentabilidad 
 

Se han eliminado las antiguas reivindicaciones 1 a 39 que contenían materia no 
patentable en Colombia de acuerdo con el artículo 20 de la Decisión 486. 
 
4. Claridad 

 
Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al 
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del 
trámite, presento junto con este memorial un nuevo pliego reivindicatorio que 
contiene tan solo 35 cláusulas que corresponden a las antiguas reivindicaciones 
40 a 74. 
 
En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían 
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el 
ánimo de superar las objeciones de claridad de la invención planteadas por el 
examinador en el oficio de la referencia. 
 
Respecto al número de reivindicaciones, atentamente me permito manifestar que 
no se paga tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capítulo 
reivindicatorio corresponde a un menor número de reivindicaciones del pliego 
originalmente presentado y por el cual ya se había hecho el pago de la tasa en su 
debido momento. 
 
En cuanto a las objeciones del señor examinador, relacionadas con la claridad de 
todo el pliego reivindicatorio, en especial de los términos como por ejemplo, 
arilo, heteroarilo y similares, deseamos manifestar que el solicitante no se 
encuentra de acuerdo con dicha objeción dado que, por ejemplo, para el término 
“arilo”, en la nueva reivindicación 9 se indica que el grupo A2 es arilo, y luego en 
la reivindicación 10 se establece que es un grupo fenilo para-sustituido. De igual 
forma sucede con los otros términos. 
 
En este orden de ideas, es necesario hacer énfasis que a esta etapa del trámite 
administrativo, resulta innecesario realizar restricciones drásticas en la materia 
objeto de la reivindicación 1, dado que sin un examen de patentabilidad, no se 
puede realizar una limitación excesiva de las modalidades de la invención. 
Adicionalmente, los términos consignados en las reivindicaciones son 
ampliamente conocidos por aquellos versados en la materia técnica y además, 
como se explicó anteriormente, son especificados en reivindicaciones posteriores 
y dependientes de la nueva reivindicación 1.   
 
Así las cosas, consideramos que no se requiere a este estado del trámite hacer una 
limitación dentro de las reivindicaciones a los ejemplos que se han consignado en 
la memoria descriptiva. Adicionalmente, manifestamos de manera respetuosa que 
el alcance actual de la invención corresponde a una generalización razonable de 
los compuestos ejemplificados en la descripción. 
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Finalmente, deseamos indicar que se han eliminado los términos “solvato”, 
polimorfos”, “profármacos”, “metabolitos” y “N-óxidos” entre otros a fin de 
reducir el alcance de la invención.  
 
Respetuosamente solicitamos se tengan por superadas las objeciones realizadas 
en cuanto a la falta de claridad de la solicitud y a la falta de Unidad de invención. 
 
5. Adicionalmente, aun cuando no fue requerido por ese Despacho, presento 
con este escrito los documentos en que consta la cesión de derechos de los 
inventores a favor de las sociedades solicitantes.  Estos documentos se presentan 
debidamente traducidos al español. 
 
6. Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese 
Despacho en el Oficio No. 15786 notificado por fijación en lista el 5 de enero de 
2016, solicito atentamente sea tenida en cuenta la información aquí presentada y 
continuar con el trámite de la presente solicitud. 
 
Señor Director, 
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ANEXO 

 
- Poderes otorgados por las sociedades solicitantes a mi favor. 
- Documentos en que consta la cesión de derechos de los inventores a favor 

de las sociedades solicitantes. 
- Nuevo capítulo reivindicatorio que contiene 35 reivindicaciones. 
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REINVIDICACIONES 

 

1. Un compuesto de Fórmula (II), una sal farmacéuticamente aceptable: 

 

 5 

 

 

en donde: 

A1 y A2 son seleccionados independientemente de arilo o heteroarilo; 

B es  10 

 

C es heterociclilo de 5 o 6 miembros opcionalmente sustituido o heteroarilo de 5 

o 6 miembros opcionalmente sustituido, en donde el heterociclilo o el heteroarilo 

contiene 1 a 4 átomos de nitrógeno; 

D es arilo o heteroarilo; 15 

E es arilo, heteroarilo, carbociclilo, heterociclilo, o alquilo; 

cada R1, R2, R3, y R4 es seleccionado independientemente de H, alquilo, 

haloalquilo, o alcoxi; 

 

X1 y X2 son seleccionados independientemente de N y CR5; 20 

 

R5 es H, OH, alquilo, o alcoxi; 

 

cada R6 es independientemente alquilo, haloalquilo, halo, alcoxi, -

alquilen(NR13R14), o arilo; ó 25 

 

R7 es alquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, -alquilen(NR13R14), 

cicloalquilo, heterociclilo, -alquilen(cicloalquil), o –alquilen(heterociclil); 

 

cada R8 es seleccionado independientemente de alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, 30 

halo, hidroxi, nitrilo, azido, nitro, alcoxi, haloalcoxi, haloalquilo, hidroxialquilo, 

alcoxialquilo, -alquilen(NR13R14), -alquilen(cicloalquil), –alquilen(heterociclil), 

arilo, heteroarilo, -SR13, - SOR13, -SO2R
13, -SO2NR13R14, -NR13R14, -NR13SO2R

14, -

NR13C(O)R14, -NR13C(O)OR14, -NR13C(O)NR13R14, -C(O)R14, -C(O)OR14, y -

C(O)NR13R14; o dos R8 adyacentes forman un anillo heterociclilo; 35 
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cada R13 y R14 es seleccionado independientemente de H, alquilo, cicloalquilo, 

heterociclilalquilo, haloalquilo, hidroxialquilo, alcoxialquilo, arilalquilo, 

heteroarilalquilo, arilo, y heteroarilo; o R13 y R14 tomados juntos forman un 

heterociclo con los átomos a los cuales están unidos; 5 

 

Y1 y Y2 son seleccionados independientemente de O, CH2, NH, y NR13; 

 

n es 1, 2, o 3; 

15 m es 1 o 2; 10 

p es 1, 2, 3, o 4; 

q es 1, 2, o 3; 

r es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 8; 

s es 0, 1, 2, 3, o 4; 

t es 0, 1, 2, 3, o 4; 15 

u es 0, 1, 2, 3, 4 o 5; y 

v es 0, 1, 2, 3, o 4; 

 

con la condición de que: 

si X1 y X2 es N; r es 0; q es 1; A1 y A2 son fenilo; Y1 y Y2 son O; m y n son 1; R1, 20 

R2, R3, y 

R4 son hidrógeno; y C es      , entonces D no es   

; y 

 

el compuesto no es 4-(4-(4-(4-((2-((1H-pirazol-1-il)metil)-2-(2,4-difluorofenil)-25 

1,3-dioxolan-4-il)metoxi)fenil)piperazin-1-il)fenil)-1-isopropil-1H-1,2,4-triazol-

5(4H)-ona. 

 

2. El compuesto de la reivindicación 1, en donde X1 y X2 son N. 

 30 

3. El compuesto de la reivindicación 1, en donde X1 es CR5 y X2 es N. 

 

4. El compuesto de la reivindicación 1, en donde X1 es N y X2 es CR5. 

 

5. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde q es 1 y r 35 

es 0. 
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6. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde A1 es 

arilo. 

7. El compuesto de la reivindicación 6 en donde A1 es  

 

8. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde A1 es 5 

heteroarilo. 

 

9. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde A2 es 

arilo. 

 10 

10. El compuesto de la reivindicación 9, en donde A2 es  

 

11. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde A2 es 

heteroarilo. 

 15 

12. El compuesto de la reivindicación 11, en donde A2 es piridina, pirazina, 

pirimidina, piridazina, o triazina. 

 

13. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-12, en donde C es 

 20 

 
. 

14. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-12, en donde C es 

 
. 25 

15. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-14, en donde E es 

alquilo. 

 

16. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-14, en donde E es 

cicloalquilo. 30 

 

17. El compuesto de la reivindicación 16, en donde E es ciclopropilo, ciclobutilo, 

ciclopentilo, o ciclohexilo. 

 

18. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-14, en donde E es 35 

heterociclilo. 
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19. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-14, en donde E es 

arilo. 

 

20. El compuesto de la reivindicación 19, en donde E es      y u es 0, 1, 5 

2, 3, 4, o 5. 

 

21. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-14, en donde E es 

heteroarilo. 

 10 

22. El compuesto de la reivindicación 21, en donde 

E se selecciona de:  

 

 

 15 

 

W1, W2, W3, W4, W5, W6, y W7 son seleccionados independientemente de N y 

CR9; 

Z1 es NR12, S, u O; 

Z2 es N o CR9; 20 

cada R9 es seleccionado independientemente de H, halógeno, CN, NO2, alquilo, -

SR10, -OR10, -NR10R11, NR10C(O)(alquil), - NR10C(O)(cicloalquil), -

NR10C(O)(heterocicloalquil), -NR10C(O)(aril), -NR10C(O)(heteroaril), -

C(O)NR10R11, -C(O)NR10(cicloalquil),-C(O)NR10(heterocicloalquil), -

C(O)NR10(aril), -C(O)NR10(heteroaril), -NR10C(O)NR10R11, -25 

NR10C(O)NR11(cicloalquil), -NR10C(O)NR11(heterocicloalquil),-

NR10C(O)NR11(aril), -NR10C(O)NR11(heteroaril), -NR10C(O)O(alquil), -

NR10C(O)O(cicloalquil), -NR10C(O)O(heterocicloalquil), -NR10C(O)O(aril), -

NR10C(O)O(heteroaril), -NR10SO2(alquil), -NR10SO2(cicloalquil),-

NR10SO2(heterocicloalquil), -NR10SO2(aril), -NR10SO2(heteroaril), -SO2NR10R11, -30 
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SO2NR10(cicloalquil), -SO2NR10(heterocicloalquil), -SO2NR10(aril),-

SO2NR10(heteroaril), haloalquilo, arilo, y heteroarilo; 

 

cada R10 y R11 es seleccionado independientemente de H y alquilo; o R10 y R11 

tomados juntos forman un heterociclo con el nitrógeno al cual están unidos; y 5 

R12 es H, alquilo o haloalquilo. 

 

23. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-22, en donde D es 

arilo. 

 10 

24. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-22, en donde D es 

heteroarilo. 

 

25. El compuesto de la reivindicación 24, en donde 

D se selecciona de 15 

 

 
 

W1, W2, W3, W4, y W5 son seleccionados independientemente de N y CR9; 

W6 es N o C; y 20 

cada R9 es seleccionado independientemente de H, halógeno, CN, NO2, alquilo, -

SR10, -OR10, -NR10R11, NR10C(O)(alquil), - NR10C(O)(cicloalquil), -

NR10C(O)(heterocicloalquil), -NR10C(O)(aril), -NR10C(O)(heteroaril), -

C(O)NR10R11, -C(O)NR10(cicloalquil), -C(O)NR10(heterocicloalquil), -

C(O)NR10(aril), -C(O)NR10(heteroaril),-NR10C(O)NR10R11, -25 

NR10C(O)NR11(cicloalquil), -NR10C(O)NR11(heterocicloalquil), -

NR10C(O)NR11(aril), -NR10C(O)NR11(heteroaril), -NR10C(O)O(alquil),-

NR10C(O)O(cicloalquil), -NR10C(O)O(heterocicloalquil), -NR10C(O)O(aril), -

NR10C(O)O(heteroaril), -NR10SO2(alquil), -NR10SO2(cicloalquil),-

NR10SO2(heterocicloalquil), -NR10SO2(aril), -NR10SO2(heteroaril), -SO2NR10R11, -30 

SO2NR10(cicloalquil), -SO2NR10(heterocicloalquil), -SO2NR10(aril),-

SO2NR10(heteroaril), haloalquilo, arilo, y heteroarilo. 

 

26. El compuesto de la reivindicación 25, en donde D es  

 35 
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27. El compuesto de la reivindicación 25, en donde D es  

 

 

28. El compuesto de la reivindicación 25, en donde D es  

 5 

29. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-28 en donde Y1 y Y2 

son O. 

 

30. El compuesto de la reivindicación 29 en donde m es 1. 

 10 

31. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-30 en donde p es 1, 

2, o 3. 

 

32. El compuesto de la reivindicación 31 en donde p es 1. 

 15 

33. El compuesto de una cualquiera de las reivindicaciones 1-32 en donde R1, R2, 

R3, y R4 son hidrógeno. 

 

34. El compuesto de la reivindicación 1 en donde el compuesto se selecciona de: 

 20 
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 5 

 

  



9 

P-10903 

Rvs modificadas 

02-03-2016 

 

 

 

 
 5 
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 5 
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35. Una composición farmacéutica que comprende un compuesto de una 

cualquiera de las reivindicaciones 1-34, o una sal farmacéuticamente aceptable, y 

un excipiente farmacéuticamente aceptable. 


