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Sefior ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud asi:

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38
de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, articulo 27 del
Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del
Reglamento y Circular Unica de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le
comunica que:

1. Petitorio (Art. 27 D486)

El titulo de la solicitud se considera general, porque la mencionar “derivados de
piperidinil — indol”, se incluyen compuestos que cumplen con dicha caracteristica,
pero que no se encuentran comprendido dentro del objeto de la solicitud. Los
compuestos propuestos en la solicitud son derivados de 4 — (2 — fenilpiperidin — 1
— il)metil indol. Se sugiere modificar el titulo de la solicitud, de tal forma que este
ilustre de manera especifica el objeto de la solicitud, excluyendo del mismo la
referencia al uso de los compuestos reclamados.

2. Modificaciones presentadas (Art 19, 22 y 34 PCT)

Se aceptan las modificaciones presentadas comoquiera que se ajustan a las
prescripciones contenidas en el reglamento del PCT. Si bien las reivindicaciones
presentes en las paginas 837 a 861 corresponden a las reivindicaciones es
iniciales presentes en las paginas 406 a 430, se notifica a la solicitante que el
estudio correspondiente sera realizado al dltimo capitulo reivindicatorio
presentado.

3. Pago de Tasas Patente de Invencion (Art. 10 y 26 D486, Numeral
1.2.2.2. del Capitulo I del Titulo X de la Circular Unica)
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Teniendo en cuenta que el capitulo reivindicatorio presentado excede diez
reivindicaciones, es necesario que el solicitante cancele la tasa establecida por
cada reivindicacion adicional presentada, de conformidad con lo dispuesto en la
resolucion de tasas vigente para la fecha de presentacion de la solicitud, so pena
de que no sean tenidas en cuenta dentro del presente tramite administrativo.

4. Descripcion (Art. 28 D486)

La descripcion no divulga la invencién de manera suficientemente completa para
gue el experto en la materia pueda ejecutarla o reproducirla, puesto que el objeto
de la invencion corresponde a compuestos derivados de 4 — (piperidin — 1 — ilmetil)
indol de acuerdo con las férmulas |, lla, Ilb, llla y Illb, donde el conector entre el
indol y la piperidina es un metilen
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Sin embargo, dentro de los ejemplos que demuestran el desarrollo de la invencion,
se incluyen compuestos derivados de 4 — [piridin — 1 — (2, 2, 2 — trifluoro) etil] indol,
(ejemplos 17-26 y 17-27), es decir, el grupo metilen contiene adicionalmente un
sustituyente triflurometilo.
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Estos compuestos no hacen parte de las formulas generales |, lla, llb, llla y llib
gue se estan reclamando en la solicitud.

Se sugiere realizar las correcciones necesarias.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicacion 1 no es concisa, porque este menciona sustituyentes de manera
general tales como “alquilo Ci, hidroxialquilo Ci.4, alcoxilo Ci., alquenilo Cas,
cicloalquilo Cs.5, aminoalquilo Cis, haloalquilo C,6, haloalcoxido Cis, S(O)palquilo
Ci16 heteroarilo de 5 0 6 miembros con 1, 2 o 3 heteroatomos, entre otros”, a partir
de los cuales se pueden obtener muchos compuestos posibles, pero que no se
encuentran comprendidos dentro del objeto de la solicitud. Se sugiere restringir la
solicitud a una razonable generalizacion del tipo de compuestos que han sido
sintetizados y que se encuentran debidamente sustentados. Se sugiere tener en
cuenta la siguiente tabla para realizar dichas restricciones:

Expediente 16-24994- -1 ler Art 39

Superintendencia de Industriay Comercio: Cra13 No. 27- 00 pisos 1, 3, 4,5,6,7 y 10- PBX: (571) 5870000
E-mail: contactenos /.co- Bogotd D.C, Colombia

@) MINCOMERCID
NDUSTRIA Y TURISMO

Sefior ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud asi:
Pdgina web: www sic gov.co Linea gratuita a nivel nacional: 018000 910165
Centro de atencién telefénica en Bogota: 5920400 Kiosco Informatico Centro Comercial Gran Estaciénen Bogotd




(

:

¢ Industria y Comercio TODOS POR UN
JSUPERINTENDENCIA NUFVOPMS
Sustituyente Soportado en la descripcién
W CH
n 1,2
R H, CH,OH
R AN
CHjs, Cl, OCHs,
R? CHs
R m
N, o}
Z P Fe - N
I @ “ HO’\©\ N@ H,N
N X
R* o) o} HN-p
o) s |
NZ HO HO = 4 N
Ho)ﬁ g m N | HW
O
HO O o o
H-N
N N
A9 WNeasWras
R® H, OH, CHj3, CH,CHs, OCHs;, CH,OH, NH,, NHCH;, OCH,CH,CH;, CH2CN

Sefior ciudadano la entidad le ofrece los siguientes canales para hacer seguimiento a su solicitud asi:
Pdgina web: www sic gov.co Linea gratuita a nivel nacional: 018000 910165
Centro de atencién telefénica en Bogota: 5920400 Kiosco Informatico Centro Comercial Gran Estaciénen Bogotd

Las reivindicaciones 8 y 9 no son claras, porque no se mencionan las
caracteristicas técnicas esenciales correspondientes para cada uno de los
sustituyentes R*, R?, R3, R* R®y R°® de los compuestos de férmula lla, Ilb, llla 'y
llIb. Se sugiere mencionar los sustituyentes para los compuestos reclamados en
estas reivindicaciones.

No obstante, este examen se hace a las 10 reivindicaciones canceladas, se
observa que el capitulo reivindicatorio incluye materia que no es objeto de
patentabilidad de acuerdo a los Art. 14 y 20, tal como métodos de tratamiento y
usos.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decision 486, se le requiere
para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificacion
del presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de
no dar cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerara
abandonada y perdera su prelacion.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este
requerimiento llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contiene mas de
diez (10) reivindicaciones, no pagaréa la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente al pago por reivindicacion adicional. Es claro, que en todo caso
debera pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas
en cuenta en el examen de fondo.
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Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del
Capitulo Sexto del Titulo | de la Circular Unica No. 10 de 2001.
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JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craacionas (c)

El anterior oficio fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2016-02-23

Elabor6: Dayron Alexander Ramirez Reyes
Revis6: Sandra Carolina Crespo
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