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RESPUESTA AL OFICIO No. 3352, NOTIFICADO POR FIJACION EN LISTA No. 013,

DE FECHA 31 DE MARZO DE 2015
(PRIMER EXAMEN DE FONDO)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, identificado tal como aparece al pie de

mi firma, en mi caréacter de apoderado de la sociedad solicitante, me permito manifestar lo siguiente

ante el auto emanado por ese Despacho, dentro del plazo legal previsto en el articulo 45 de la

Decision 486, en los siguientes términos:

I En primer lugar, con el animo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada, me

permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad el

Capitulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la presente solicitud.

Asi entonces, el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto contiene los siguientes cambios:

se eliminaron las Reivindicaciones 1 a 15;

- se incluyeron las nuevas Reivindicaciones 1 a 22 que reclaman los compuestos

especificos de los Ejemplos 2, 3, 5, 7, 29, 45, 54, 56, 63 y 64 del Capitulo Descriptivo,

asi como sus sales farmacéuticamente aceptables;
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- se introducen las nuevas Reivindicaciones 23 y 24, las cuales encuentran soporte en la

antigua Reivindicacion 8.

Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio cumplen a cabalidad
con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decision 486, ya que éstas de ninguna manera implican
una ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacion contenida en la solicitud inicial.

Por el contrario, éstas corresponden a una dréstica limitacion de la materia reivindicada.

[ ]

a- El Examinador sefiala que el titulo se refiere a un nombre genérico, ambiguo e
impreciso ya que no menciona un grupo farmacoforico particular que contiene a los compuestos

reclamados, por lo cual sugiere que sea modificado.

b- Atendiendo la sugerencia del Examinador, me permito modificar el titulo de la

presente solicitud como sigue:

“DERIVADOS DE (IR, 58, 7aS)-5-([BIARIL]-2-IL)-1-FENILTETRAHIDROPIRROLO[1,2-
¢]JOXAZOL-3(1H)-ONA COMO INHIBIDORES CETP ™

2 a- El Examinador sefiala que las reivindicaciones 9-14 reclaman materia no patentable.

b- Considero superada la anterior objecion en tanto que dichas reivindicaciones fueron

completamente eliminadas del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

4, a- El Examinador presenta las siguientes objeciones acerca de la claridad y concision de

las reivindicaciones:

- LaReivindicacion 1 no es clara y mucho menos concisa cuando menciona:

o las definiciones de D1, D2 y D3 puesto que pueden ser dos opciones diferentes
entre C y N que daria lugar a diferentes anillos aromaticos o heteroaromaticos
dificultando entender el alcance de la invencion;

o la definicion de R' es imprecisa cuando contempla H, -alquilo C,-Cs, -Oalquilo
C-Cs, -alquenilo C,-Cs, -Oalquenilo C,-Cs, -alquinilo C;-Cs, -Oalquinilo C,-Cs,
-OH, halégeno, -CN, -NR°R’-CO,R®, -C(O)NR’R’, -SO,NRR’, HET(3), o
cicloalquilo Ci4 que tiene opcionalmente 1-2 dobles enlaces y los anteriores a su
vez sustituidos varias veces con diferentes opciones, con los cuales se pueden
presentar multiples opciones de posibles compuestos ya que el nucleo

farmacoforico podria contener diversos anillos que no permiten conocer el objeto
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que se pretende proteger; por tal motivo se obtienen un nimero indefinido de
compuestos que no encuentran soporte en el Capitulo Descriptivo;

- el Examinador sugiere realizar las aclaraciones y restricciones necesarias, por ejemplo,
reivindicando compuestos especificos cobijados realmente por la invencion, como lo
hace la Reivindicacion 7,

- la Reivindicacion 15 no es clara ya que tal como se encuentra definida, se pueden
presentar multiples opciones de combinaciones en las composiciones farmacéuticas
puesto que se mencionan familias completas genéricas y no compuestos especificos de

interés.

b- i) En primer lugar, llamo respetuosamente la atencion del Examinador sobre las
drasticas limitaciones realizadas en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto, tal como se

explican en el primer punto del presente memorial.

En este sentido, la nueva Reivindicacion 1 fue limitada unica y exclusivamente a los compuestos
especificos de los Ejemplos 2, 3, 5, 7, 29, 45, 54, 56, 63 y 64, asi como las sales farmacéuticamente

aceptables de los mismos.

De esta manera, el solicitante no solo decidio limitar a los compuestos de la Reivindicacion 7 como
lo sugirio el Examinador, sino que, con el unico objetivo de facilitar el tramite, decidio limitar
mucho mas el alcance reclamado inicialmente, aun cuando estaba en el derecho de insistir en su
totalidad, puesto que la materia es nueva e inventiva. Es decir, las anteriores modificaciones
corresponden a drasticas limitaciones del alcance inicialmente pretendido y reclaman una

generalizacién bastante raznobale de los compuestos ilustrados en el Capitulo Descriptivo, tal

como lo recomendo el Examinador.

De esta manera, dado que la materia reclamada fue limitada radicalmente, considero
respetuosamente que el Capitulo Reivindicatorio Modificado reclama una generalizacion razonable
de la materia ilustrada en los ejemplos, delimitando claramente el alcance de la presente invencion,

por lo que su claridad y concision debe ser reconocida.

i) Ahora bien, con respecto a las combinaciones de la antigua Reivindicacion
15, considero superada dicha objecion en tanto que dicha reivindicacion fue completamente

eliminada del Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto.

iii)  Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero respetuosamente que el

Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto cumple con los requisitos de claridad y concision
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establecidos en la Decision 486, y a la luz del Manual Andino de Patentes (MAP) y el Instructivo de
la SIC, permitiéndole a la persona medianamente versada en la materia comprender

inequivocamente el alcance de la materia reclamada.

3. Finalmente, agradezco la opinién favorable del Examinador en cuanto al reconocimiento de
la novedad v el nivel inventivo de la presente invencion, al determinar que luego de consultadas las
fuentes de informacion con que cuenta la SIC, no se encontraron documentos que anticipen el

objeto de esta solicitud.
6. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador en su
examen de fondo han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho

tenga por cumplidos los requisitos de patentabilidad y proceda con la concesion de la patente.

Atentamentc,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

ANEXO: - Capitulo Reivindicatorio Modificado.

- Recibo de pago por 14 reivindicaciones adicionales.
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(Primer Examen de Fondo)

Expediente No.: 14-085.787
Primer Examen de Fondo
P2014/000059

CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO

Un compuesto que tiene la estructura que se muestra a continuacion:
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il Ej. 64

o0 una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
2. El compuesto de la Reivindicacion 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del

mismo, que tiene la estructura:
MeO

8 El compuesto de la Reivindicacion 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del

mismo, que tiene la estructura:

4, El compuesto de la Reivindicacion 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del

mismo, que tiene la estructura:
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5: El compuesto de la Reivindicacion 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo, que tiene la estructura:
6. El compuesto de la Reivindicacion 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo, que tiene la estructura:
7. El compuesto de la Reivindicacion 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo, que tiene la estructura:
8. El compuesto de la Reivindicacion 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del

mismo, que tiene la estructura:
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9. El compuesto de la Reivindicacion 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del

mismo, que tiene la estructura:

10.  El compuesto de la Reivindicacion 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del

mismo, que tiene la estructura:

11.  El compuesto de la Reivindicacion 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del

mismo, que tiene la estructura:

12
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Ej. 5 Ej. 7
Ej. 29 Ej. 45
Ej. 54 Ej. 56
i
| s Ej. 64
!
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El compuesto de la Reivindicacién 12 que tiene la estructura:
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15.

16.

1

18.
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19.  El compuesto de la Reivindicacion 12 que tiene la estructura:
20.
21.
22.
23.  Una composicion farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente

efectiva del compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 1-11, o una sal

farmacéuticamente aceptable del mismo, y un vehiculo farmacéuticamente aceptable.

24, Una composicion farmacéutica que comprende una cantidad terapéuticamente

efectiva del compuesto de cualquiera de las Reivindicaciones 12-22, y un vehiculo

farmacéuticamente aceptable.
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