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

de mi firma, en mi caracter 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 39

de la Decision 486, en los siguientes términos:

1. a- En primer lugar, con el animo de brindar mayor claridad a la presente solicitud, me

permito adjuntar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su totalidad al

Capitulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud.

Asi entonces, me permito resaltar que el Capitulo Reivindicatorio ha sido drasticamente

restringido, limitdndose a compuestos con las siguientes formulas estructurales:
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Adicionalmente, me permito resaltar que los cambios realizados al Capitulo Reivindicatorio

fueron los siguientes:

Se eliminaron las Reivindicaciones 1 a 4, 11, 12, 19 a 25, 27 a 35y 37 a 39
originalmente presentadas, y, en consecuencia, se ha modificado la enumeracion de
las reivindicaciones en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto al presente
memorial;

Varias definiciones de los sustituyentes de los compuestos previamente mencionados
han sido fuertemente limitadas, en donde especificamente, se realizaron las

siguientes modificaciones:

— en la Reivindicacion 5 se ha eliminado la definicion de los grupos RY, R?, R%, R%,

R% R’, R®, R%, R R® y R® cuando un grupo -C (R®R®)- esta presente; y/o,
preferiblemente cuando uno de R® y R® no es H, mas preferiblemente en donde R® y
R® juntos forman un anillo heterociclico o carbociclico sustituido o no sustituido,
saturado o insaturado de 3-6 miembros (tal como un anillo de ciclopropilo, ciclobutilo,
ciclopentilo, ciclopentenilo, ciclohexilo, ciclohexenilo, aziridina, azetidina, pirrolidina,
piperidina, piperazina, oxetano, tetrahidrofurano o tetrahidropirano);

en la Reivindicacién 6 se ha eliminado la definicion de los grupos R?, R?, R®, R?,
R®, R, R, R® R® y R®, los cuales se definian como independientes, tal y como se
mencionaban en las reivindicaciones anteriores a esta;

en la Reivindicacion 7 se ha eliminado n-butilo, iso-butilo, terc-butilo, pentilo y hexilo,
un grupo alquil-arilo C1-Ce lineal o ramificado, sustituido o no sustituido, un grupo
alquilo halogenado C1-Cs lineal o ramificado sustituido o no sustituido, un grupo-NH>
0 un grupo amina C1-Cs primario, secundario, terciario lineal o ramificado, sustituido
0 no sustituido, un grupo amino-arilo sustituido o no sustituido, un grupo ciclico amina
0 amido sustituido o no sustituido, un grupo alquilo C3-Cs ciclico sustituido o no
sustituido, un grupo -OH o un grupo alcohol C1-Cs sustituido o no sustituido, lineal o
ramificado, un grupo de acido carboxilico C1-Ce lineal o ramificado, sustituido o no

sustituido, un grupo carbonilo lineal o ramificado sustituido o no sustituido, un grupo
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éster del &cido carboxilico C1-Ce lineal o ramificado sustituido o no sustituido, un grupo
carbonil amino C1-C7 lineal o ramificado sustituido o no sustituido, un grupo ariloxilo
0 alcoxilo C1-C7 lineal o ramificado, sustituido o no sustituido, un grupo aminoalcoxilo
lineal o ramificado, sustituido o no sustituido, un grupo sulfonilo lineal o ramificado,
sustituido o no sustituido, un grupo aminosulfonilo, un grupo aminosulfonilo ciclico,
un grupo aromatico, un grupo heterociclico sustituido o no sustituido, saturado o no
saturado, sistemas de anillo fusionados de la definicion de RY, R?, R, R*y R’, haldgeno
y un grupo —CN de la definicion de R’, realizaciones preferidas para RY, R?, R3, R*y
R’;

— en la Reivindicacién 8 se ha eliminado un grupo alquilo C1-Cs lineal o ramificado
sustituido o no sustituido tal como ciclopropilo, n-Butilo, iso-butilo, terc-butilo, pentilo
y hexilo, un grupo NH: o un grupo amina C1-Cs primario, secundario, terciario, lineal
o ramificado, sustituido o no sustituido, un grupo alquilo halogenado C;1-Ce lineal o
ramificado sustituido o no sustituido, un grupo alcoxilo C;-C7 lineal o ramificado,
sustituido o no sustituido de la definicion de R;

— en la Reivindicacion 9 se ha eliminado un grupo alquilo C1-Cs lineal o ramificado
sustituido o no sustituido tal como n-Butilo, iso-butilo, terc-butilo, pentilo y
hexilo, un grupo alquilo halogenado Ci-Cs lineal o ramificado sustituido o no
sustituido, un grupo de alcohol C»-Cs lineal o ramificado, sustituido o no sustituido, un
grupo alquilo Cs-Cs ciclico sustituido o no sustituido, de la definicion de R®y R®y
realizaciones preferidas de R® y R®;

- en la Reivindicacion 10 se ha eliminado la referencia a que los grupos sean
sustituidos 0 no sustituidos, CH2CH,CH2CH2CH2Ph,
y -CH2CH>CH>CH>CH,>CH.Ph de la definicién de un grupo alquil-arilo C1-Cs
lineal o ramificado de cada R®, R®y R®, CH(CH.CHs3)CH.0H, -
C(CH3)2CH20H, -CH,CH>CH>CH>CH>0H, y -CH>CH>CH>CH>CH>CH,OH de
la definicion de un grupo alcohol Ci-Cs lineal o ramificado de cada R®3, R%y
R, CH,CH>CH>COOH, -CH>CH2CH>CH>COOH,
y -CH2CH2CH2CH2CH2COOH de la definicion de un grupo del &cido
carboxilico Ci-Cs¢ lineal o ramificado de cada R®, R%y R®,
(CO)-N-metil-piperazin-N-ilo,-(CO)NHCH2CH>0OH, -(CO)NHCH2CH>OMe, -
(CO)NHCH2CH2NHz2, -(CO)NHCH2CH2NHMe, y -(CO)NHCH.CH>NMe> de
la definicion de un grupo carbonilo lineal o ramificado de cada R, R®y R®°, 3,(4
0 5)-Pr2-Ph-, 3,(4 0 5)-Buz-Ph-, 3,(4 0 5)-(CN)2-Ph-, 3,(4 0 5)-(NO2)2-Ph-, 3,(4 0 5)-

Pagina 3 de 9



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS
Abogados - Attorneys

(NH2)2-Ph-, 3,(4 0 5)-(MeO),-Ph-, 3,(4 0 5)-(CFz)2-Ph-, 2-Me-Ph-, 3-Me-Ph-, 4-Me-
Ph-, 2-Et-Ph-, 3-Et-Ph-, 4-Et-Ph-, 2-Pr-Ph-, 3-Pr-Ph-, 4-Pr-Ph-, 2-Bu-Ph-, 3-Bu-Ph-, 4-
Bu-Ph-, 2-(CN)-Ph-, 3-(CN)-Ph-, 4-(CN)-Ph-, 2-(NO)-Ph-, 3-(NO2)-Ph-, 4-(NO,)-Ph-
, 2-(NH2)-Ph-, 3-(NH2)-Ph-, 4-(NH2)-Ph-, 2-MeO-Ph-, 3-MeO-Ph-, 4-MeO-Ph-, 2-
(NH2-CO)-Ph-, 3-(NH2-CO)-Ph-, 4-(NH2-CO)-Ph-, 2-CF3-Ph-, 3-CF3-Ph-, 4-CF3-Ph-,
2- CF30-Ph-, 3- CF30-Ph-, y 4- CF30-Ph-) de la definicion de un grupo aromético de
cada R%, R%y R%, |a referencia a “tales anillos pueden ser sustituidos o no sustituidos,
preferiblemente en donde los anillos son seleccionados a partir de uno, dos, o méas de
los anteriores grupos aromaticos y grupos heterociclicos aromaticos o no aromaticos,
(¢j., sistemas de anillo fusionados” de la definicion de sistemas de anillos fusionados
de cada R%3, R%y R,

- en la Reivindicacion 13 se ha eliminado iso-propilo, ciclopropilo, n-butilo, iso-
butilo, terc-butilo, pentilo y hexilo de la definicion de un grupo alquilo C1-Cs lineal o
ramificado, sustituido o no sustituido, un grupo alcoxilo Ci-C- lineal o ramificado
sustituido o no sustituido de cada R!, R?, R® R* y R’; iso-propilo, n-butilo, iso-butilo,
terc-butilo, pentilo y hexilo de la definicion de un grupo alquilo C1-Ce lineal o
ramificado, sustituido o no sustituido, un grupo alquilo halogenado C:-Cs lineal
o ramificado, sustituido o no sustituido, un grupo de alcohol C>-Cs lineal o
ramificado, sustituido o no sustituido de la definicién de R® y R®; un grupo
alquilo C3-Cs ciclico sustituido o no sustituido de la definicion de R®; un grupo
ciclico amina o amido, un grupo alquilo Cs-Csg ciclico sustituido o no sustituido
y un grupo aromatico sustituido o no sustituido de la definicion de R®; la
referencia a “tres anillos fusionados, los cuales pueden ser sustituidos o no
sustituidos, preferiblemente en donde los anillos son seleccionados a partir de
uno, dos, o mas de los anteriores grupos aromaticos y grupos heterociclicos
aromaticos o no aromaticos de la definicion de sistemas de anillo fusionados ”
de la definicion de R®®; un grupo alquilo C1-Cs lineal o ramificado, sustituido o
no sustituido, un grupo alquilo halogenado C1-Cs lineal o ramificado, sustituido
0 no sustituido, un grupo-NHz o un grupo amina C1-Cs primario, secundario,
terciario, lineal o ramificado, sustituido o no sustituido, un grupo alquilo C3-Cs
ciclico sustituido o no sustituido, un grupo -OH o un grupo alcohol C:-Cs
sustituido o no sustituido, lineal o ramificado, un grupo ciclico amina o amido

sustituido o no sustituido, un grupo aromatico sustituido o no sustituido, un

Pagina 4 de 9



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS
Abogados - Attorneys

grupo heterociclico sustituido o no sustituido saturado o no saturado de la
definicion de R y R®*

- En la Reivindicacién 14 se ha eliminado un grupo alquil-arilo C1-Cs lineal o
ramificado, sustituido o no sustituido de la definicion de R?, R?, R% y R* NMeH, -
NMey, -NEtH, -NEtMe, -NEt;, -NPrH, -NPrMe, -NPrEt, -NPr2, -NBuH, -NBuMe, -
NBUEt de la definicién de un grupo amina C1-Cs secundario o terciario lineal o
ramificado sustituido o no sustituido, un grupo amino-arilo sustituido o no sustituido,
un grupo ciclico amina o amido sustituido o no - sustituido, un grupo -OH o un grupo
alcohol C:-Cs sustituido o no sustituido, lineal o ramificado, un grupo de &cido
carboxilico C1-Ce lineal o ramificado, sustituido o no sustituido, un grupo carbonilo
lineal o ramificado sustituido o no sustituido, un grupo Ester del acido carboxilico
C1-Cs lineal o ramificado sustituido o no sustituido, un grupo amida C1-Cs lineal o
ramificado, sustituido o no sustituido, un grupo carbonil amino C:-C7 lineal o
ramificado sustituido o no sustituido, un grupo ariloxilo o alcoxilo C:-C7 lineal o
ramificado, sustituido o no sustituido, un grupo aminoalcoxilo lineal o ramificado,
sustituido o no sustituido , un grupo sulfonilo lineal o ramificado, sustituido o no
sustituido, un grupo sulfonilamino , un grupo aminosulfonilo, pirrol-1-ilo, pirrol-2-ilo,
pirrol-3-ilo, pirazol-1-ilo, pirazol-3-ilo, pirazol-4-ilo, pirazol-5-ilo, imidazol-1-ilo,
imidazol-2-ilo, imidazol-4-ilo, imidazol-5-ilo, 1,2,3-triazol-1-ilo, 1,2,3-triazol-4-ilo,
1,2,3-triazol-5-ilo, 1,2,4-triazol-1-ilo, 1,2,4-triazol-3-ilo, 1,2,4-triazol-5-ilo, 2-aza-
tetrahidropiran-2-ilo, 2-aza-tetrahidropiran-3-ilo, 2-aza-tetrahidropiran-4-ilo, 2-aza-
tetrahidropiran-5-ilo, 2-aza-tetrahidropiran-6-ilo, 3-aza-tetrahidropiran-2-ilo, 3-aza-
tetrahidropiran-3-ilo, 3-aza-tetrahidropiran-4-ilo, 3-aza-tetrahidropiran-5-ilo, 3-aza-
tetrahidropiran-6-ilo, morfolin-2-ilo, morfolin-3-ilo, morfolin-4-ilo, tiofen-2-ilo,
tiofen-3-ilo, isotiazol-3-ilo, isotiazol-4-ilo, isotiazol-5-ilo, tiazol-2-ilo, tiazol-4-ilo,
tiazol-5-ilo, tiopiran-2-ilo, tiopiran-3-ilo, tiopiran-4-ilo, 2-azatiopiran-2-ilo, 2-
azatiopiran-3-ilo, 2-azatiopiran-4-ilo, 2-azatiopiran-5-ilo, 2-azatiopiran-6-ilo, 3-
azatiopiran-2-ilo, 3-azatiopiran-4-ilo, 3-azatiopiran-5-ilo, 3-azatiopiran-6-ilo, 4-
azatiopiran-2-ilo, 4-azatiopiran-3-ilo, 4-azatiopiran-4-ilo, 4-azatiopiran-5-ilo, 4-
azatiopiran-6-ilo, tiolan-2-ilo, tiolan-3-ilo, tian-2-ilo, tian-3-ilo, tian-4-ilo, oxazol-2-
ilo, oxazol-4-ilo, oxazol-5-ilo, isoxazol-3-ilo, isoxazol-4-ilo, isoxazol-5-ilo, furazan-3-
ilo, (1,3,4-oxadiazol)-2-ilo, (1,3,4-oxadiazol)-5-ilo, (1,2,4-oxadiazol)-3-ilo, (1,2,4-
oxadiazol)-5-ilo; y tetrazol-1-ilo, tetrazol-2-ilo, tetrazol-5-ilo de un grupo heterociclico
sustituido o no sustituido, saturado o no saturado, sistemas de anillo fusionados que

comprenden dos o tres 0 mas anillos fusionados, de la definicion de R® R’, R%, R®,

Pagina 5 de 9



OLARTEMOURE

OLARTE MOURE & ASOCIADOS
Abogados - Attorneys

R®, y R®, las realizaciones preferidas de RY, R?, R3, R* la referencia a “Cuando R®
es un grupo ciclico, tal grupo ciclico esta unido directamente a través de uno de sus
atomos del anillo al carbono unido a R% y R%”;

— Enla Reivindicacion 15 se ha eliminado H como realizacion preferida de R, R®, y
R*. alquilo C1-Cs, mas preferiblemente R® y R®! ambos son H de la definicion de R® y
RO

— En la Reivindicacién 16 se ha eliminado un grupo ciclico amina o amido, un grupo
alquilo Cs-Cg ciclico sustituido o no sustituido, un grupo aromético sustituido o no
sustituido, un grupo heterociclico sustituido o no sustituido, saturado o no saturado,
sistemas de anillo fusionados que comprenden dos o tres 0 mas anillos fusionados de
la definicion de R®;

— En la Reivindicacién 17 se han eliminado los compuestos 1 a 3, 6, 7, 8, 41, 51, 57,
64, 65, 66, 74, 116 y 120;

— En la Reivindicacién 18 se han eliminado los compuestos 1, 2, 38, 39, 41, 44-47,
49, 51-57, 59, 60-65, 68, 69, 71-73, 75, 78-80, 82-84, 85-115, 117-127, 129-131, 133-
135, 146, 147, 149, 152, 154, 157, 163, 166, 173-175, 180, 181, 184-185, 186, 192,
193, 195, 197, 199-203, 208, 212, 213, 216, 220-222, 228-230, 234, 235-241, 243, 252,
254- 260, 266, 267, 270y 272.

b- Valga anotar que las modificaciones efectuadas al Capitulo Reivindicatorio
cumplen a cabalidad con lo estipulado en el Articulo 34 de la Decisidn 486, ya que éstas de ninguna
manera implican una ampliacion de la proteccion correspondiente a la divulgacién contenida en la

solicitud original.
2. a- La Examinadora recomienda realizar las correcciones pertinentes al titulo de la
solicitud, teniendo en cuenta que éste no debe referirse al uso de los compuestos, los cuales son el

objeto de la solicitud.

b- Considero superada la anterior objecion en tanto que, atendiendo la sugerencia de

la Examinadora, el titulo de la presente solicitud fue modificado como sigue:

“DERIVADOS DE INDOL UTILES COMO INHIBIDORES DE LA TRIPTOFANO-2,3-
DIOXIGENASA (TDO) O INDOLAMINA-2,3-DIOXIGENASA (IDO1 0 IDO2)”.
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2. a- La Examinadora sefiala que 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.

a- Respetuosamente llamo la atencién de la Examinadora sobre las modificaciones
realizadas al Capitulo Reivindicatorio Modificado, el cual contiene un total de 14
Reivindicaciones. Por lo que adjunto al presente memorial por favor encuentren el pago
correspondiente a cuatro reivindicaciones adicionales. En consecuencia considero superada la

objecion de la Examinadora.
3. a- La Examinadora eleva las siguientes objeciones sobre el Capitulo Reivindicatorio:

- el uso de la Reivindicacion 1 no es patentable de acuerdo con el Art. 14 de la Decision 486.

- las Reivindicaciones 1 y 2 no son concisas porque mencionan muchos sustituyentes que
no estan sustentados en los ejemplos de la descripcion.

- laReivindicacién 2 no es concisa porque menciona 15 anillos, mientras que en los ejemplos
de la descripcidn s6lo esta sustentado el anillo indol.

- laReivindicacion 3 no es concisa porque menciona 4 tipos de radicales diferentes mientras
que en los ejemplos de la descripcion solo esta sustentado el radical “amida”.

- la Reivindicacion 3 no es clara porque se refiere a R® como un compuesto, cuando en
realidad es un sustituyente.

- la Reivindicacion 4 no es clara porgque se refiere a la Reivindicacién 53, que no es
precedente.

- el Capitulo Reivindicatorio incluye materia que no es objeto de patentabilidad.

b- 1) En primer lugar, sea esta la oportunidad de manifestar respetuosamente que
cualquier requerimiento relacionado con la patentabilidad del Capitulo Reivindicatorio en la etapa
del examen de forma (Art. 38 D486) resulta irregular, pues dicho examen de forma solamente
pretende la verificacion de requerimientos especificos listados en los Articulos 26 y 27 de la
Decision 486, y no un analisis de fondo de la solicitud en virtud del Articulo 45 (por ejemplo,

andlisis de la claridad, soporte o unidad de invencion).

Es decir, en relacion con la evaluacion de requisitos de forma, la Decision 486 solo se refiere al
cumplimiento de las disposiciones de los Articulos 26 y 27, tal como que la solicitud contenga

una o mas reivindicaciones, independientemente del contenido técnico o extension de las

mismas.
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Lo anterior se encuentra claramente establecido en el Manual Andino de Patentes (MAP), en donde
establece con respecto al Examen de Forma que “En el examen de forma, el Examinador de forma

no _realiza un_examen profundo para verificar el contenido, claridad y comprension de la

descripcion; es esencial sin embargo que el documento sea suficientemente legible*. De hecho,
el MAP establece respecto al Examen de Forma que dicho examen consiste en la verificacion de:
petitorio, Descripcidn, Reivindicaciones, Dibujos, Resumen, Poderes (si fuere el caso), Copia del
contrato de acceso o de uso de conocimiento tradicionales (si fuere el caso), Certificado de
depdsito del material bioldgico (si fuere el caso). Documento de cesion de derechos del inventor

al solicitante e Idioma.?

Es mas, respecto al examen de forma de las reivindicaciones, el MAP establece que “En esta etapa

del examen, de igual manera que para la descripcion, no se analizan la claridad ni concisién de

las reivindicaciones. Basta con gue el examinador de forma reconozca algo que parezca un

capitulo reivindicatorio, estos requisitos se vuelven importantes en el momento de entrar a

analizar la solicitud en el examen de fondo ya que mediante ellas se medira la extension de la

patente™® (énfasis fuera de texto). Por lo tanto, si bien, con el fin de facilitar el tramite proporciono

voluntariamente un Capitulo Reivindicatorio Modificado, considero que este requerimiento en

esta etapa del tramite es injustificado y se extralimita segun las disposiciones legales aplicables y
por el contrario sefialo que la claridad, la concision y unidad de invencién de las reivindicaciones
no_deben ser estudiadas durante el examen de forma y no le corresponde al solicitante

pronunciarse sobre ello en esta etapa del tramite.

i) Vale la pena resaltar ademas que el Solicitante no ha pedido formalmente

gue la SIC examine si la invencion es patentable, tal como lo establece el Articulo 44 de la Decision

486, el cual sefiala que “Dentro del plazo de seis meses contados desde la publicacion de la

solicitud, independientemente que se hubieren presentado oposiciones, el solicitante debera pedir

gue se examine si la invencidn es patentable. Los Paises Miembros podran cobrar una tasa para

la realizacion de este examen. Si transcurriera dicho plazo sin que el solicitante hubiera pedido

que se realice el examen, la solicitud caera en abandono”.

En este sentido, dado que la solicitud no ha sido publicada y el solicitante tampoco ha solicitado

gue se realice el examen de patentabilidad, ni mucho menos se ha pagado la tasa para realizar

! Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Seccion 5.2
2 Manual Andino de Patentes. ISBN-9978-43-855-6 Seccion 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28.
3 Idem. Seccidn 5.3.
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dicho examen, respetuosamente considero que el Solicitante no debe pronunciarse sobre aspectos
relacionados con la patentabilidad en respuesta al examen de forma, y por el contrario, s6lo esta
en la obligacion de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Articulos 38 y 39 de la
Decision 486.

iii)  Sin perjuicio de lo anterior, me permito resaltar que las Reivindicaciones 1-
4 fueron eliminadas del Capitulo Reivindicatorio Modificado, asi como también la materia no

patentable segun los Articulos 14 y 20 de la Decision 486.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por la Examinadora en su
examen de forma han sido resueltas y por consiguiente solicito respetuosamente que el Despacho
tenga por cumplidos los requisitos de forma y proceda con la publicacion de la solicitud de acuerdo
con el articulo 40 de la Decision 486.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE

C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

AnNexos:

— Capitulo Reivindicatorio Modificado.

— Recibo de pago por cuatro (4) reivindicaciones adicionales
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