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Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

P-2016/12524

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA' Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. NC2016/0003915
Solicitud de patente a nombre de PIMERA INC.

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 3, obrando como apoderada de la sociedad
PIMERA INC., domiciliada en Estados Unidos de América, solicitante de la patente de
la referencia, en respuesta al oficio No. 6401 notificado por medio electrénico el 28 de
mayo de 2018, relacionado con concepto técnico de fondo, y por medio de la solicitud
radicada el 27 de agosto de 2018, por medio de la cual se solicité prorroga por 30 dias

para responder al referido oficio, me permito manifestar:

1. Titulo

Respecto al requerimiento del sefior examinador solicitando una modificacion al titulo
de la presente solicitud, se solicita amablemente que dicho titulo sea reemplazado por:
“COMPUESTOS DERIVADOS DE TRICICLOS NITROGENADOS QUE
CONTIENEN  UNA  NAFTIRIDINA  CONDENSADA  CON  UN
BENCIMIDAZOL”.

2. Modificaciones y Claridad de la solicitud

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decision 486 al solicitante
para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite, presento junto
con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de cuatro (4)
reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo presentado anteriormente. Las

modificaciones realizadas se presentan a continuacion:

2.1  Respecto a la objecion a la reivindicacién 1 por carecer de concision, se informa
a este Despacho que dicha reivindicacion se ha modificado y ahora esta dirigida a un
compuesto de férmula I1T (A), en donde sus sustituyentes han sido definidos de acuerdo
alo divulgado en el capitulo descriptivo Especificamente, la nueva reivindicaciéon 1 cubre
los compuestos 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F y 2G, los cuales se encuentran sustentados y

ejemplificados en la descripcion.
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Ademas, el pliego reivindicatorio tal como se presenta ahora es indiscutiblemente de un
alcance que es una generalizacion razonable de los compuestos exitosos para superar las
objeciones del examinador. El experto en la técnica al leer la presente solicitud
encontrarfa plausible que los compuestos tal como se definen en las presentes
reivindicaciones mostrarfan caracteristicas similares a los probados en los ejemplos

practicos y, por lo tanto, mostrarian inhibicién de la proliferacion celular.

2.2 Se ha adicionado la nueva reivindicacion 2, la cual cubre los compuestos 2A, 2B,
2C, 2D, 2E, 2F y 2G como posibles compuestos de la reivindicaciéon 1, con el fin de

definir la materia a proteger.

2.3 Se han adicionado las nuevas reivindicaciones 3 y 4, que se dirigen a un método
in vitro para inhibir la proliferacion celular en una célula que se encuentra en una linea
celular de cancer. Estas modificaciones estan debidamente soportadas en la

especificacion.

2.4 Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 2 a 7 de acuerdo con las modificaciones

realizadas a la reivindicacion 1.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el animo de
superar las objeciones de claridad, novedad y nivel inventivo realizado por el sefor

examinador en su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos informar que las nuevas reivindicaciones 1 a 4 se

ajustan a las disposiciones del articulo 30 de la Decision 486.

3. Pago de tasas

En cuanto al numero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que no se
adjunta tasa por reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo capitulo
reivindicatorio tiene menor nimero de clausulas que el originalmente presentado y en

esencia es el mismo objeto pero mas limitado.

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de examen de

patentabilidad, segiin lo establecido en la Resoluciéon No. 3719 del 2016.
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4. Novedad y Nivel Inventivo

El sefior examinador establece que las antiguas reivindicaciones 1, 2 a 4 carecen de

novedad a la luz de las enseflanzas descritas en el documento WO 2008/060693 A2 (D1).

Ademas, se establece que las antiguas reivindicaciones 3 y 5 a 7 carecen de nivel inventivo
a la luz de las ensefianzas descritas en los documentos WO 2008/060693 A2 (D1) y A
1 Hranjec M et al. (D2).

En este sentido, me permito decir que el articulo 16 de la Decision 486 donde se establece
que: “Una invencion se considera nueva cuando no estd comprendida en el estado de la técnica. El estado
de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al priblico por una descripcion escrita u oral,
utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de

patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. ...

Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal indicada, la invencién no se considera
como nueva si esta “comprendida” en el estado de la técnica, dicha norma se esta
refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno o a algunos de los
componentes que hacen parte de la nueva solicitud. En efecto, para que la invencién
pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en
el “conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial” como define el
estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-1P-
89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de
Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994, pagina
60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual para
desvirtuar el requisito de novedad de una invencioén sera necesario que lo reivindicado
por la invenciéon bajo estudio corresponda de forma total con lo revelado en un
documento o anterioridad sefialada, conclusién a la que se llega después de un analisis
exhaustivo mediante una comparacion entre el capitulo reivindicatorio de la invencién

en estudio y la divulgacién citada por ese despacho como anterioridad.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicion o circunstancia de la nueva creacién
ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego, que la invencion
deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin razén ha dicho el
mencionado Tribunal: “hay que advertir que toda creacion es en cierta forma, producto
del estado de la técnica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en cuenta
un conjunto de conocimientos técnicos que le permitan crear nuevos procedimientos

aplicables a la industria” (Ibidem, paginas 53 y 54).
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Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como minimo la novedad

debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invencién en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA

en cada uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y

-Que la invencion en cuestion puede partir de conocimientos conocidos, caso en
el cual habra que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y novedoso,
teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencién con sus nuevas

caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la solicitud en estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese despacho para
desvirtuar la novedad fuesen ciertas, serfa forzoso que se demostrara que la invenciéon de
mi mandante estd comprendida en el estado de la técnica de forma TOTAL, lo cual no

sucede a la luz de las modificaciones realizadas en el nuevo pliego reivindicatorio.

Respecto al nivel inventivo, me permito decir que el articulo 18 de la Decision 486
establece que “Se considerard que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese resultado obvia ni

se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica” .

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparacién de los
objetos de las anterioridades y la solicitud en estudio. El analisis de nivel inventivo debe
demostrar la obviedad de la invencién y establecer como ésta no contiene un salto
cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace necesario
demostrar que la invencion analizada carece de nivel inventivo y hubiese sido obvia para

una persona versada en la materia.

De acuerdo con lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente que teniendo
en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo capitulo reivindicatorio se superan
las objeciones realizadas ya que dichas caracteristicas no se encuentran divulgadas

en los documentos citados por el sefior examinador.

La solicitante indica respetuosamente que las reivindicaciones modificadas son
novedosas e inventivas sobre el estado de la técnica. Como se menciona en la Accion
Oficial que se contesta, una de las diferencias entre la presente solicitud y la técnica
anterior es que en los compuestos reclamados Xz es H. En este sentido, como se
demuestra en los ejemplos, los compuestos de la nueva reivindicaciéon 1 proporcionan

inhibicién de la proliferacién celular.
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El Compuesto 2G es particularmente efectivo y demuestra la inhibicién en un rango de
lineas celulares, por ejemplo, en seis lineas celulares de ovario diferentes, como se muestra

en la tabla 5.

A la luz de las modificaciones y las diferencias indicadas anteriormente, la Solicitante

respetuosamente solicita la reconsideracion y el retiro del rechazo.

A cuerdo con lo anterior, ni D1 ni D2 ensefian o sugieren los compuestos y el método
reclamados, como se describe en la presente invencién. En vista de lo anterior, las

nuevas reivindicaciones presentadas no son obvias y por lo tanto son inventivas

sobre el estado del arte.

En este sentido, y siguiendo el Manual Andino de Patentes, la presente invencion tal y
como se encuentra definida en las nuevas reivindicaciones 1 a 4, tiene diferencias con el
estado del arte e implic6é un nivel inventivo durante su desarrollo, por lo cual debe ser
considerada como novedosa e inventiva segun las disposiciones de los articulos 16 y 18

de la Decisién 486.

5. Conclusiones

Finalmente, a la luz de las modificaciones al capitulo reivindicatorio y los argumentos

presentados, es posible concluir lo siguiente:

51  La presente solicitud es clara, concisa y esta debidamente soportada por la

descripcion, cumpliendo asi con los requerimientos del Articulo 30 de la Decision
486/00.

5.2 La presente solicitud es patentable sobre los documentos D1 y D2, de acuerdo

con los requerimientos de los Articulos 16 y 18 de la Decision 486/00.

Por tanto, atentamente me permito solicitar a ese Despacho otorgar el privilegio de
patente solicitado a la solicitud en estudio, toda vez que cumple a cabalidad con los

requerimientos de la Decision 486/00.
En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacién con todos los

argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio del

debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constituciéon Nacional
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6. Anexos

- Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 4 reivindicaciones.
- Recibo por concepto de examen de patentabilidad, segin lo establecido en la
Resolucién 3719 del 2016.

Senor Director,

CSTUNGTLIV

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co
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P-2016/12524
Reivindicaciones Modificadas
Octubre 4, 2018

REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la férmula ITI(A):

%,
Un X
x
NN Ny
(U

bl

A—L-—X

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; caracterizado porque

L es un enlace, alquileno C1-Cio;

A es NR4Rs5,

en donde R4 y Rs son independientemente alquilo Ci-Cs; y

X es NRg,

en donde R es alquilo Ci-Cs,

en donde R se liga opcionalmente a R4 o Rs para formar un anillo de 3-5
miembros;

X1 es CONR2R3, en donde Rz y R3 son independientemente seleccionados de H,
alquilo C1-Cjo, heteroalquilo C1-Cs, en donde el heteroatomo es O, alquenilo C2-Cio,
y heteroalquenilo Cz-C7, en donde el heteroatomo es N,

Xoes H,

(U)a y (U)m son independientemente H.

2. El compuesto de conformidad con la reivindicacién 1, caracterizado porque se
selecciona de:
(i) isopropilamida del acido 2-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-1,7,11b-
triazabenzo[c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2A);
(ii) (1-ciclopropiletil)-amida del acido 2-(4-Metil-[1,4]diazepan-1-il)-1,7,11b-
triazabenzo|c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2B);
(iif) ciclopropilamida ~ del  acido 2-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-1,7,11b-
triazabenzo|c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2C);
(iv)  (tetrahidropiran-4-il)-amida del acido 2-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-1,7,11b-
triazabenzo|c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2D);
(v) (5-metilpirazin-2-ilmetil)-amida del acido 2-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-1,7,11b-
triazabenzo|[c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2E);
(vi) (3-metiloxetan-3-ilmetil)-amida del acido 2-(4-Metil-[1,4]diazepan-1-il)-1,7,11b-
triazabenzo[c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2F); o

(vii) metilamida del acido 2-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-1,7,11b-
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triazabenzo|[c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2G),

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. Un método in vitro para inhibir la proliferacion celular, caracterizado porque
comprende, poner en contacto células con un compuesto de conformidad con
cualquiera de las reivindicaciones previas, en una cantidad efectiva para inhibir la

proliferacion de las células, en donde las células estan en una linea de célula de cancer.

4. El método de conformidad con la reivindicacion 3, caracterizado porque la linea de
célula de cancer es un cancer de pecho, cancer de prostata, cancer pancreatico, cancer
de pulmon, cancer hematopoyético, cancer colorrectal, cancer de piel, linea de célula

de cancer de ovarios.
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REIVINDICACIONES

1. Un compuesto que tiene la férmula III(A):

%,
Un X
x
NN Ny
(U

bl

A—L-—X

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; caracterizado porque

L es un enlace, alquileno C;-Cy;

A es NR4R;,

en donde Ry y Rs son independientemente alquilo C;-Cs; y

X es NRg,

en donde R es alquilo Cy-Cg,

en donde R¢ se liga opcionalmente a Ry o Rs para formar un anillo de 3-5
miembros;

X; es CONR,R;3, en donde R, v R; son independientemente seleccionados de
H, alquilo C;-Cy, heteroalquilo C;-Cs, en donde el heteroatomo es O, alquenilo
C,-Cyy, y heteroalquenilo C,-C5, en donde el heteroatomo es N,

X, es H,

(U)n y (U)y, son independientemente H.

2. El compuesto de conformidad con la reivindicacién 1, caracterizado porque se
selecciona de:
(1) isopropilamida del acido 2-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-1,7,11b-
triazabenzo[c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2A);
(i)  (1-ciclopropiletil)-amida del 4cido 2-(4-Metil-[1,4]diazepan-1-il)-1,7,11b-
triazabenzo[c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2B);
(i)  ciclopropilamida  del  acido  2-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-1,7,11b-
triazabenzo|c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2C);
(iv) (tetrahidropiran-4-il)-amida del acido 2-(4-metil-[1,4|diazepan-1-il)-1,7,11b-
triazabenzo|c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2D);
(v)  (5-metilpirazin-2-ilmetil)-amida del acido 2-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-

1,7,11b-triazabenzo|c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2E);
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(vi)  (3-metiloxetan-3-ilmetil)-amida del acido 2-(4-Metil-[1,4]diazepan-1-il)-
1,7,11b-triazabenzo|c|fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2F); o

(vii) metilamida del acido 2-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-1,7,11b-
triazabenzo|c]fluoreno-6-carboxilico (Compuesto 2G),

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

3. Un método in vitro para inhibir la proliferacién celular, caracterizado porque
comprende, poner en contacto células con un compuesto de conformidad con
cualquiera de las reivindicaciones previas, en una cantidad efectiva para inhibir la
proliferacion de las células, en donde las células estan en una linea de célula de

cancet.

4. El método de conformidad con la reivindicacion 3, caracterizado porque la linea
de célula de cancer es un cancer de pecho, cancer de prostata, cancer pancreatico,
cancer de pulmén, cancer hematopoyético, cancer colorrectal, cancer de piel,

linea de célula de cancer de ovarios.
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