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CAPITULO REIVINDICATORIO MODIFICADO
(Examen de Forma)

1. Un compuesto de acuerdo con la formula |
N
| X
o) AN
R
R3
0
Rl
I
en donde:

R! se selecciona de -C(O)NH., -C(O)NH(CHs) y —CN;

R? es —(X)-R*, en donde

-(X)- es un enlace, -CH2- u -O-; y

R* se selecciona de

-H;

alquilo Ci.3, opcionalmente sustituido con uno a cuatro grupos seleccionados de —F,—
OH, y -SOqalquilo Cy-3;

hal6geno;

-CN;

-SO»alquilo Cy.3;

-C(O)N(alquil C1-3)2, siempre que —(X)- no sea —O-;

-NHC(O)R® o —N(CH3)C(O)R®, siempre que —(X)- sea -CHz- y en donde R® se
selecciona de cicloalquilo Cs. y alquilo C1.3 opcionalmente sustituido con uno a tres grupos -
F

-NHSOzalquilo Cy.3;

-CH(ciclopropil)NHSOqalquilo Ci.3;

-OCH2C(O)N(alquilo C1.3)2, siempre que —(X)- sea —CH>-;

-S(=0)(=NH)CHg, siempre que —(X)- sea —CHa-;
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heterociclilo seleccionado de tetrahidropiranilo, tetrahidrofuranilo, pirrolidinilo,
1,1dioxo[1,2]-tiazina, morfolinilo, oxazolidinilo, piperidinilo, azetidinilo, en donde dicho
heterociclilo estd opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados de —C(O)alquilo
C1-3, halogeno, -OH, oxo y alquilo C13;

-C(O)-heterociclilo, siempre que —(X)- sea —CH>, en donde dicho heterociclilo se
selecciona de morfolin-4-ilo, pirrolidin-1-ilo y piperidin-1-ilo, opcionalmente sustituido con
uno o dos grupos seleccionados de —F y -OH;

cicloalquilo Cs.¢ opcionalmente sustituido con —-CN u —OH; y

fenilo, opcionalmente sustituido con —SO2NH>; y

R® es H o alquilo C1-3 opcionalmente sustituido con -OH; o

R? y R® forman juntos un anillo cicloalquilo fusionado de cinco miembros
opcionalmente sustituido con —-OH,;

0 una de sus sales o estereoisomeros.

2. El compuesto de acuerdo con la Reivindicacion 1, en donde:

R! es .C(O)NH2 0 —CN;

R? es —(X)-R*, en donde

-(X)- esun enlace, y

R* se selecciona de

-CH3;

-CF3;

-CHF;

-CH20H;

-CH(OH)CHs;

-CH(OH)CFs3;

-F:

-CN;

heterociclilo seleccionado de tetrahidropiranilo y pirrolidinilo, en donde dicho
heterociclilo esta opcionalmente sustituido con uno a tres grupos seleccionados de alquilo Ci.,

haldgeno, -OH y oxo;
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cicloalquilo Cs.s opcionalmente sustituido con —CN u —OH;
y fenilo, opcionalmente sustituido con —SO2NHz; 0
-(X)-es O,y
R* se selecciona de
alquilo Cy3;
-CH>SOgzalquilo C13; y
heterociclilo seleccionado de tetrahidropiranilo, tetrahidrofuranilo, pirrolidinilo,
piperidinilo y azetidinilo, en donde dicho heterociclilo esta opcionalmente sustituido con uno a
tres grupos seleccionados de —C(O)alquilo C1-3, halégeno, -OH, oxo y alquilo C1.3; 0
Xes(-CHz)y
R* se selecciona de
-SOzalquilo Cy.3;
-C(O)N(alquilo Ci-3)2;
-NHC(O)R® 0 —-N(CH3)C(O)R?®, en donde R® se selecciona de ciclopropilo y alquilo Ci-
3 opcionalmente sustituido con uno a tres grupos -F ;
-OCH2C(O)N(alquilo C1-3)2;
-NHSOzalquilo Cy.3;
-S(=0)(=NH)CHs;
heterociclilo seleccionado de pirrolidinilo, 1,1-dioxo[1,2]-tiazina, morfolinilo y
oxazolidinilo, en donde dicho heterociclilo esta opcionalmente sustituido con uno a tres grupos
seleccionados de —C(O)alquilo C1-3, hal6geno, -OH, oxo y alquilo C1.3; y
-C(O)-heterociclilo, en donde el heterociclilo se selecciona de morfolin-4-ilo,
pirrolidinl-ilo y piperidin-1-ilo, opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados
de
—Fy-OH;y
R3es H o alquilo Ci-3 opcionalmente sustituido con -OH;

0 una de sus sales o0 estereoisOmeros.

3. El compuesto de acuerdo con la Reivindicacion 1 6 2, en donde:
R? es —(X)-R*, en donde
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-(X)- esun enlace y
R* se selecciona de
-CF3;
-CHF;
-CH,0H,;
-CH(OH)CHs;
-CH(OH)CFs3;
_F;
-CN;
heterociclilo seleccionado de tetrahidropiranilo y pirrolidinilo, en donde dicho
heterociclilo esta sustituido con uno a tres grupos seleccionados de alquilo Ci.3, -F, OH y 0xo;
cicloalquilo Cs., sustituido con —-CN u —OH; y
fenilo, opcionalmente sustituido con —SO2NH>; y
R3 es H o alquilo Ci-3 opcionalmente sustituido con -OH;

0 una de sus sales o0 estereoisbmeros.

4. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1, 2 ¢ 3, en donde:

R? es —(X)-R*, en donde

-(X)-es O,y

R* se selecciona de

alquilo Cy.3;

-CH,SO0zalquilo C13; y

heterociclilo seleccionado de tetrahidropiranilo, tetrahidrofuranilo, pirrolidinilo,
piperidinilo y azetidinilo, en donde dicho heterociclilo estd opcionalmente sustituido con —
C(O)alquilo C13; y

R3es H o alquilo Ci-3 opcionalmente sustituido con -OH;

0 una de sus sales o0 estereoisOmeros.

5. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 4, en donde:
R? es —(X)-R*, en donde



Expediente No. NC2017/0003305
Examen de Forma
P2017/000041
Xes(-CHz) y
R* se selecciona de
-SOoalquilo Cy.3;
-C(O)N(alquilo C1-3)2;
-NHC(O)R® 0 —-N(CH3)C(O)R?®, en donde R® se selecciona de ciclopropilo y alquilo Ci-
3 opcionalmente sustituido con uno a tres grupos -F;
-OCH2C(O)N(alquilo C1-3)2;
-NHSO2alquilo Cy.3;
-S(=0)(=NH)CHg;
heterociclilo seleccionado de pirrolidinilo, 1,1-dioxo[1,2]-tiazina, morfolinilo y
oxazolidinilo, en donde dicho heterociclilo esta opcionalmente sustituido con uno a dos grupos
seleccionados de oxo y alquilo C13; y
-C(O)-heterociclilo, en donde el heterociclilo se selecciona de morfolin-4-ilo,
pirrolidinl-ilo y piperidin-1-ilo, opcionalmente sustituido con uno o dos grupos seleccionados
de
-Fy-OH;y
R3 es H o alquilo Ci-3 opcionalmente sustituido con -OH;

0 una de sus sales o estereoisomeros.

6. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, en donde:
R! es —-C(O)NHz;

0 una de sus sales o estereoisomeros.
7. El compuesto de acuerdo con cualquiera de las Reivindicaciones 1 a 5, en donde:
R es —CN;

0 una de sus sales o0 estereoisOmeros.

8. El compuesto de acuerdo con la Reivindicacion 1 seleccionado del grupo que consiste en:
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0 una de sus sales farmacéuticamente aceptables o uno de sus estereoisdmeros.

9. El compuesto de acuerdo con la Reivindicacién 8 seleccionado del grupo que consiste
en los numeros de compuesto 1, 5, 12, 29, 37, 43, 56, 61 y 62 0 sus estereoisomeros o sales

farmacéuticamente aceptables.

10.  El compuesto de acuerdo a la Reivindicacién 1, donde el compuesto es
N
-~
%
o] N
E I o]
O
0”7 "NH,

0 una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

11.  El compuesto de acuerdo a la Reivindicacién 1, donde el compuesto es
N
| N
£ - e
HN" o

0 una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

12.  El compuesto de acuerdo a la Reivindicacién 1, donde el compuesto es
N
| ~N
Oj/l)\
o]
o) NH, N
o)\

0 una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
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13.  El compuesto de acuerdo a la Reivindicacion 1, donde el compuesto es
N
| ~N
o) 0 T/
H,N™ ~O

0 una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

14.  El compuesto de acuerdo a la Reivindicacién 1, donde el compuesto es

H,N™ 0

0 una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

15.  El compuesto de acuerdo a la Reivindicacién 1, donde el compuesto es
N\
| ey
\\N
O
H,N~ ~0O

0 una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

16.  Unacomposicion farmacéutica que comprende un compuesto de acuerdo con cualquiera

de las Reivindicaciones 1 a 15 y un excipiente o portador farmaceuticamente aceptable.

*hkhkkkhkhkkkhkkhkkkhkhkkkhhkkhkhhkkhkihkkhkikikk
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(EXAMEN DE FORMA)

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotd, 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 previsto en

el articulo 39 de la Decisidn 486, en los siguientes términos:

1. En primer lugar, con el &nimo de brindar mayor claridad a la materia reivindicada,

me permito presentar un Capitulo Reivindicatorio Modificado, que reemplaza en su

totalidad al Capitulo Reivindicatorio presentado al momento de radicar la solicitud. Asi
entonces, en el Capitulo Reivindicatorio Modificado adjunto se realizan las siguientes
modificaciones:
- se eliminan las Reivindicaciones 11 a 14;
- se modifica la definicion de R* de la Reivindicacion 1, en donde el grupo -
SOzalquilo C1-3se agrego a las lista de sustituyentes para R*= alquilo C1-3; lo cual

tiene soporte en la Pagina 4, Lineas 27 y 28 del Capitulo Descriptivo ;
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José J. Dangond
Ivan D. Herrera

Bucaramanga
Javier F. Arellano

Viviana A. Salamanca

Tokio

Carlos A. Parra

Oficina Bogota: Carrera 5 N° 34-03, Bogota 110311, Colombia; Tel: + 57 (1) 601-7700 Fax: + 57 (1) 601-7799
Oficina Medellin: Calle 30 N° 10C-228, Edificio Interplaza, Of. 613, Medellin 050021, Colombia; Tel y Fax: +57 (4) 311-8547
Oficina Barranquilla: Carrera 51B N° 80-58, Of. 1103, Barranquilla 080020, Colombia; Tel: +57 (5) 345-0193
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- las nuevas Reivindicaciones 2 a 9 y 16, corresponden a las antiguas
Reivindicaciones 1 a 10, en donde la dependencia de la Reivindicacion 16 fue
modificada;

- las nuevas Reivindicaciones 10 a 15, reclaman compuestos especificos, los cuales
corresponden a los compuestos 1, 5, 12, 29, 56 y 61 de la Tabla 1 del Capitulo

Descriptivo.

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 ampliacién de la proteccidn correspondiente a la divulgacion contenida

en la solicitud original.

2. El Examinador considera que el Titulo de la presente solicitud debe ser mas

especifico con respecto a lo que se desea proteger:

b- Atendiendo las sugerencias del Examinador, me permito modificar el titulo de

la presente solicitud como sigue:

“DERIVADOS DE LA AMIDA DEL ACIDO 2-[PIRIDIN-3-IL]-2,3-DIHIDRO-
BENZO[1,4]DIOXIN-5-CARBOXILICO O DEL 2-[PIRIDIN-3-IL]-2,3-DIHIDRO-
BENZO[1,4]DIOXIN-5-CARBONITRILO COMO INHIBIDORES DE ALDOSTERONA
SINTASA”

3. a- El Examinador sefiala que de acuerdo a la tasa pagada por el solicitante, el

examen de patentabilidad se realizara Gnicamente sobre las 10 primeras reivindicaciones.

b- Llamo respetuosamente la atencion del Examinador sobre el Capitulo
Reivindicatorio Modificado adjunto que comprende 16 reivindicaciones en total. Por
consiguiente, se adjunta el recibo de pago seis (6) reivindicaciones adicionales. De esta manera,
solicito respetuosamente que todas las reivindicaciones sean tenidas en cuenta por la SIC al

momento de realizar el examen de fondo de la presente solicitud.

4. a- El Examinador indica que las Reivindicaciones 1 a 10 no estan debidamente
soportadas en el Capitulo Descriptivo, ya que las definiciones de R?, R?, R®, R?, X, entre otros
son muy amplias y abarcan materia que no se encuentra ejemplificada. EI Examinador sugiere
limitar el alcance de la presente invencion a una razonable generalizacion de los compuestos

ejemplificados en el Capitulo Descriptivo.

Pagina 2 de 4
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b- i) 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 invencién).

Es decir, en relacion con la evaluacion de requisitos de forma, la Decision 486 sélo 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 extensién

de las mismas.

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, Descripcion, 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 biolégico (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

concision de las reivindicaciones. Basta con que 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 va 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 en el que se

eliminan algunas reivindicaciones, 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 o patentabilidad de las reivindicaciones no deben ser estudiadas durante

! Comunidad Andina de Naciones, Manual Andino de Patentes, 2004, Capitulo 11,Seccién 5.2
2 Ibidem, Seccidn 5, subsecciones 5.1 a 5.10, p. 25 a 28
% Ibidem. Seccion 5.3.
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el examen de forma y no le corresponde al solicitante pronunciarse sobre ello en esta etapa del

tramite.

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

formalmente gue la SIC examine si la invencidn 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 deberd pedir que se examine si la invencion es patentable. Los Paises Miembros

podréan cobrar una tasa para la realizacién 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

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,
solo esté en la obligacion de responder a aquellas objeciones enmarcadas bajo los Articulos 38
y 39 de la Decision 486.

4. Por todo lo anterior, considero que las objeciones presentadas por el Examinador 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 publicacién de la

solicitud de acuerdo con el Articulo 40 de la Decisién 486.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota

T.P. 74.295
ANexos:

- Capitulo Reivindicatorio Modificado.

- Recibo de pago por seis (6) Reivindicaciones adicionales
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