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P-2020/24153

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

Re: Expediente No. NC2020/0006248
Solicitud de patente a nombre de ABBVIE INC. y CALICO LIFE SCIENCES
LLC

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de las sociedades
ABBVIE INC. y CALICO LIFE SCIENCES LLC, domiciliadas en North Chicago, Illinois, y
San Francisco, California, Estados Unidos de América, respectivamente, solicitantes de
la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 9779 notificado electronicamente
el 28 de junio de 2022, y para el cual se solicité prorroga de 30 dias el 9 de septiembre
de 2022, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me
permito presentar la siguiente informacion:

1. Modificaciones a las Reivindicaciones y Claridad

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 once
(11) reivindicaciones y reemplaza completamente el capitulo presentado anteriormente.
Las modificaciones realizadas se presentan a continuacion:

1.1 Se eliminaron las antiguas reivindicaciones 1 a 39 y 52, con el fin de definir
claramente la materia a proteger y superar las objeciones del examinador, como se
presenta en la siguiente tabla:

Reivindicaciones | Reivindicaciones Modificacion y soporte
antiguas actuales

1-39 (Canceladas) (Canceladas sin perjuicios)

40 1 Reivindicaciones Originales 40-41
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41 (Cancelada) (Cancelada sin perjuicio)
42 2 Reivindicacion Original 42
43-50 3-10 (Se modificod la dependencia de las

reivindicaciones y el lenguaje de las
reivindicaciones para mantener la
coherencia)

51 11 Reivindicacién Original 51 y Tabla 1

52 (Cancelada) (Cancelada sin perjuicio)

1.2 El examinador ha indicado "En el capitulo reivindicatorio, los términos:
"opcionalmente” y “0” es impreciso, por lo cual, no permite distinguir la invencion del
estado de la técnica. Se sugiere sustituirlo por términos precisos o rangos concretos”.
En este respecto, se informa que el término “opcionalmente” ha sido eliminado del
pliego reivindicatorio con el fin de superar las objeciones del examinador.

A\ n”n

En cuanto al término “0”, el solicitante desea manifestar respetuosamente su
desacuerdo ya que dicho término es usado de acuerdo con su significado ordinario, lo

cual es claramente entendible para un experto en la materia.

1.3 El examinador indica "La reivindicacion 51 hace referencia a la descripcion, segun
la expresion “cualquier compuesto establecido en la tabla 1...” Se sugiere eliminar la
referencia a la descripcion o a la tabla”. En este respecto, y siguiendo las
recomendaciones del examinador se ha modificado la antigua reivindicacion 51 (nueva
reivindicacion 11) para eliminar la referencia a la Tabla y recitar los compuestos
relevantes.

1.4 El examinador ha indicado “E/ capitulo reivindicatorio no es conciso porque las
definiciones de A, D, L1, Q, W, R1 y R2 comprenden un numero muy extenso de
alternativas, lo que impide establecer claramente el alcance de la proteccion. Se sugiere
agrupar dichas alternativas teniendo en cuenta que exista una razonable generalizacion
y que cada una de dichas alternativas tenga soporte en la descripcion”, y “El capitulo
reivindicatorio no esta debidamente sustentado en la descripcion porque no se
encuentra en la descripcion ejemplos que muestren que D este opcionalmente sustituido
con 1-4 Rx y no existe evidencia de que todos ellos conserven la misma actividad, se
sugiere restringir a una razonable generalizacion del tipo de compuestos que han sido
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sintetizados, es decir, que se encuentren debidamente sustentados”. En este respecto,
se informa que, sin aceptar el rechazo, el solicitante ha cancelado las antiguas
reivindicaciones 1-39 sin perjuicio. Adicionalmente, el solicitante ha modificado ain mas
la antigua reivindicacidon 40 (nueva reivindicacion 1), incluyendo las caracteristicas de
la antigua reivindicacion 41, con el fin de dar suficiente claridad y sustento a la presente
invencion. Por tanto, se solicita amablemente sea retirada dichas objeciones.

1.5 Finalmente, las reivindicaciones restantes, asi como sus dependencias, fueron
reenumeradas.

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 y patentabilidad planteadas por el examinador en
su concepto técnico.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capitulo reivindicatorio, que
incluye once (11) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del articulo 30 de la
Decision 486/00.

2. Pago de tasas

En relacién con el niumero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio tiene un menor nimero de reivindicaciones a las presentadas
previamente, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

Por otra parte, me permito adjuntar recibo por concepto de pago de tasa de modificacién
a las reivindicaciones, segun lo establecido en |a Resolucion No. 59669 de 2020.

3. Novedad

El examinador establece que las reivindicaciones 1 a 39, 51 y 52 carecen de novedad a
la luz de las ensefianzas del documento NC2018/0012946 (D1). Adicionalmente, el
examinador establece que las reivindicaciones 40 a 50 carecen de novedad a la luz de
las ensefanzas descritas en el documento W02012088365 (D2).

A este respecto, me permito decir que el articulo 16 de la Decisidn 486 de la Comision
de la Comunidad Andina establece que la invencion se considera nueva cuando no esta
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comprendida en el estado de la técnica. 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.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho
para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seria forzoso que se demostrara que la
invencion estd comprendida en el estado de la técnica, especificamente en forma
individual en los documentos D1, y D2 de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia
reclamada en el nuevo capitulo reivindicatorio.

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como minimo la novedad
debe contemplar los siguientes aspectos:

- Que la invencidn en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA en cada
uno de los documentos que se mencionan como anterioridades; y

- Que la invencién en cuestion puede partir de conocimientos conocidos, caso en
el cual habrd que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencidon con
sus nuevas caracteristicas al campo técnico al cual pertenece la solicitud en
estudio.

De acuerdo con lo anterior, la solicitante desea manifestar respetuosamente su
desacuerdo, ya que teniendo en cuenta las modificaciones presentadas en el nuevo
capitulo reivindicatorio, se superan las objeciones realizadas, por cuanto dichas
caracteristicas no se encuentran divulgadas individualmente en los
documentos D1 y D2 citados por el examinador. Por lo tanto, las nuevas
reivindicaciones son novedosas e inventivas a la luz del estado del arte.

Sin aceptar el rechazo, el solicitante ha cancelado las antiguas reivindicaciones 1-39 sin
perjuicio. El solicitante ha modificado aun mas la antigua reivindicacion 40 (nueva

%

reivindicacion 1) para recitar "D se selecciona del grupo que consiste en
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RX

QA Y ‘

, .Y R ;" incorporando las caracteristicas de la
antigua reivindicacién 41.

Ni D1 ni D2 describen los compuestos reclamados o el género de compuestos. Los
compuestos de D1 y D2 no entran dentro del alcance de las reivindicaciones, en su
version modificada. En consecuencia, el solicitante afirma que las reivindicaciones,
modificadas, son novedosas en vista de las referencias citadas.

De esta forma, teniendo en cuenta que los documentos D1 y D2 no mencionan,
describen o sugieren, en forma individual o en combinacién, todas las caracteristicas
técnicas reclamadas como se describen en la presente invencidon, dichas
reivindicaciones son novedosas, e 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 reivindicaciones 1 a 11, tiene diferencias con el
estado del arte e implicé 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 Decisidon 486.

4. Conclusion

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse
que:

i) La presente solicitud es clara, concisa y estd debidamente soportada en la
descripcion, cumpliendo con los requerimientos del Articulo 30 de la Decisidn
486; y

i) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1 y D2, cumpliendo asi
con los requerimientos de los Articulos 16 y 18 de la Decisién 486.

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 Decisién 486/00.
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En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relacidon con todos los

argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Nacional.

5. Anexos
- Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.

- Recibo de pago correspondiente a la Tasa de modificacién a las
reivindicaciones.

Sefora Directora,

C%MMLVO

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

notificaciones@clarkemodet.com.co

clarkemodet.com
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS

1. Un compuesto de Férmula (II):

WO
Q
ORERNO
| |
R' R2
Férmula (II)

0 una de sus sales farmacéuticamente aceptable, en donde:

s
o=,

D se selecciona del grupo que consiste en ,
RX
/\%k ) | g{:ﬂ |

R! y RZson cada uno, de modo independiente, hidrogeno, alquilo C;-Cs,
alcoxi C1-Ce—alquilo C>-Cs, hidroxi—alquilo C>-Cs 0 sililoxi—alquilo C,-Cs;

RN1 se selecciona del grupo que consiste en hidréogeno, alquilo Ci-Cs,
hidroxi—alquilo C>-Cs, halo-alquilo C;-Cs, amino-alquilo C>-C¢, ciano-alquilo C,-
Cs, ~C(O)NRBRC, —-C(O)RP, -C(O)ORP y -S(0)2RP;

Q es C(0) 0 S(0)z;

A y W son cada uno, de modo independiente, fenilo o heteroarilo de 5-6
miembros, en donde cada fenilo o heteroarilo de 5-6 miembros esta sustituido con
1-5RY;

cada R* se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en
alquilo Ci-Ce, hidroxi—alquilo Ci-Ce, halo-alquilo Ci-Cs, amino-alquilo C;-Cs,
ciano-alquilo C;-Cs, oxo, halo, ciano, —-OR”, -NRBR¢, -NRBC(O)RP, -C(O)NRERE, -
C(O)RP, -C(0O)OH, -C(O)ORP, -SRE, -S(0O)RP, -S(0O):RP y G?;

cada RY se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en

hidrégeno, alquilo C:-Cs, alquenilo C1-Ce, hidroxi—-alquilo C:-Cs, hidroxi—-alquenilo
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C1-Ce, halo—-alquilo C1-Ce, halo—alcoxi C1—-Cs, amino—-alquilo Ci—-Cs, amido-alquilo
C1-Ce, ciano—-alquilo C;-Cs, siloxi—alcoxi C1—Cs, hidroxil-alcoxi C1—Cs, alcoxi C1-Cs—
alquilo C1-Ce, alcoxi Ci—-Cs—alquenilo C1-Cs, alcoxi Ci—Cs—alcoxi C1—-Cs, 0x0, halo,
ciano, —-OR*, -NRBR®, -NRBC(O)RP, -C(O)NRER®, —-C(O)RP, -C(O)OH, —-C(O)ORP, -
S(RF)m, -S(O)RP, -S(0)2RP, S(O)NRER®, -NRBS(0).RP, -OS(0O)RP, ~OS(0)2RP, RFS-
alquilo C;-Cs, RPC(O)NRB-alquilo Ci-Cs, (R®)(R¢)N-alcoxi Ci-Cs, RPOC(O)NRE-
alquilo Ci-Ce, G!, G'-alquilo Ci-Cs, G'-N(RB), Gt-alquenilo C;-Cs, G!-0-,
G!C(O)NRB-alquilo C1-Cs y G1-NRBC(0); o

2 grupos RY en atomos adyacentes, junto con los atomos a los que estan
unidos, forman un fenilo fusionado, un anillo cicloalquilo fusionado de 3-7
miembros, un anillo heterociclilo fusionado de 3-7 miembros o un anillo heteroarilo
fusionado de 5-6 miembros, cada uno sustituido con 0-5 RX;

cada G! o G? es, de modo independiente, cicloalquilo de 3-7 miembros,
heterociclilo de 4-7 miembros, arilo o heteroarilo de 5-6 miembros, en donde cada
cicloalquilo de 3-7 miembros, heterociclilo de 4-7 miembros, arilo o heteroarilo de
5-6 miembros esta sustituido con 0-6 R?;

cada R? se selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en
alquilo C1-Cs, hidroxi-alquilo Ci-Cs, halo-alquilo C1-Cs, halo, ciano, oxo, -ORA, -
NRBRC, —-NRBC(O)RP, ~C(O)NRBR®, —C(O)RP, -C(0O)OH, -C(O)ORP y -S(0)2RP;

RA es, de cada apariciéon, de modo independiente, hidrogeno, alquilo C1-Cs,
halo-alquilo C;-Cs, —RA!, —-C(O)NRER®, -C(O)RP o0 -C(O)ORP;

cada uno de RB y R¢es, de modo independiente, hidrégeno, alquilo C1-Cs,
hidroxi-alquilo Ci-Cs, G!-alquilo Ci-Cs, cicloalquilo de 3-7 miembros o
heterociclilo de 4-7 miembros, en donde cada alquilo, cicloalquilo o heterociclilo
estd sustituido con 0-6 R?; o

RBy R¢junto con el atomo al que estan unidos, forman un anillo cicloalquilo
o heterociclilo de 3-7 miembros sustituido con 0-6 R?;

RP es, de cada aparicién, de modo independiente, alquilo C1-Cs, alcoxi C;-
Cs—alquilo C1-Cs 0 halo-alquilo C1-Cs;

cada RF es, de modo independiente, hidrégeno alquilo C1—-Cs o halo-alquilo
Ci-GCs;

cada Rf es, de modo independiente, hidrégeno, alquilo C;-Cs 0 halo;
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cada RA! es cicloalquilo de 3-7 miembros o heterociclilo de 4-7 miembros;

m es 1 cuando RF es hidrdogeno o alquilo C1-Cs, 3 cuando RF es alquilo C;-
Cs 0 5 cuando RF es halo; vy
tes006 1.

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde cada RX se
selecciona, de modo independiente, del grupo que consiste en oxo, —ORA (por
ejemplo, OH u OCHs3), —-C(O)OH, -C(O)ORP (por ejemplo, -C(O)OCHs), halo e
hidroxi—alquilo C1-Ce.

3. El compuesto de acuerdo con la reivindicacidon 1 o 2, en donde R! y R? son

cada uno, de modo independiente, hidrégeno o -CHs.

4, El compuesto de acuerdo con una de las reivindicaciones 1-3, en donde Ay

W se seleccionan cada uno, de modo independiente del grupo que consiste en:

& | A N ;5 Y)0 4 \\
\© (RV)o5 \E/ (RY)o. J
(RY)
& NN S R0 *ﬁ N\
s Y \[ Y R"% R0
7~ (R")o3 N._N N N7

N I
fo A . A s _
\ \/> v /v 3%@)()0 4 \ \/> v S
(R%)o-3 )o-3 ) o} = , (R")o-3 (R)o-2
R
= ;;\E% )02 (RY)O—3 ; N ;é VSYN
N N =N ~NH N-N N-RY
, (Ro2 NH X v |\/\\> Y N=Xy
RY , RY , (R%)o ~/(R")o (R%)o-1 ,
SN _N, SN
Y N N-RY N~ (Ro2 &£ N Y >
Y/ S e /l N \/
RQ‘ \(Ry)o 1 N N N. v \E,\:?(RY)O'Z ’\\'(l \(RY)O 2
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Y RY).. (R")o2
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§ N= (RV)o.»
Y
y _(RX)O 5
5. El compuesto de acuerdo con una de las reivindicaciones 1-4, en donde cada

RY es, de modo independiente, cloro, fluoro, oxo, -CN, -OH, -CF3, -CHF,, -CH3, -
CHCH3, -CH.CH,CH.CH3, -CH=CHCH,OH, -CH.CH,OH, -CH>NH;, -NHCH;, -
CH;NHC(O)CH3s, -N(CH2CHs)2, -CH2N(CH3)2, -C(CH3),0H, -CH(CHs)2, -CH.CH>CH3,
-C(CHs)3, -CH2CH(CH3s)2, -CH.CH>0OH, -CH(OH)CH3s, -CH>CH,CH>OCH3s, -CH.CF3, -
CH>C(CH3),0OH, -CH,SCHs, -CH.CN, -CH.CH.CN, -CH,CH,C(CHs),0H,
CH2NHC(O)CHs, -OCHs, -OCH,CH3s, -OCH2CH>CH3, -OCH>CH>0CHs, -OCH(CH3)2,
OCF3, -OCHCF3, -OCH2CH2N(CH3s)2, -CH,OH, -CH>0CH3, -OCH,CH;0H, -OCHF;, -
OCF3, -OCHs3;, -CH,OH, -C(O)OH, -C(O)CHs, -C(O)OCHs, -C(O)NH, -
C(O)NHCH2CH2CH,0H, -CH2CN, -C(O)OCH.CHs, -C(O)NHCHxCHs, -
OCH2CH20Si(CH3)2C(CHs)3, -CH2N(CHs)2, -CH2NHC(O)CHs, -CH2NHC(O)OC(CHs)s3,
-CH=CHCH,0CHs, -CH=CHC(CH3)20H, -N(CHs)2, -N(CH,CHs)2, -NHCH,CHs, -
NHC(O)CHsz, -NHC(O)CH,OCHs3, -NHS(0),CHs, -SCHsz, -SCHCHs;, -SO;NHz, -
S(0O)CHs, -S(0)2CHs, -G!, -C(O)NHG!, -N(CHs3)CH.G!, -NHG!, -OG!, -CH.G!, -
CH,CH,G!, -CH,NHC(O)G! o -CH=CHG!.

6. El compuesto de acuerdo con una de las reivindicaciones 1-5, en donde cada
de A y W estd sustituido, de modo independiente, con 2 RY en atomos adyacentes

4
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y los 2 RY, junto con los atomos a los que estan unidos, forman un anillo
heterociclilo fusionado de 5-7 miembros, anillo heteroarilo fusionado de 5-6
miembros, un cicloalquilo fusionado de 5-6 miembros o un fenilo fusionado, cada

uno sustituido con 0-5 RX.

7. El compuesto de acuerdo con la reivindicacion 6, en donde los 2 RY junto
con los atomos a los que estdn unidos, forman un anillo dioxolanilo,
hexahidropirimidinilo, piridilo o pirimidinilo, cada uno de los cuales esta sustituido
con 0-5 RX,

8. El compuesto de acuerdo con una de las reivindicaciones 1-7, en donde cada
RX es, de modo independiente, alquilo C1-Cs, fluoro, cloro, oxo, -OH, -OCHs, -
C(O)OCHs o G2.

9. El compuesto de acuerdo con una de las reivindicaciones 1-8, en donde G!
es pirrolidinilo, azetidinilo, ciclopropilo, ciclohexilo, ciclohexenilo,
tetrahidropiranilo, dihidropiranilo, tetrahidropiridinilo, piperidinilo, piperazinilo,
fenilo, piridilo, piridonilo, pirimidinilo, piridazinilo, pirazolilo, morfolino, furanilo,
imidazolilo, triazolilo, tetrazolilo, oxetanilo o pirazinilo, cada uno de los cuales esta

sustituido con 0-5 R?.
10. El compuesto de acuerdo con la reivindicacidon 9, en donde cada R“ es, de
modo independiente, fluoro, cloro, -OH, -OCH3s, oxo, -CHs, -CHF,, -CF3, -C(O)CHs

0 -C(O)OC(CHs3)3).

11. Un compuesto seleccionado de
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