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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES 

E.   S.   D. 

 

Re: Expediente No. NC2021/0007304 

Solicitud de patente a nombre de SCOHIA PHARMA, INC. 

 

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma, 

domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad 

SCOHIA PHARMA, INC., domiciliada en Fujisawa-shi, Japón, solicitante de la patente de 

la referencia, en respuesta al oficio No. 19546 notificado electrónicamente el 1 de 

diciembre de 2023, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, 

atentamente me permito presentar la siguiente información: 

1. Modificación a las Reivindicaciones y Claridad 

Con fundamento en la facultad que confiere el artículo 34 de la Decisión 486 al 

solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del trámite, 

presento junto con este memorial nuevo capítulo reivindicatorio, el cual consta de siete 

(7) reivindicaciones y reemplaza completamente el capítulo presentado anteriormente. 

Específicamente, se realizaron las siguientes modificaciones: 

 

1.1 El examinador ha indicado “Tal como se señaló en el primer examen de fondo, la 

reivindicación 1 no es clara cuando se mencionan las siguientes expresiones: 

-Ry es “un grupo C1-6 alquilo sustituido”, “un grupo cíclico sustituido”, “un grupo 

heterocíclico aromático y un grupo heterocíclico no aromático”; 

-R2 y R3 son […] “un grupo C1-6 alquilo sustituido”; 

-Rx1 y Rx2 son […] “un grupo C1-6 alquilo sustituido”; 

-el anillo C es “un anillo aromático de 5 o 6 miembros sustituido […] o un anillo 

aromático de 5 o 6 miembros sustituido”; 
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-R4 y R5 son cada uno […] “un grupo C1-6 alquilo sustituido […] o un grupo C1-6 

alcoxi sustituido”, “o R4 y R5 se unen para formar un grupo C3-6 cicloalquilo 

sustituido”; 

-R6 y R7 son cada uno […] “un grupo C1-6 alquilo sustituido o no sustituido o un 

grupo C1-6 alcoxi sustituido o no sustituido, o R6 y R7 se unen para formar un 

grupo C3-6 cicloalquilo sustituido”; 

-R8 es un […] “grupo C1-6 alquilo sustituido”. 

dado que con la palabra “sustituido” se podrían formar múltiples opciones de 

diferentes compuestos que no encuentran sustento en el capítulo descriptivo. Se 

sugiere especificar en cada oportunidad a qué tipo de sustituciones se refiere, de 

conformidad con el sustento de los ejemplos de la descripción”. 

 

“La reivindicación 1 además tampoco es clara, puesto que se presentan las 

siguientes estructuras: (…) 

pero luego de ellas no se realizó una definición para todos los sustituyentes, 

enlaces y átomos involucrados en dichas estructuras. Además se presenta un 

aparente enlace por el enlace en que se encuentra “X”, pero como en la fórmula 

I ya se encuentra una definición para “X”, esto podría dar lugar a confusiones ya 

que no se encuentra la nueva definición. Se sugiere adicionar la reivindicación 3 

en la reivindicación independiente 1”. 

 

En este respecto, se ha modificado la reivindicación 1, eliminando las expresiones 

“sustituido o no sustituido”, la descripción del “anillo C” se ha modificado en aras 

de concisión y todos los grupos se han definido en sus sustituyentes, con el fin 

de dar mayor claridad a la presente invención. 

 

1.2 Además, se ha modificado la redacción de la reivindicación 3 para eliminar alguna 

posible indeterminación.  

 

1.3 Se ha limitado también el anillo formado por Rc1, Rc2, Rc3 y Rc4 según está 

soportado por la descripción en el párrafo [0049] de la solicitud PCT. 
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En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplían de 

ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el ánimo 

de superar las objeciones de patentabilidad planteadas por el examinador en su 

concepto técnico. 

 

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capítulo reivindicatorio, que 

incluye siete (7) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del artículo 30 de la 

Decisión 486/00. 

 

2. Pago de tasas 

 

En relación con el número de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que 

no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo 

capítulo reivindicatorio tiene igual número 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 modificación 

a las reivindicaciones, según lo establecido en la Resolución No. 59669 de 2020. 

 

3. Patentabilidad 

 

El examinador establece en su concepto técnico que no se encontraron documentos que 

anticipen el objeto de la solicitud tal y como se encuentra reivindicado, lo que demuestra 

que la invención es nueva y posee nivel inventivo, así como aplicación industrial. 

 

4. Conclusión 

 

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse 

que: 

i) La presente solicitud es clara, concisa y está debidamente soportada en la 

descripción, cumpliendo con los requerimientos del Artículo 30 de la Decisión 

486; y 

 



  
 

 

Carrera 11 No. 86-53, Piso 3 
Edificio Segovia 
110221 Bogotá, Colombia 
T (+57) 1 618 10 88 
F (+57) 1 635 08 24 

clarkemodet.com 

 

ii) Las reivindicaciones actuales son patentables de acuerdo con los 

requerimientos de los Artículos 14, 16 y 18 de la Decisión 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 Decisión 486/00. 

 

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relación con todos los 

argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicación al principio del 

debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Nacional. 

 

5. Anexos 

 

- Nuevo capítulo reivindicatorio conformado por 7 reivindicaciones. 

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

 

 

Señora Directora, 
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REIVINDICACIONES MODIFICADAS 

 

1. Un compuesto CARACTERIZADO PORQUE es representado por la siguiente 

fórmula (I): 

 

donde 

R1 es OH, ORy o NHRy; 

Ry es un grupo C1-6 alquilo o un grupo cíclico seleccionado de un grupo que consiste 

en un grupo C3-10 cicloalquilo, un grupo C3-10 cicloalquenilo, un grupo C6-14 arilo, un 

grupo heterocíclico aromático y un grupo heterocíclico no aromático; 

R2 y R3 son independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo C1-6 alquilo, o R2 y 

R3 se unen para formar un grupo C3-6 cicloalquilo; 

X es C(=O), SO2 o CRx1Rx2; 

Rx1 y Rx2son independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo C1-6 alquilo; 

el anillo A es un anillo benceno, o un anillo benceno sustituido con uno o más 

sustituyentes adicionales seleccionados de un grupo que consiste en un átomo de 

flúor, un átomo de cloro, un grupo C1-3 alquilo sustituido con 1 a 3 sustituyentes 

seleccionados entre un átomo de halógeno y un grupo C1-3 alcoxi, un grupo C1-3 alcoxi 

sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre un átomo de halógeno y un 

grupo C1-3 alcoxi; 
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el anillo B es un anillo benceno, o un anillo benceno sustituido con uno o más 

sustituyentes adicionales seleccionados de un átomo de flúor, un átomo de cloro, un 

grupo ciano, un grupo C1-3 alquilo, un grupo C1-3 alquilo sustituido con 1 a 3 

sustituyentes seleccionados entre un átomo de halógeno y un grupo C1-3 alcoxi, un 

grupo C1-3 alcoxi sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre un átomo de 

halógeno y un grupo C1-3 alcoxi; 

el anillo C es seleccionado de un grupo que consiste en  

 

; 

en donde Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5, que pueden ser iguales o diferentes, representan un 

átomo de carbono o un átomo de nitrógeno; 

Rc representa un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo nitro, un 

grupo ciano, un grupo hidroxi, un grupo C1-6 alquilo, un grupo C1-6 alquilo halogenado, 

un grupo C1-6 alcoxi, un grupo C1-6 alcoxi halogenado, o un grupo C3-10 cicloalquilo; y 

Rc1, Rc2, Rc3 y Rc4, que pueden ser iguales o diferentes, son un átomo de hidrógeno, un 

átomo de halógeno, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo hidroxi, un grupo C1-6 

alquilo, un grupo C1-6 alquilo halogenado, un grupo C1-6 alcoxi, un grupo C1-6 alcoxi 

halogenado, o un grupo C3-10 cicloalquilo; o  

L

L

L
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dos radicales adyacentes de Rc1, Rc2, Rc3 y Rc4 se unen para formar un anillo 

seleccionado de tetrahidrofurano, tetrahidropirano, 1,3-dioxolano y morfolina; o dicho 

tetrahidrofurano, tetrahidropirano, 1,3-dioxolano y morfolina están sustituidos con 1 a 

3 sustituyentes seleccionados de un grupo que consiste en un átomo de halógeno, un 

grupo nitro, un grupo ciano, un grupo hidroxi, un grupo oxo, un grupo  C1-6 alquilo, un 

grupo  C1-6 alquilo halogenado, un grupo  C1-6 alcoxi, un grupo  C1-6 alcoxi halogenado, 

un grupo  C3-10  cicloalquilo, y un grupo C3-10 cicloalquil-C1-6 alquilo, con la salvedad de 

que cuando Z1, Z2, Z3, Z4 o Z5 es un átomo de nitrógeno, Rc, Rc1, Rc2, Rc3 o Rc4 no está 

presente; y 

L es -(CR4R5)n-Y1-(CR6R7)m-Y2-* 

donde * representa la unión al anillo C; 

n es un entero de 2 a 4; 

m es un entero de 1 a 4; 

R4 y R5 son cada uno independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de 

halógeno, OH, un grupo C1-6 alquilo o un grupo C1-6 alcoxi, o R4 y R5 se unen para 

formar un grupo C3-6 cicloalquilo, y una pluralidad de R4 o una pluralidad de R5 son 

iguales o diferentes entre sí, o los R4 o R5 adyacentes se unen para formar una unión 

doble; 

R6 y R7 son cada uno independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de 

halógeno, OH, un grupo C1-6 alquilo o un grupo C1-6 alcoxi, o R6 y R7 se unen para 

formar un grupo C3-6 cicloalquilo, y cuando m es 2 o más, una pluralidad de R6 o una 

pluralidad de R7 son iguales o diferentes entre sí, o los radicales adyacentes R6 o R7 se 

unen para formar una unión doble; 

Y1 y Y2son independientemente una unión, un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, 

SO, SO2 o NR8, con la salvedad de que cuando Y1 es una unión, m es 1 o 4; y 

R8 es un átomo de hidrógeno o un grupo C1-6 alquilo, con la salvedad de que cuando 

una pluralidad de R8 está presente, la pluralidad de R8 son iguales o diferentes entre 

sí. 

 

2. El compuesto de acuerdo con la reivindicación 1, o una sal del mismo, 

CARACTERIZADO PORQUE en la fórmula (I), 

L se selecciona entre el grupo que consiste en las fórmulas siguientes: 

 -CR4R5-CR4R5-CR6R7-CR6R7-CR6R7-CR6R7-*; 

 -CR4R5-CR4R5-CR4R5-CR4R5-CR6R7-*; 
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 -CR4R5-CR4R5-CR4R5-CR6R7-O-*; 

 -CR4R5-CR4R5-CR4R5-O-CR6R7-*; y 

 -CR4R5-CR4R5-O-CR6R7-CR6R7-*. 

 

3. El compuesto según las reivindicaciones 1 o 2, o una sal del mismo, 

CARACTERIZADO PORQUE en la fórmula (I), 

R1 es OH o ORy; 

Ry es un grupo C1-6 alquilo; 

R2 y R3son independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo C1-3 alquilo; 

X es C(=O); 

el anillo A es un anillo benceno, o un anillo benceno sustituido con uno o más 

sustituyentes adicionales seleccionados de un grupo que consiste de un átomo de 

flúor, un átomo de cloro, un grupo C1-3 alquilo, un grupo C1-3 alquilo sustituido con 

entre 1 y 3 sustituyentes seleccionados entre un átomo de halógeno y un grupo C1-3 

alcoxi, un grupo C1-3 alcoxi, o un grupo C1-3 alcoxi sustituido con entre 1 y 3 

sustituyentes seleccionados entre un átomo de halógeno y un grupo C1-3 alcoxi; 

el anillo B es un anillo benceno, o un anillo benceno sustituido con uno o más 

sustituyentes adicionales seleccionados de un grupo que consiste de un átomo de 

flúor, un átomo de cloro, un grupo ciano, un grupo C1-3 alquilo, un grupo C1-3 alquilo 

sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre un átomo de halógeno y un 

grupo C1-3 alcoxi, un grupo C1-3 alcoxi, o un grupo C1-3 alcoxi sustituido o no sustituido 

con 1 a 3 sustituyentes seleccionados entre un átomo de halógeno y un grupo C1-3 

alcoxi; y 

el anillo C es un grupo representado por la fórmula siguiente: 

 

L

L

L
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donde Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5 son independientemente un átomo de carbono o un átomo 

de nitrógeno; 

Rc es un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo nitro, un grupo ciano, 

un grupo hidroxi, un grupo C1-6 alquilo o un grupo C1-6 alquilo halogenado, un grupo 

C1-6 alcoxi o un grupo C1-6 alcoxi halogenado, o un grupo C3-10 cicloalquilo; y 

Rc1, Rc2, Rc3 y Rc4son independientemente seleccionados de un grupo que consiste de 

un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo nitro, un grupo ciano, un 

grupo hidroxi, un grupo  C1-6 alquilo o un grupo  C1-6 alquilo halogenado, un grupo  C1-

6 alcoxi o un grupo  C1-6 alcoxi halogenado, o un grupo  C3-10  cicloalquilo; o dos 

radicales adyacentes de Rc1, Rc2, Rc3 y Rc4 se unen para formar un anillo seleccionado 

de tetrahidrofurano, tetrahidropirano, 1,3-dioxolano y morfolina, con la salvedad de 

que cuando Z1, Z2, Z3, Z4 o Z5 es un átomo de nitrógeno, Rc, Rc1, Rc2, Rc3 o Rc4 no está 

presente. 

 

4. El compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, o una sal del 

mismo, CARACTERIZADO PORQUE en la fórmula (I), 

R1 es OH; 

R2 y R3son independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo C1-3 alquilo; 

X es C(=O); 

el anillo A es un anillo benceno, o un anillo benceno sustituido con uno o más 

sustituyentes adicionales de un grupo C1-3 alquilo; 

el anillo B es un anillo benceno; y 

el anillo C es un grupo representado por la fórmula siguiente: 

 

donde 

Rc1 y Rc4son independientemente seleccionados de un grupo que consiste en un átomo 

de hidrógeno, un grupo C1-6 alquilo o un grupo C1-6 alquilo halogenado, un grupo C1-6 

Rc3

Rc2

Rc4

Rc1
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alcoxi o un grupo C1-6 alcoxi halogenado, un átomo de cloro, o un átomo de flúor, y 

Rc2 y Rc3 son cada uno un átomo de hidrógeno; y 

L es -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-*, 

 -CH2-CH2-CH2-CH2-O-*, 

 -CH2-CH2-CH2-O-CH2-*, o 

 -CH2-CH2-O-CH2-CH2-*. 

 

5. El compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, o una sal del 

mismo, CARACTERIZADO PORQUE en la fórmula (I), 

R1 es OH; 

R2 y R3son independientemente un átomo de hidrógeno o un grupo metilo; 

X es C(=O); 

el anillo A es una subestructura representada por la fórmula siguiente: 

; 

anillo B: un anillo benceno; 

anillo C: un grupo representado por la fórmula siguiente: 

 

donde 

Rc1 y Rc4son independientemente un átomo de hidrógeno, un átomo de cloro, o un 

grupo metilo, y Rc2 y Rc3 son cada uno un átomo de hidrógeno; y 

L es -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-*, 

Rc3

Rc2

Rc4

Rc1
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 -CH2-CH2-CH2-CH2-O-*, 

 -CH2-CH2-CH2-O-CH2-*, o 

 -CH2-CH2-O-CH2-CH2-*. 

 

6. El compuesto según la reivindicación 1, donde el compuesto es seleccionado 

entre el grupo que consiste en los siguientes: 

ácido [32-metil-20-oxo-8,9,10,21-

tetraazahexaciclo[19.5.3.216,19.13,7.06,10.024,28]dotriaconta-

1(26),3(32),4,6,8,16,18,24,27,30-decaen-2-il] acético: 

; 

 ácido [32-metil-20-oxo-14-oxa-8,9,10,21-

tetraazahexaciclo[19.5.3.216,19.13,7.06,10.024,28]dotriaconta-

1(26),3(32),4,6,8,16,18,24,27,30-decaen-2-il] acético: 

; 

 ácido 2-metil-2-[32-metil-20-oxo-14-oxa-8,9,10,21-

tetraazahexaciclo[19.5.3.216,19.13,7.06,10.024,28]dotriaconta-

1(27),3(32),4,6,8,16,18,24(28),25,30-decaen-2-il]propiónico: 
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; 

 ácido 2-metil-2-[18,30,32-trimetil-20-oxo-14-oxa-8,9,10,21-

tetraazahexaciclo[19.5.3.216,19.13,7.06,10.024,28]dotriaconta-

1(27),3(32),4,6,8,16(31),17,19(30),24(28),25-decaen-2-il]propiónico: 

; y 

ácido 2-metil-2-[32-metil-20-oxo-8,9,10,21-

tetrazahexaciclo[19.5.3.216,19.13,7.06,10.024,28]dotriaconta-

1(27),3(32),4,6,8,16(31),17,19(30),24(28),25-decaen-2-il]propanoico 

; 

o una sal del mismo. 

 

7. Una composición farmacéutica CARACTERIZADA PORQUE comprende el 

compuesto según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 o una sal del mismo. 

 

 




