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1. Yo, Emlilo FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes

identificado, me refiero al oficio nimero 10448 notificado por fijacién en lista el 14 de septiembre de

2008.

2. Por medic del memorial radicado el 11 de diciembre de 2008 solicité plazo adicional de

30 dias para responder el oficio No. 10449,

3. Medlante el oficio nimero 10449 se puso en conocimiento del solicitante el informe que
contlene las observaciones hechas por su Despacho sobre el examen de fondo de la presents
solicitud de patente:

4, Atiendo a las observaciones reallzadas mediante el oficlo numero 10449 de la manera
siguiente:

4.1. ModHicacién

Presento nuevo capltulo reivindicatorio compuesto por 28 reivindicaclones donde la reivindicacién
27 ha sido eliminada.

4.2. Novedad

NIT 860.041.387-3



‘CAVELIER 6

ABOGADOB

Con respecto a la objecion por novedad fundada en las enseflanzas dei documento D1,
respeluosaments nos parmitimos disentir por las siguientes razones:

La relvindicacldn 1 asta dirigida a un método para la sintesis de péptidos en un salvents orgénico
que comprenda:

(a) Una etapa convencional de acople

(b} una etapa secuestrante con el fin de remover al exceso de funciones carboxflicas activadas
{(c) una 0 méas exiracclones acuosas

(d) una etapa de desproteccién opclonal

Por su parte D1 revela un método de sintesis de péptidos que incluye los pasos &, b y d ‘
mencionados en la reivindicacién 1. Sin embargo, en dicho proceso NO se incluye la etapa de
extraccion acuosa (c) del método reivindicade en la presente sollcitud.

Adicionaiments, en el documento D1 se utilza un secusstrante complatamente diferente~
reivindicado en la presente solicitud de patente. Asl, dicho secuestrante en D1 es un secuestrants
Insgluble en particular una rgsina. Por el contrario, en la presente invencion el secu /nio esu
amina gque comprende un armre o latente como se indica en la relvindicacién 1.

[ o Dl Mo dte ag=T 0o o Jue

En consecuencia las reivindicaclones de la presente solicitud son nuevas an vista de D1.

4.3. Nivel Inventivo

A pesar de que su Despacho no reallzd objecién alguna por nivel inventivo a la presente invenclén
con fundamento en el documento D1 citado como anterioridad, con al fin de hacer més expedito el
trdmite de la presente solicitud de patents, a continuacion respetuosamente me permito poner de
presents las razonaes por las cuales dicho documento NO pueda ser considerada una anterioridad
vélida a este respacto;

El proceso descrito en el documento D1 e$ un proceso completaments diferenta al de la presente
invencién.
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Asl, en D1 se utlliza un secuestrante completamente diferente ol cual es de carédcter insoluble an
particular una resina. Dicha resina utlizada en D1 se adiciona a 1a mezcia de reaccion o se utlliza
como una columna a través de la cual la mezcla de reaccidn se hace circular. Asl mismo, la
remocién de productos insolubles se debsa efectuar por filracién o por retencién en la columna lo
cual conlleva a consumir mucho tlempo y no es facil de llevar a produccion a gran escala de tal
forma que el procaso descrito en D1 es un proceso de tipo heterogéneo,

Por su parte, el proceso de la presente invencion conlleva los sigulentes pasos que lo hacen
inventivo sobre el descrito en D1. Dicho proceso combina las ventajas de los métodos clasicos para
la produccién de péptidos, esto es, el cardcter homogéneg de la sintesis clasica fase-solucién y el
caracter genérico y la sensibllidad a la automatizacién inherente al acercamiento sélido-fase.

Ahora bien, el péptido producido mediants el presents proceso se forma en un nimero de ciclos
que compranden acoplamilento, enfriado, extraccién y desproteccién. Una caracteristica del métoda
relvindicado e$ que los intermediarios no son alslados entre las diferentes etapas. El péptido
creciente es esenclaimente ancledo en una fase organica por medio de su carbono-terminal
hidrofédbico vy los grupos protectores de la cadena lateral mientras que los reactivos residuales y los
subproductos de reaccion se remuevan intermitentamente mediante extracciones acuosas.

Por otro lado, con ol fin de remover eficientemente todos los reactivos residuales y los productos
intarmedios mediante extracclones acuosas todas esas moléculas deben tener caricter hidrofilico
de tal forma que gean solublies en agus. La presente invencién soluciona dicho problema
utilizando una amina que comprende un anién latante como secuestrante. La molécula anidnica
latente esta presente en el compuesto secuestrador para obtener dicho compuesio secuestrado
hidrofflico que puede extrasrse en una fage acuosa bésica despuds de ia desproteccidn (en caso
de una molécula aniénica latente).

Adicionalmente, quiero poner de presente que las ventajas que ofrece la presente invencién son
menos tiempo de reaccién, lo cual resulta en pépfidos de elevada pureza, y el hecho de que el
proceso acé relvindicado se pueda llevar a gran escala faclimente.

Se debe tener en cuenta finaimente que enfrentado un técnico medio al problema de remover los
componenies activados residuales de la mezcla el mismo no habria considerado el método de la
presente Invencién como un método alternativo frente a D1 y que D1 no ensefla o suglere a dicho
técnico medio la presente invenclén.
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Por las anteriores razones, respetuosamente consideramos que el documento D1 tampoco es una
anterioridad vélida capaz de afectar el nivel inventivo de |a presente Invencién.

Tenlendo en cuenta que de esta manera he atendido a caballdad las objeclones planteadas por su
Despacho a la presents solicitud de patents respetuocsaments &olicito que se otorgue el privilegio de

proteccién de patente.
4, DOCUMENTOS ADJUNTOQS: Junto con este memorial presento los slgulentes documentos:
41, Formulario de modificaciones
42 Recibo de pago por valor de $99.000
4.3. Nuevo capltulo reivindicatorio
Bogota,
Seftora Jefe,
- .\ —
EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.629
COLO 11214-801-027-8
JDF/JDF/
>ID-000825WPC 11214

Cns M-2007-00000440
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES
2000-F03

Espaclo reservado para el adhesivo de radicacion

IO SOLICITUD DE:

D Correccién de Error Material Modificacién a una solicitud

Nombre: N.V. ORGANON
Direcclén: Kloostarstraat 6

5349 AB Oss IDENTIFICACION
SOLICITANTE Paises Bajos
cece. O w~ O
Domiclllo: Oss ce [ om O
Paises Bajos
Numero:
 Lugar de Constlitucién: Holanda
Teléfono: 546 09 70 Fax: 5473170
E-mall: clientes@camyp.com
@ - IDENTIFICACION
Nombre: Emilio FERRERO
Direcclon: Carmera 4* No. 72-35 c.C. ¥ Nt O
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 35 11 Fax: 2118850
O APODERADO | . . ce. [ om [
-mall: caveller@cavelier.com
Nomero: 436,019 TP 31,929
O Ndamero de expediente: 02.061.738

“@ Descripcidn de la correcclion o modificacion solicltada:
Presento nuevo capltulo reivindicatorio compuesto por 28 reivindicaciones. Por lo tanto, solicito que

se realice el examen de patentabilidad sobre este nuevo capltulo reivindicatorio.

o Comprobante de pago No. 07- 1,633 Fecha: 10 de enero de 2007

@ Anexos
Comprobante de pago de a tasa por $ 99.000

Poderes, sl fuere el caso

O
D Documento que acredita la existencla y representacion legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.

NOMBRE:  EMILIO FERRERO  FIRMA: é;a_ (e~

C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A. 31.920

JDF
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REIVINDICACIONES

1. Un procedimiento para la sintesis ré&pida de un
péptido en Bolucién en un solvente orgénico o una mezcla de
solventes orginicos, donde el procedimiento comprende ciclos
repetidos de las etapas (a)-(d):

p—

(a) wuna etapa de acoplamiento, usando un exceso de
un componente carboxlilico a;EEvadc“para acilar’ un componente
. amino,

(b) una etapa de extincién en que se usa un agente
barredor para remover las funciones carboxilicas activadas
residuales, donde el agente barredor también puede usarse para
la desprotecci6n del péptido en crecimiento,

(c) una o mAs extracciones acuocsas Yy

opcionalmente, (d) una etapa de  desproteccién
separada, seguida por una o mids extracciones acuosas,

CARACTERIZADOQO porgque

el procedimiento comprende al menos una etapa (b),
denominada etapa (b'}, en que una amina que comprende un anién
libre o un anidon latente es usada como agente barredor de las

funciones carboxilicas activadas residuales.

2. El procedimiento de 1la reivindicacién 1,
CARACTERIZADO porque en la etapa (a) las cantidades molares de
los reactivos usados estén en orden decreciente:

componente carboxilico, aditivo de acoplamiento > reactivo de

acoplamiento > componente amino.
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3. El procedimiento de la reivindicacién 1,

CARACTERIZADO porque en la etapa (a) se usa un componente
carboxilico pre-activado.

4. El procedimiento de cualquiera de las
reivindicaciones 1-3, CARACTERIZADO porque en la etapa (b')
una amina que comprende un anién latente es usada como agente
barredor.

S. El procedimiento de 1la reivindicacién 4,

CARACTERIZADO porque el anidén latente en la amina barredora

T —

lleva un grupo protector temporal, gque _puede ser removido
selectivamente en presencia de cualesquier grupos protectores

permanentes unidos al péptido en crecimiento.

6. El procedimiento de las reivindicaciones 4 &6 5,
CARACTERIZADO porque el anién latente en la amina barredora
lleva un grupo protector temporal, que presenta una labilidad
gimilar a la del grupo protector temporal presente en el N-

terminal del péptido en crecimiento.

7. El procedimiento de las reivindicaciones 5 6 6,
CARACTERIZADO porque los grupos protectores temporales son
grupos que se pueden remover hidrogenoliticamente, en tanto
que los grupos protectores permanentes son grupos gque se

pueden remover acidoliticamente.

8. El procedimiento de 1la reivindicacién 7,

CARACTERIZADO porque los grupos protectores temporales son de

tipo bencilo.
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9. El procedimjiento de cualgquiera de las

reivindicaciones 4-8, CARACTERIZADO porque el agente barredor
es una amina primaria que comprende un anién libre o un anién

latente.

10. El1 procedimiento de 1la reivindicacidén 9,
CARACTERIZADO porgue la amina primaria es un derivado de amino
Acido protegido en el C-terminal.

11. El ©procedimiento #e la _reivindicaciftn 10,
CARACTERIZADO porque el amino &cido es E-alanina o un derivado

de la miasma.

12. El procedimiento de 1la reivindicacién 11,
CARACTERIZADO porque el agente barredor es E-alaninato de

bencilo o una sal del mismo.

13. El procedimiento de cualquiera de las
reivindicaciones 1-8, CARACTERIZADO porque un tiol que
comprende un anidén libre o latente es usado como agente

barredor en lugar de una amina que comprende un anién libre o

latente.

14. El procedimiento de cualquiera de las
reivindicaciones 1-13, CARACTERIZADO porque el procedimiento

comprende unc o mds ciclos donde en .la etapa (b) una poliamina

es usada como agente barredor.
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15. El procedimientc de cualquiera de las
reivindicacioneas 1-14, CARACTERIZADO porgque comprende uno o
mis ciclos donde en la etapa (b) no se produce desproteccién,
y la etapa subsiguiente (c} comprende extracciones sucesivas

b&sica, &cida y bésica.

16. El1 procedimiento de la reivindicacién 15,
CARACTERIZADO porque las extracciones se efectfian en presencia

de clorurc de sodio o nitrato de potasio.

T ——

——
—

17. El procedimiento de las reivindicaciones 15 &
16, CARACTERIZADO porque comprende una etapa subsiguiente (d)

que comprende desproteccién y extracciones sucesivas bfasica y

neutra.

18. Bl procedimiento de 1la reivindicacitn 17,
CARACTERIZADO porque las extracciones se efectdan en presencia

de cloruro de sodio o nitrato de potasio.

19. El1 procedimiento de cualquiera de las
reivindicaciones 1-14, CARACTERIZADO porque comprende uno o
mis ciclos donde en la etapa (b) se produce tanto extincién
como desproteccidén, y la etapa subsiguiente (c) comprende

extracciones sucesivas bésica y neutra.

20. El1 procedimiento de la reivindicacién 19,
CARACTERIZADO porque las extracciones se efectfan en presencia

de cloruro de sodio o nitrato de potasio.
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21. El proceaimiento de cualquiera de las
reivindicaciones 1-20, CARACTERIZADO porque en el d4Gltimo
ciclo, en la etapa (a) lgs grupos protectores del componente
carboxilico presentan una labilidad similar a la de los grupos
protectores permanentes del péptido en crecimiento, y en la

etapa (b) el agente barredor es una poliamina.

22. E1 procedimiento de cualquiera de las

reivindicaciones 1-21, CARACTERIZADO porque el solvente

" —

orgénico o mezcla de solventes organicos es acetato de etilo o
una mezcla de acetato de etilo y diclorometano, una mezcla de
acetato de etilo y 1l-metil-2-pirrolidinona, una mezcla de
acetato de etilo y N,N-dimetilformamida o© una mezcla de

acetato de etilo y tetrahidrofurano.

23. El procedimiento de cualquiera de 1las
reivindicaciones 1-22, CARACTERIZADO porque el procedimiento

se efectia dentro de un rango de temperaturas de 0 a 50°C.

24. El1 procedimiento de 1la reivindicacién 23,
CARACTERIZADO porque el procedimiento se efectda a temperatura

ambiente.

25, Un método para la sintesis combinatoria de
bibliotecas de péptidos usando el método de dividir Y mezclar,

CARACTERIZADO porque se aplica el procedimiento de cualquiera

de las reivindicaciones 1-24.

133
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26. Un método para la sintesis automatizada de '354,

péptidoa en eolucidén, CARACTERIZADO porque B8e aplica el

procedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1-25.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacién No.02-81738
Clasificacién Intemacional de Patentes: CO7C 1/00, CO7K1/14
Concepto Técnico No.

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 de
la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

¥ Capitulo descriptivo, folios 03 a 23;

& Capitulo reivindicatorio modificado, follos 129 a 134;

€ 1° examen de forma, folio 58;

@ Solicitud de la cual se relvindica prioridad, junto con su traduccion, folios 41 a 90;
92° examen de forma, follo 91;

€ Solicitud del examen de patentabllidad 93 y 94;

¥ Examen de patentabilidad, follos 86 a 105;

& Respuesta técnica al examen de patentabilidad, follos 124 a 135.

Objeto de l1a Invencién:

El titulo de la Invencién es "PROCESO PARA LA SINTESIS RAPIDA DE PEPTIDOS
EN SOLUCION®

El objeto de la presente solicitud se reflare a un procedimiento para la sintesis réplda
de péptidos en solucién.

Determinacion del estado de la técnica:

Considerando que la fecha de presentacion de la primera solicitud de patente
de la cual se reivindica prioridad es 19-jul-2001, se buscaron documentos del
estado de la técnica relacionados, con fecha de publicacién anterior a esta.

Se hizo la bisqueda de documentos relevantes en el estado de la técnica,
entendiendo como estado de la técnica la definicion provista en el articulo 16
de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina y las excepciones
establaecidas en el articulo 17 de la misma.

Consultadas la fuente de informacién con que cuenta este despacho se
encontraron los sigulentes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad
invocada
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D1 WO00071569 | 30/nov/2000 | Minimal isolation peptide sintesis
process using ion-exchange resins
as scavengingagents

Evaluacién de Novedad:

Esta se evalué por comparacién entre lo reclamado como nuevo y el
documento citado armriba y de acuerdo con la definicléon de novedad del
Articulo 16 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, y se
determino la solicitud en estudio basa su novedad en:

Las etapas el orden de las etapas del proceso, que comprende ciclos
repetitivos: (a}{d), cuya caracteristica es que en la etapa (b) del proceso
existe una etapa (b°), en que una amina que comprende un anién libre o un
anioén latente es usada como agente barredor de las funciones carboxllicas
activadas residuales.

-La anterioridad D1 describe un proceso para la produccién de péptidos de
manera rapida con un aislamiento minimo que se lieva a cabo en las
mismas etapas que la presente solicitud y ambas se hace en solucién, y se
utiliza una resina con anién latente como agente barredor las funciones
carboxllicas activadas residuales, tal como puede verse en todo el
documento D1, especiaimente los ejemplos, las figuras 1, 2 y las
reivindicaclones. Donde se puede observar que ahora la anterioridad se
diferencia en el agente barredor que se usa en la presente solicitud, que es
lo que hace la diferencia de la solicitud en estudio con D1, por lo tanto la
solicitud en estudio se considera nueva.

Evaluacién de Nivel Inventivo:

El articulo 18 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina dispone
que: “Se considerara que una invencién tiene nivel inventivo, si para una persona
del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa
invencién no hublese resultado obvia ni se hublese derivado de manera evidente
del estado de la técnica™.

En la solicitud en estudio se reivindica los compuestos el proceso para la
preparacion de compuestos que contienen uno o méas enlaces amida, y la
anterioridad es un proceso que se lleva a cabo con las mismas etapas, donde la
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diferencia es Unicamente en el agente barredor, y de ia anterioridad D1 no se
deriva evidentemente, se dice que la modificaclén realizada en la presente
solicitud, le conflere un grado de pureza con extraccién acuosa en medio basico,
mejorado respecto al arte anterior, por lo tanto para una persona versada en la
materia, no seria obvio derivar la presente invencién, tomando las enseiiadazas
de nuestra anterioridad en referencia, entonces se considera por ello que la
solicitud en estudio tiene nivel inventivo.

Evaluacién de la Aplicacién industrial:

El art. 19 de la Declsién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece:
“Se considerara que una invencién es susceptible de aplicacién industrial, cuando
su objeto puede ser producido o utllizado en cualquier tipo de industria,
entendiéndose por industria, la referida a cualquier actividad productiva, incluidos
fos servicios.”

El proceso de la presente solicitud es susceptible de aplicacién industrial para la
obtencién de péptidos, en las cantidades requeridas por la industria que requiera
de péptidos, por lo tanto se considera que tiene aplicacién industrial.

En consecuencla y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Conceder
ol privilegio solicitado para las 1 a 26, folios 129 a 134.

Bogoté, D. C., 12 de marzo de 2007.

| EXAMINADOR TECNICO
No. & 79 JEFE DE DIVISION Cédigo No. 202012

NUEVAS CREACIONES




