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Re: P1.-INCYTE CORPORATION.-Solicitud de Patente de
Invencién en Fase Nacional PCT para "SALES DE (R)-3-(4-
(ZH-PIRROLO[2,3-d]PIRIMIDIN-4-IL)1H-PIRAZOL-1-IL)-3-
CICLOPENTILPROPANITRILO".-Clase  CO7D 487/04.-
Expediente nimero 09-144.142.- ' |

1.. Me refiero al auto dictado por ese Despacho y notificado por fijaciéon en
lista de 14 de Agosto de 2012.

2. Con el fin de responder a las vobjeciones expuestas por el Sefor
Examinador bajo los acdpites de excepciones a la patentabilidad y claridad
del titulo y las reivindicaciones, me permito presentar los siguientes
~ argumentos técnicos y las siguientes modificaciones en el capitulo
reivindicatorio de la solicitud de patenté en cuestion, por medio de lo cual se

superan completamente dichas objeciones.

3. Excepcién a la patentabilidad

.De acuerdo con el sefior Examinador las reivindicaciones 10 a 60 no
son batentables de acuerdo con el articulo 20 de la Decisién 486 de 2000.

Atendiendo a lo anterior, el solicitante ha decidido eliminar las
reivindicaciones 10 a 60 actualmente presentadas, con lo cual se
supera completamente la objecion realizada por el sefior Examinador a éste

respecto.
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4. Titulo de la solicitud

El sefior Examinador afirma que el titulo no debe mencionar la
actividad o aplicacidon del producto que se desea proteger, sugieriendo hacer
la correccién necesaria.

En respuesta a lo anterior me permito sefalar que el solicitante ha
decidido reemplazar el titulo presentado originalmente: ‘'Sales del inhibidor
de janus cinasa (R)-3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)1H-pirazol-1-il)-3-
ciclopentilpropanitrilo’, por el nuevo titulo: 'Sales de (R)-3-(4-(7H-
pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il) 1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo’, con lo
cual se supera completamente |la objecidn realizada por el sefior Examinador

a éste respecto.

5. Claridad del capitulo reivindicatorio

De otro lado, el sefior Examinador ha objetado la claridad del capitulo

reivindicatorio aduciendo lo siguiente:

. "De acuerdo con lo revelado en el capitulo reivindicatorio,
se debe especificar la sal del compuesto que estd
completamente revelada y sustentada en la descripcién; por Ilo
cual se sugiere que se haga la restriccion a sales de fosfato o de

acido fosférico para mayor claridad y concisién”

Frente a este particular me permito aclarar que, -contrario a lo
seflalado por el sefior Examinador en su Concepto Técnico-, en la
descripcion de la solicitud se revelan en detalle la sintesis y caracterizacién
de cada una de las tres sales reivindicadas, esto es, las sales maleato,
fosfato y sulfato del compuesto (R)-3-(4-(7H-pirrolo{2,3-d]pirimidin-4-il)1H-

pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo.

En efecto, en el ejemplo 1 de la descripcion (paginas 27 y 28) se
divulgan los detalles experimentales de la sintesis y caracterizacién de la sal
de acido maleico de (R)-3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)1H-pirazol-1-
il)-3—cic|opentiIpropanitrilof Por su parte, en el ejemplo 2 de la descripcion
(pagina 28) se divulgan los detalles experimentales de la sintesis y
caracterizacion de la sal de acido fosférico de (R)-3-(4-(7H-pirrolo[2,3-
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d]pirimidin-4-i)1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo. Finalmente, en. e|.
ejemplo 3 de la descripcion (paginas 28 y 29) se divulgan los detalles
experimentales de la sintesis y caracterizacion de la sal de dcido sulfirico de
(R)-3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)1H-pirazol-1-il)-3-
ciclopentilpropanitrilo.

Visto lo aritériOr,‘ atentamente -me permito solicitar al sefior Examinador

la reconsideracion de las objeciones realizadas a éste respecto.

. “En la reivindicacion 5 se debe eliminar el término
“"sustancialmente”. Se debe aclarar si la sal fue aislada o fue
sintetizada”

En respuesta a lo anterior me permito sefialar que el solicitante ha
decidido eliminar la reivindicacién 5 actualmente presentada, con lo cual se
supera completamente la objecidén realizada por el sefior Exah'\inador a éste
respecto. '

Finalmente y de conformidad con lo mencionado previamente me
permito manifestar que el nuevo capitulo reivindicatorio de la solicitud de
paténte en cuestion cumple a cabalidad con las disposicionés de
paténtabilidad establecidas en el értu’culo 30 de la Decision 486 de 2000,
tod"a vez que es claro, conciso y ehcuentra pleno sustento en la descripcién
de la solicitud. |

6. Conclusion

| Teniendo en cuenta las modificaciones realizadas en el capitulo
‘reivindicatorio de la solicitud de patente en cuestion, y de conformidad con
Ios'argumentos técnicos presentados para demostrar el sustento de la
materia técnica reivindicada en la descripcidn de la solicitud, resulta
corﬁpletamente claro que se han superado las objeciones expuestas por el
sefior Examinador en su Concepto Técnico, y por lo tanto, dicha invencién es

merecedora del privilegio de patente solicitado.

7. Anexo al presente memorial me permito presentar una copia del nuevo
capitulo reivindicatorio, el cual estd compuesto por ocho (8) reivindicaciones
y reemplaza al documento presentado originalmente.
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8. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la
solicitud a la luz de las modificaciones y los argumentos presentados y conceder el
privilegio de patente solicitado.

Sefor Superintendente,

(DS

ICIA LLOREDA RICAURTE
T.P. 53.215

Direccion para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com
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REIVINDICACIONES

1. Una sal caracterizada porque se selecciona de:
Sal de a&cido maleico de (R)-3-(4-(7H-pirrolo[2,3-d]lpirimidin-
4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-ciclopropanitrilo;
Sai de acido sulfdrico de (R)—3—(4—(7H—pirrolo[2,3f
d]pirimidin—4—il)—1H—pirazol;1—il)—3—ciclopropanitrilo; y
Sal de acido fosfdrico de (R)—3—(4—(7H—pirrolo[2,3—
d]pirimidin—4—il)—1H—pirazol~1—il)—3—ciclopropanitrilo.

2. La sal de conformidad ~ con la reivindicacién' 1,
caracterizada porqué es sal de acido maleico de (R)y-3-(4~(7H-
pirfolo[Z,3—d]pirimidin—4—il)—1H—pirazol—l—il)—35

ciclopentilpropanitrilo.

3.La sal de -conformidad <con la reivindicacién 1,
caractérizada porque es sal de &cido sulfurico de (R)-3-(4-
(7H-pirrolo[2,3-d]lpirimidin-4-il)~-1H-pirazol-1-1i1)-3-
ciclopentilpropanitrilo.

4; La sal de conformidad <con la reivindicacién 1,
caracterizada porque es sal -de acido fosférico de (R)-3-(4-
(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il) -3-

ciclbpentilpropanitrilo.
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5.Un método para preparar una sal de conformidad con
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4; caracterizado
porque comprende combinaf (RY-3-(4-(7H-pirrolo(2, 3-
dlpirimidin-4-il)-1H-pirazol-1-il)-3-ciclopentilpropanitrilo

con acido maleico, &cido sulfurico o &cido fosférico.

6. Una composicidén caracterizada porque comprende al menos
una sal de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones

1l a 4 y al menos un portador farmacéuticamente aceptable.

7. La composicidén de conformidad con la reivindicacién 6,

caracterizada porque es adecuada para administracién oral o

tépica.

. 8. La composicién de conformidad con la reivindicacién 6,
caracterizada porque es adecuada para la administracién

tépica.

32



