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1. Me refiero al auto dictado por ese Despacho notificado por fijacion en lista
el 03 de Octubre de 2008.

2. Con el fin de responder a las objeciones expuestas por el sefior
Examinador en su Concepto Técnico No. 2349 bajo los acapites de Claridad y
Novedad, atentamente me permito presentar los siguientes argumentos y las
siguientes modificaciones realizadas a la solicitud en cuestion, mediante lo cual
"no sélo se superan dichas objeciones, sino que ademas se demuestra en forma

contundente la patentabilidad de la presente invencion.

3. MODIFICACIONES VOLUNTARIAS

Inicialmente me permito manifestar que el solicitante de la invencion en
cuestion ha decidido modificar el capitulo reivindicatorio actualmente
presentado, eliminando las reivindicaciones 3 y 4, modificando las
reivindicaciones 1, 12 (nueva reivindicacion 10), 15 (nueva reivindicacién 13),
17 (nueva reivindicacion 15), 18 (nueva reivindicacion 16) y 19 (nueva
reivindicacion 17), adicionando la nueva reivindicacién 18 y finalmente re-
enumerando el nuevo capitulo reivindicatorio obtenido, el cual se encuentra

compuesto por 18 reivindicaciones cuyo sustento se analiza a continuacion:

. La reivindicacion 1 ha sido modificada mediante la limitacion de la
temperatura de hidrogenacién utilizada, esto es, mediante el reemplazo de

la expresion "a una temperatura entre 5 °C y 25 °C” por la nueva
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expresion "a una temperatura entre 10 °C y 20 °C", de acuerdo, por
ejemplo, con lo definido en los ejemplos 1 a 10 de la solicitud (paginas 8 y

9 de la descripcion);

. La reivindicacion 2 no ha sido modificada;

. Las nuevas reivindicaciones 3 a 9 corresponden exactamente a las

reivindicaciones 5 a 11 actualmente presentadas;

. La nueva reivindicacién 10 (correspondiente a la reivindicacion 12
actualmente presentada) ha sido modificada mediante el reemplazo de la

expresién:

"R;, Ry, R3, R4 n y la linea de puntos son como se definen en la
Reivindicacion 1; Rs es hidrégeno o alquilo de 1 a 6 C; Rs es alquilo de 1 a
6 C"

por el siguiente parrafo:

"en donde R; y R, son sustituyentes orto y para, independientemente
seleccionados del grupo que consiste de hidrogeno, hidroxilo, alquiloC,-Ce,
alcoxiC;-Cg, aralcoxiC,-Co, alcanoiloxiC,-C;, alquilmercaptoC,-Cs, halo y
trifluorometilo; R; es hidrégeno o alquiloC;-Cs; R4 €s hidrégeno, alquiloC;-
Cs, formilo o alcanolC>-C;; Rs es hidrégeno o alquiloC;-Cs; Re es alquiloC;-
Ce;, n es uno de los enteros 0, 1, 2, 3 0 4; y la linea punteada representa

una insaturacion oleofinica opcional”.

Dicha modifcacién presenta adecuado sustento, por ejemplo, en las

paginas 4 (lineas 23 a 27) y 5 (linea 1) de la descripcion;

. Las nuevas reivindicaciones 11 y 12 corresponden exactamente a las
reivindicaciones 13 y 14 actualmente presentadas;

. La nueva reivindicacion 13 (correspondiente a la reivindicacion 15
actualmente presentada) ha sido modificada mediante el reemplazo de la
expresion: "Una composicién de férmula (I) preparada segun el proceso de

la reivindicacion 1...",
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por la nueva expresion: "Una composicion que_comprende un

compuesto de formula (1) preparada segun el proceso de la reivindicacion
1..."

El objetivo de dicha modificacién es la subsanacién de un evidente error
cometido durante la redaccidn de tal reivindicacion, tal como se analizaré

con mas detalle en el numeral 4 del presente escrito;

. La nueva reivindicacion 14 corresponde exactamente a la

reivindicacion 16 actualmente presentada;

. La nueva reivindicacion 15 (correspondiente a la reivindicacion 17
actualmente presentada) ha sido modificada mediante el reemplazo de la
expresion: "Una composicion de férmula (II) preparada segun el proceso

de la reivindicacién 13...",

por la nueva expresion: "Una composicion que comprende una sal
farmacéuticamente aceptable de un compuesto de formula (II)

preparada segun el proceso de la reivindicacién 11...".

El objetivo de dicha modificacidon es la subsanacion de un evidente error
cometido durante la redaccion de tal reivindicacion, tal como se analizara

con mas detalle en el numeral 4 del presente escrito;

. Las nuevas reivindicaciones 16 y 17 (correspondientes a las
reivindicaciones 18 y 19 actualmente presentadas) han sido modificadas
mediante la eliminacion de la frase: "o wuna sal farmacéuticamente

aceptable del mismo",;

. Finalmente, la nueva reivindicacion 18 esta dirigida a proteger una
composiciéon que comprende un compuesto de formula (II) que ha sido

preparado de acuerdo con el proceso de la nueva reivindicacion 10,
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en donde R; y R, son sustituyentes otto y para, independientemente
seleccionados del grupo que consiste de hidrégeno, hidroxilo, alquiloC;-Cs,
alcoxiC;-Cs, aralcoxiC;-Cy, alcanoiloxiC,-C,, alquilmercaptoC;-Cg, halo vy
trifftuorometilo; R; es hidrégeno o alquiloC;-Cg; R4 es hidrégeno, alquiloC,-
Cs, formilo o alcanolC,-C;; Rs es hidrogeno o alquiloCyi-Cs; Rg es alquiloCy-
Ce; n es uno de los enteros 0, 1, 2, 3 0 4; y la linea punteada representa
una insaturacion  oleofinica opcional; dicha composicion esta

substancialmente libre de impurezas de fenilalquilamina.

De lo anterior es claro que las modificaciones realizadas en el capitulo
reivindicatorio de la invencidn en cuestion no amplian de manera alguna el
alcance de la solicitud de patente presentada originalmente, cumpliendo a
cabalidad con las disposiciones de patentabilidad estipuladas en el Articulo 34
de la Decisién 486 de 2000.

4. CLARIDAD DE LA SOLICITUD

El sefior Examinador ha objetado la claridad de la presente solicitud con

base en los siguientes argumentos:

Reivindicacignes

"La reivindicacion 15 no es clara al referirse a "Una composicién de
formula (I)" ya que ésta formula corresponde a la estructura general de
un compuesto. De igual forma no es clara la reivindicacion 17 al

referirse a "Una composicion de formula (I1)”."
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En respuesta a lo anterior y tal como se menciond en el numeral 3 del
presente escrito, las reivindicaciones 15 y 17 actualmente presentadas (las
cuales corresponden a las nuevas reivindicaciones 13 y 15, respectivamente)

han sido modificadas mediante el reemplazo de las expresiones:

"Una composicion de férmula (I) preparada segun el proceso de Ja
reivindicacién 1...", (reivindicacién 15 actualmente presentada) y,

"Una composicion de férmula (II) preparada segun el proceso de la

reivindicacién 13..." (reivindicacion 17 actualmente presentada),

por las nuevas expresiones:

"Una composicion que_ comprende un compuesto de formula (I)

preparada segun el proceso de la reivindicacion 1...”, (nueva reivindicacion 13)

Y

“Una composicion que comprende una _sal farmacéuticamente

aceptable de un compuesto de férmula (11) preparada segun el proceso de Ja
reivindicacion 11..."”, (nueva reivindicacion 15).

De lo anterior es claro que las modificaciones realizadas permiten subsanar
los evidentes errores cometidos durante la redaccion de dichas reivindicaciones.
En este sentido, es claro que la nueva reivindicacion 13 se encuentra dirigida
ahora a proteger una composicidn caracterizada porque comprende un
compuesto de formula (1) que es obtenido mediante el proceso de sintesis de la
reivindicacion 1, mientras que la nueva reivindicacion 15 se encuentra dirigida
ahora a proteger una composicién caracterizada porque comprende una sal
farmacéuticamente aceptable de un compuesto de férmula (II) que es obtenido

mediante el proceso de sintesis de la nueva reivindicacion 11.

En consecuencia, me permito manifestar que el nuevo capitulo
reivindicatorio de la presente solicitud cumple a cabalidad con las disposiciones
de patentabilidad estipuladas en el Articulo 30 de la Decisidn 486 de 2000,
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5. EVALUACION DE LA NOVEDAD

Finalmente, el sefior Examinador ha objetado la novedad de la presente

invencion basandose en las ensefianzas del documento WO 0250017 (D1).

En este sentido, el sefior Examinador afirma basicamente que la presente
solicitud se refiere a un proceso para preparar compuestos derivados de

feniletilamina de férmula (I):

(CHy)n

en presencia de catalizadores de niquel y cobalto a una temperatura entre
5°Cy 25 °C.

Por su parte, el documento D1 describe un proceso de sintesis de

derivados de feniletilamina de formula;
NH,

R1 R2O
(CH»),

mediante la deshidrogenacion de feniletilacetonitrilos de formula;
CN

R1 Rzo
(CHy),,

en presencia de catalizadores de niquel y cobalto a temperaturas entre 20
°Cy 80 °C.
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A partir de lo anterior, el sefor Examinador afirma que al realizar los
correspondientes reemplazos de los sustituyentes de la formula de los
compuestos de D1, se obtienen compuestos idénticos a los de la formuia (I) de

la presente solicitud.

Ahora bien, en respuesta a las anteriores objeciones, a continuacion me

permito presentar ante ese Despacho las siguientes consideraciones técnicas:

. El documento D1 ensefia basicamente un proceso para la preparacion
de derivados de fenetilamina mediante la hidrogenacion de
fenilacetonitrilos en presencia de un catalizador de niquel o de cobalto
pretratado (por ejemplo niquel raney o cobalto raney), en un
disolvente organico tal como alcohol, en presencia de una base tal
como NHs;, NH,OH 6 NaOH y a una temperatura entre 0 °C y 200
°C, preferiblemente entre 20 °C y 120 °C y mas
preferiblemente entre 20 °C y 80 °C.

. Sin embargo, el solicitante de la invencidén en cuestiéon ha encontrado
que si el proceso de hidrogenacion de compuestos fenilacetonitrilos
en presencia de un catalizador de niquel o cobalto es realizado bajo
condiciones bdasicas y a temperatura por__encima de la
temperatura ambiente (por ejemplo, entre 27 °C y 30 °C de
acuerdo con el ejemplo 1 del documento D1, 6 a 60 °C de
acuerdo con los ejemplos 2, 5, 6, 9 y 10 del documento D1),
dicha reaccion de hidrogenacion resulta en el craqueo o rompimiento
de los compuestos nitrilo de partida, hecho que da lugar a la
produccion de compuestos 4-metoxifenilacetonitrilo que pueden
hidrogenarse y producir impurezas de 4-metoxifenetilamina, tal como

se indica en el siguiente esquema de reaccion:

) . NH;
condiciones acidas oN -
o0 - o O
——
/—\MBO Moo

/@,ﬁé NaOH / 40°C - NH;
GN 2
e B LT
L Ma MaO

condiciones
acidas/Ha

Med’

amina primaria/secundaria/terciaria
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Desafortunadamente, dichas impurezas se caracterizan por presentar
propiedades fisicas y quimicas muy similares a las propiedades de los
productos derivados de feniletilamina que presentan utilidad

industrial, hecho que dificulta su separacion.

Ahora bien, de conformidad con lo expuesto en el punto
anterior, el solicitante de la invencién en cuestién ha logrado
establecer de manera sorprendente que al llevar a cabo el
proceso de hidrogenacion de fenilacetonitrilos a una
temperatura en el rango entre 10 °C y 20 °C, se obtienen
compuestos derivados de feniletilamina con un alto grado de
pureza, hecho que no solamente constituye indiscutiblemente
una clara diferencia con respecto a lo ensefiado en el
documento D1, sino que ademas representa un notable

progreso con respecto a las ensefanzas del arte previo.

Un hecho que permite demostrar lo expuesto anteriormente, consiste
en llevar a cabo la comparacion entre la pureza final obtenida en el
ejemplo 2 revelado en la tabla de la pagina 10 de la descripcion
(caracterizado porque se obtuvo a temperatura ambiente, esto es,
entre 10 °C y 20 °C) y el compuesto del ejemplo 2 de la tabla
ensefiada en la pagina 11 de la descripcion (caracterizado porque se
obtuvo a una temperatura ligeramente superior a 25 °C). Como
puede verse, el proceso realizado a temperatura en el rango entre 10
°C y 20 °C permitié obtener una pureza del 93,9%, mientras que el
proceso realizado a una temperatura superior (de conformidad con las
ensefianzas del arte previo) tan solo permitidé obtener una pureza del
52,07%.

Este hecho demuestra claramente que al llevar a cabo la
reaccion de hidrogenacion de fenilacetonitrilos a wuna
temperatura por encima del rango entre 10 °C y 20 °C (rango
de temperatura definido en el nuevo capitulo reivindicatorio de
la invencion en cuestion), la pureza del producto obtenido
disminuye dramaticamente.
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+ Aparte de lo anterior, me permito manifestar que en el documento D1
no se ensefa y mucho menos se sugiere el rango de
temperatura revelado en la presente invencion para llevar a
cabo la hidrogenacion de fenilacetonitrilos. En este sentido,
resulta de gran importancia destacar que dicha anterioridad inclusive
establece que la temperatura utilizada durante la reaccion ensefiada
no es una caracteristica determinante para los resultados

experimentales obtenidos.

Como consecuencia de lo expuesto previamente, resulta absolutamente
claro que la materia definida en el nuevo capitulo reivindicatorio de la invencion
en cuestién, presenta un inequivoco caracter novedoso e inventivo con respecto
a las ensefianzas del documento D1, cumpliendo a cabalidad con las
disposiciones de patentabilidad establecidas en los Articulos 14 y 16 de la
Decision 486 de 2000.

6. CONCLUSION

De conformidad con el analisis técnico realizado a lo largo del presente
memorial, considero que en vista de las modificaciones realizadas en el capitulo
reivindicatorio de la presente solicitud, asi como de los argumentos técnicos
presentados para demostrar el inequivoco caracter novedoso de dicho nuevo
capitulo reivindicatorio frente a las ensefianzas del documento D1, es
completamente claro que se han superado la totalidad de las objeciones
expuestas por el sefior Examinador en contra de la patentabilidad de la presente
invencién, y por lo tanto, dicha solicitud es merecedora del privilegio de patente

solicitado.
7. Anexo al presente memorial me permito presentar:

(i) Recibo numero 08-100,826, expedido por la Superintendencia de
Industria y Comercio, el cual acredita el pago de las modificaciones

realizadas; y

(ii) Copia del nuevo capitulo reivindicatorio (18 reivindicaciones), el cual
reemplaza al actualmente presentado, y en el que se han realizado

las modificaciones mencionadas en el presente memorial.

Q4.
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8. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud a la luz

de las argumentaciones presentadas y de las modificaciones realizadas y conceder el privilegio de

patente solicitado.

Sefior Superintendente,
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SE REIVINDICA LO SIGUIENTE:

1. Un proceso para preparar un compuesto de formula |,

NH»

OR,

RQ—-...!W | R3

2/ N(CH),

U

en donde Ry y R, son sustituyentes en posiciébn orto o para, seleccionados
independientemente entre el grupo integrado por hidrogeno, hidroxilo, alquiloC-Ce,
alcoxiloC4-Cs, arilalcoxiloC7-Cg, alcanoiloxiloC,-C,, alquilmercaptoC,-Ce, halégeno vy
trifluorometilo; Rs es hidrégeno ¢ alquiloC+-Cs; Ry es hidrégeno, alquiloC4-Cs, formilo o
alcanoiloC,-C7; n es un namero entero que puede ser 0, 1, 2, 3 6 4; y la linea de puntos
representa una insaturacion olefinica opcional; que comprende la hidrogenacion de un
compuesto de formula I,

L

an

en donde Ry, Ry, Rs, Rs, ny la linea de puntos tienen el mismo significado que tienen para
la formula (I) en presencia de un catalizador de niquel o de cobalto a una temperatura
entre 10 °C y 20 °C.

2, El proceso segun la Reivindicacion 1 en donde el catalizador es Ni-Raney.

-12-



3. El proceso segun cualquiera de las Reivindicaciones de 1 y 2 en donde la

hidrogenacion se efectia en presencia de metanol, etanol o alcohol isopropilico.

4.  El proceso segun cualquiera de las Reivindicaciones de 1 a 3 en donde la cantidad
de catalizador es entre 10% y 50% en peso, basada en la cantidad de compuesto de

férmula (i,

5.  El proceso segun cualquiera de las Reivindicaciones de 1 a 4 en donde la cantidad
de catalizador es entre 30% y 50% en peso, basada en la cantidad de compuesto de

formula lil.

6. El proceso segun cualquiera de las Reivindicaciones de 1 a 5 en donde R, es
hidrégeno, hidroxilo, alcoxiloC4-Cs, cloro, bromo, frifluorometiio o alquiloC-Cs; R, es
alquiloC4-Cs, alcoxiloC4-Cs, cloro, bromo, trifluorometilo o alcanociloxiloC,-Cs; R; es

hidrogeno o alquiloC4-Cs ¥ R4 es hidrégeno.

7. El proceso segun cualquiera de las Reivindicaciones de 1 a 6 en donde Ry es

hidrégeno; R; no es hidrogeno; R, esta en posicion para; y n es 2.

8.  El proceso segln cualquiera de las Reivindicaciones de 1 a 7 en donde el compuesto

de férmula | es 1-[2-amino-1-(4-metoxifenil Jetil]ciclohexanol.

9.  El proceso segln cualquiera de las Reivindicaciones de 1 a 7 en donde el compuesto

de férmula | es 1-[2-amino-1-(4-hidroxifenil)etil]ciclohexanol.

10. El proceso de la Reivindicacion 1 que ademas comprende la alquilacién del
compuesto de formula (1) para formar el compuesto de formula (I1)

()

en donde Ry y R, son sustituyentes orto y para, independientemente seleccionados del
grupo que consiste de hidrégeno, hidroxilo, alquiloC,-Cg, alcoxiCy-Cs, aralcoxiC;-Co,

-13-



alcanoiloxiC4-C;, alquilmercaptoCy-Cg, halo y trifluorometilo; R; es hidrégeno o
alquiloC4-Cs; R, es hidrégeno, alquiloC4-Cg, formilo o alcanolC,-C;; Rs es hidrégeno o
alquiloC4-Ce; Re es alquiloCy-Cs; n es uno de los enteros 0, 1, 2, 3 0 4; y la linea

punteada representa una insaturacion oleofinica opcional.

11. El proceso segun la Reivindicacién 10, que ademas comprende la conversién del

compuesto de formula (1) en una sal farmacéuticamente aceptable.

12. El proceso segun la Reivindicacion 10 6 11, en donde el compuesto de formula If es
venlafaxina, O-desmetilvenlafaxina, N-desmetilvenlafaxina, N,N-didesmetilventafaxina,
N,O-didesmetilveniafaxina u O-desmetil-N,N-didesmetilvenlafaxina, 0 sales

farmacéuticamente aceptables de estos compuestos.

13.  Una composicion que comprende un compuesto de formula (l) preparado segin el

proceso de la Reivindicacion 1,

NH2

0

en donde R; y R, son sustituyentes en posicion orto o para, seleccionados

independientemente entre el grupo integrado por hidrégeno, hidroxilo, alquilo C4-Cs,
alcoxiloC4-Cs, arilalcoxilo Cr-Cg, alcanoiloxilo C,-C;, alquilmercapto C-Ce, halégeno y
trifluorometilo; Rs es hidrégeno o alquilo C4-Ce; R4 es hidrogeno, alquilo C4-Cg, formilo o
alcanoilo C,-C7; Rs es hidrégeno o alquilo C-Cg; Rg es alquilo C4-Cs; n es un numero
entero que puede ser 0, 1, 2, 3 6 4; y la linea de puntos representa una insaturacion
olefinica opcional; dicha composicidn estando esencialmente exenta de impurezas de
fenilalquilaminas.

14. La composicién de la Reivindicacion 13 en donde el compuesto es 1-[2-amino-1-(4-
metoxifenil)etifjciclohexanol, 6, 1-[2-amino-1-(4-hidroxifenil)etiijciciohexanol.

15. Una composicion que comprende una sal farmacéuticamente aceptable de un
compuesto de formula (I1) preparado segun el proceso de la Reivindicacion 11,

-14-



(1)

en donde Ry y R, son sustituyentes en posicibn orto o para, seleccionados

independientemente entre el grupo integrado por hidrogeno, hidroxilo, alquilo C,-Ce,
alcoxilo C4-Cs, arilalcoxilo C7-Cy, alcanoiloxilo C»-C7, alquilmercapto C4-Cg, haldgeno y
trifluorometilo; Ry es hidrégeno o alquilo C4-Cg; Ry es hidrégeno, alquilo C4-Cg, formilo o
alcanoilo C,-Cy; Rs es hidrogeno o alquilo C4-Cgq; Rg es alquilo C4-Cg; n s un nimero
entero que puede ser 0, 1, 2, 3 6 4; y la linea de puntos representa una insaturacion
olefinica opcional; dicha composicidn estando esencialmente exenta de impurezas de

fenilalquilaminas.

16. La composicion de la Reivindicacion 15 en donde el compuesto es venlafaxina,
N-desmetilvenlafaxina, N,N-didesmetilvenlafaxina; dicha composicidén  estando

esencialmente exenta de impurezas de 4-metoxifeniletilamina.

17. La composicion de la Reivindicacion 15 en donde el compuesto es
O-desmetilvenlafaxina, N,O-didesmetilvenlafaxina,
O-desmetil-N,N-didesmetilvenlafaxina; dicha composicion estando esencialmente

exenta de impurezas de 4-metoxifeniletilamina.

18. Una composicién que comprende un compuesto de formula (Il) preparado de
acuerdo con el proceso de la reivindicacion 10,




it
-~
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en donde R, y R, son sustituyentes orto y para, independientemente seleccionados del
grupo que consiste de hidrogeno, hidroxilo, alquiloC,-Cs, alcoxiC4-Cs, aralcoxiCs-C,
alcanoiloxiC,-C;, alquilmercaptoC,-Cs, halo vy ftrifluorometilo; R; es hidrogeno o
alquiloC4-Cg;, R4 es hidrégeno, alquiloCy-Ce, farmilo o alcanolC,-C; Rs es hidrogeno o
alquiloC4-Cq; Re es alquiloCy-Cs; n es uno de los enteros 0, 1, 2, 3 0 4; y la linea
punteada representa una insaturacion oleofinica opcional; dicha composicion estando

substancialmente libre de impurezas de fenilalquilamina.

-16-
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:;

1. Documentos estudiados
Descripcion: Folios: 25 a 34 como se radico inicialmente.

Reivindicaciones: Folios 87 a 91 modificado segun respuesta del solicitante.

Prioridad: US 60/453,583 del 11/03/2003

Respuesta del solicitante: Folios 76 a 91,

2. Objeto de la invencioén
Titulo: PROCESO PARA PREPARAR DERIVADOS DE FENILETILAMINA

Qbjeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencion

consiste en un proceso para preparar compuestos de formula ().
NH 2

0
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E! problema técnico planteado en esta solicitud es la necesidad de proveer un

proceso mejorado para preparar derivados de feniletilamina.

Para solucionar este problema técnico la solicitud proporciona un proceso de sintesis
de derivados de feniletilamina mediante hidrogenacion de fenilacetonitrilos en
presencia de un catalizador de Niquel o de Cobalto a una temperatura inferior a las
conocidas en el estado de la técnica.

Reivindicaciones 1 a 12: Proceso para la preparacion de compuestos de férmula (1).

Reivindicaciones 13_a 17. Unha composicibn que comprende un compuesto de
formula (1) preparado segun el proceso de la reivindicacion 1.

Reivindicacién 18: Una composicién que comprende un compuesto de formula (1)
preparado segun el proceso de la reivindicacion 10.

Se catalogo el objeto de la invenciaon segin la IPC en las categorias C07C 213/02 y
AB1K 31/133.

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

Las reivindicaciones 13 a 18 no son claras al referirse a composiciones
caracterizadas por procesos, ya que las composiciones se deben caracterizar por
sus componentes.

De igual forma, cabe resaltar que dichas reivindicaciones no estan debidamente
sustentadas en el capitulo descriptivo, pues alli no se mencionan ni se muestran
ejemplos de composiciones.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante:

El solicitante en su respuesta al concepto técnico nimero 2349 presenta un nuevo
capitulo reivindicatorio modificando ta reivindicaciéon 1 en lo referente al rango de
temperatura del proceso de hidrogenacién y argumenta que de manera sorprendente
al llevar a cabo dicho proceso a una temperatura entre 10°C y 20°C, se obtienen
compuestos derivados de feniletilamina con un alto grado de pureza 93,9% mientras
que el proceso realizado a una temperatura ligeramente superior (25°C), de
conformidad con las ensefianzas del arte previo tan solo permitié obtener una pureza
del 52,07%, lo cual le otorga una altura inventiva al proceso reivindicado.

Se acepta por parte de este despacho el nuevo capitulo reivindicatorio y los
argumentos presentados por el solicitante que demuestran el cumplimiento de los
requisitos de patentabilidad del proceso indicado en la reivindicacién 1 de la solicitud.

N
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5. Determinacién del Estado de la Técnica

Considerando que la fecha de presentacion de la primera solicitud de patente de la
cual se reivindica prioridad es 11/03/2003, se encontraron los siguientes documentos
gue anticipan el objeto de esta solicitud:

o . Fecha de
N Documento Titulo publicacién
Process for preparation of
D1 WO 0250017 phenethylamine derivatives 27/06/2002

Novedad: (articulo 16 D 486)

Las clausulas 13 y 14 de la solicitud reivindican composiciones de compuestos de
formula (1)

Re

(, |

R{ (GHa)y
o

Comparando elemento por elemento la férmula general (1) con la divuigada en D1,

encontramos gue se obtienen compuestos comunes, entre ellos, el 1-[2-amino-1-(4-

metoxifenil)etiljciclohexanol, por lo tanto las composiciones de las reivindicaciones
13 y 14 no cumplen con el requisito de novedad.

El documento D1 describe compuestos de formula




E! documento D1 describe compuestos de formula

B0 HCL

{CHy),

Comparando elemento por elemento la férmula (1) con la de D1, encontramos que
se obtienen compuestos comunes, entre ellos venlafaxina, por lo tanto las
composiciones de las clausulas 15 a 18 no cumplen con el requisito de novedad.

6. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

N° Documento Reivindicaciones Afectadas | Requisito que Afecta

D1| WO 02/50017 13-18 Novedad

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal &), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

[

DORIS ELENA POLO CORDOBA
Jefe de Division de Nuevas Creaciones (E)

El lanterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha
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