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1. Me reflero al auto dictado por ese Despacho notlﬁcado por ﬁjacion en lista de 6 de
*'_Marzo de 2009. ‘ '

©2.7 Con el fin de responder las objeciones presentadas por el Sefior Examinador en su
_'f_'_f'Concepto' Técenico 'No, 28__7 baj'o los acépites de,reivindica‘ci»ones relativas a Usos 6
' 'Ségu_nﬁc_log Usos y.Novedad, me permito d‘irigiF su atencién a las siguientes modificaciones
¥ ar‘guﬁrﬁentos téchi‘co,s;' por medio'_de los -cuales se 'superan_cdmpletamé_nte dichas
. objeciones. | ' ' o '

‘ El sefior Examinador sefiala el incumplimiento de las disposiciones de los Articuilos
' 14 y 21 de la Decisién Andina 486 de 2000, en razén de lo descrito en la reivindicacién 4 -
originalmente presentada.

A este respecto, el sefior Examinador sefiala que:
“la reivindicacin 4, se caracteriza por un uso”.

En relacnon con . la anterlor objecién, me permito dirigir la atencion del senor

Examlnador al hecho que la reivindicacién 4 como. habian ‘sido presentada

: ongmalmente ha sido eliminada en el capttulo reivindicatorio de la sohcutud dando
R con ello debida respuesta asu objemon en este sentido.

_ En vista de lo anterior, me permito sefialar que las reivindicaciones 5.y 6
b orfgmalmente presentadas ha sido ‘renumeradas como reivindicaciones 4 y 5 en el
: -ﬂcapitulo relvmdlcatono modlﬁc:ado de la sohcutud el cual se anexa al presente memorlal
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‘Compuesto de Ia reivindicacion 1 Compuesto del ejemplo 1.3

de la presente solicitud. del documento D1.
o . _ A partir de la observacion de las representaciones estructurales previamente
presentadas, se concluye de forma evidente que el compuesto de la presente
. solicitud posee un sustituyente diferente en el grupo carboxamida de su

estructura respecto al compuesto. del ejemplo 1.3 del documento Di,‘ toda vez
gue el sustituyente en el compuesto de la presente invencién corresponde a
un fragmento (25)-2-hidroxipropif, mientras que en la misma posicidn en el
compuesto del ejemplo 1.3 de D1 se encuentra un grupo hidoxietil, los cuales
se diferencian en el nimero de carbonos de los ‘mismos y en la
estereoquimica definida que presenta el segundo carbono de grupo 2-
hidroxipropil en el compuesto de la presente invencion.

La diferencia estructural descrita entre el compuesto de la presente invencion
y el Compuesto del ejempilo 1.3 de D1, ha sido___resaltada entre circulos rojos
en la representaciohes estructurales previamente presentadas para su mayor
comprension.

Ahora bien, en conexién con lo anterior, atentamente me permito sefialar que
dentro de lo que se considera estado de la tétnica, el sefior Examinador tiene
la tarea de buscar informaciones que, tal y como lo indica el Manual Andino
de Patentes, "contengan explicitamente todas las caracteristicas técnicas
esenciales de la invencién." A tal punto que, segun el mismo documento "Si
una caracteristica, aunque sea banal, no se encuentra en el antecedente, la
reivindicacién es nueva." S

Sumado a todo lo anterior, de la manera mds atenta me permito dirigir la
atencién del sefior Examinador al siguiente hecho:

(II) A pesar de que las definiciones provistas para los radicales de los compuestos
de férmula (I) del documento D1 permitirian alcanzar un grupo 2-hidropropil
dentro de los fragmentos moleculares representados por los radicales Ry R’
de dicha férmula general, las ensefianzas del documento D1 no afectan la

! Gecretaria General de la Comunidad Andina “"Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencion en las oficinas de
gmpiedad industrial de Jos pafses de /a Comunidad Andira”. Lima, Perd 2004, pédgina 65.
Ibid., pégina 66:



1o i | :1
o LLUOREDA & CIAl S| A. A
novedad de jla materia d : la reivindjcacién 1 defla solicitud, tod : ‘ }
como o se%;ﬁal'a el Manual Andi e Pafentes jen el li\tefigi‘ . J‘
expresion gé'neral no destruye g vedad de un elemento 'e‘sjp”j
dentro de esjta e>:Tresi6rl”3.- 1! l }
; En-tx)ne.x_i,c'xni con| este |hecho, || 2rmito seﬁalar que diJ} | f“
patentes i:lufs.tra esta‘SItuacién‘ rrentes -aspectos;
cuales, en la evaluacion del e de noyedad de la pr¢ e Bolj
resulta de paj':lrticu ar importancig 0 de:rangos que deﬁné]‘ : ‘
lo r‘z;idicales;f1 de Urla férmula gerx Mar_m sh, | A ‘
| 1 |
A @éste respepto,_a Manual Anding a lo siguien £ "
‘ “En el daso} de |fangos, expresiol H2n+2” d g 5
destruyen Ia%, novegad de los mie : ‘
(G1H4) y para n=8 (C8H18) pero
emplo C§H12, a  menos
explicita ly especificament }
| Resaltado fuer'cl;t |
‘ ' J
ronsideraciones leoncluir que, el co ‘;; 1
e la presente sF)lu onsiderarse novgdo
o I documento D1, que dicho docurer |
o iniciones de H‘_y R” de los cpin ; |
mula (I) “quu Ips hidroxilados ‘atomos de CartF j :
o linea 25), toda vez que nto (28)-2-higr
agmento icon res (3) at OrT¢ b
i ites del rango Ia Wiina
; hi roxiladofé en| los compues i
j ‘ ' ulér de tr f
ificamente descrit |
I ovedad d
‘ e la presente J
Sumada a lo anté@riorm nte expuesto, atehi:anien te me permito diri } |
\ . del | sefior Examinador?a lag siguientes eyideﬁc as e perim’eantales abcb ‘
sol <:itanté~ciu_é reaﬁrméin la |patentabilidad |de |la, materia objeto de la pﬁe}‘ ‘
~ frepte a las ensefianzas gdel dgcumento del arte previo citado. '
_ A leste respecto, el sollicitante ha deﬂerrnina_do quie| el compuesto- de
invencidn, a saber, el i;ﬁomp esto 8-/(2,6-dimetilbencilJamino]-N-[(25)-2 (2
2,34dimetilimidazo[ I,Z-é]pir/ ina-6-carboXamida,? presenta - daracteristicds ‘ |
frente a] lo revelado por parte de los compuésrtoédel documento del arte evi j
o immeal |
R \ !
Lo | i
. | |
i | |
= ‘




_:ante resultante V '56 diluye hasta una concentracion adecuada' gt
_ iante cmmatograf’a 1;’:' '?ida tipo LC/UV/MS SRS

e 'elacmn con la objeci@n de falta de ncweeiad de }é materla objeto del 2 L
i "'_f\de la solic:ltud en su conjunto, y partlcukarm’énte en relamon con la S




LLOREDA & ClA| S|A.

3 IR A _ » : i
“Uha reivindicacién dependien e-'és_-pa =ntable si la reivindicacién indgp
la ¢ual se deriva ¢s tambi L fiha| elementos ya (¢
estado de la tecmca

ind pendlenT.e "3 (Resaltado fuéfa | texto).

jva [de la rdivinc
i

De otro lado, en locont:'eLrniénte"al compuestq. ado mediante 13 ;
ite pres‘entbda compuesto de | form "a III-,'ryne permito sefi; r |
compuesto corresponde fa un jntermediario linsustiftmble en el proceso di b
puesto 8-[(2,6- dimétilbenéifl.)_a ino]-N-[(28)-2+thidroxipropil]-2,3- dimet |\
idi —6 c_rboxamlda -cqmbher de férmula I4, de gonformidad con lo: 'lhalla: aQ

igual forma, mé permito dirigir la aq'e_nn:‘ic’;m del séfior Examinador 4

npuesto de férmula IIY no se encuentra explicita y_especificamen

| documento D1, dado que tal como ya se h jseﬁ lado, las|jev
|

cionadas en dicha |referencia c ,rfgs'pcmden revelaciones |de| c3rdc ¢
' novedad de [los

f

|

i

geﬁra que de ninguna form - puéden éfictar
ticulares reivindicados|¢n la presente invencién,

Adicionalmente, débe tenerse len cué ta que |dado [que el cc)mpUestb rac
la reivindicacién 1 es novedosp, esto también significa qlie|dicho compuestg)
hatfia sido |sintetizado, rgzon |por la | cpal | una| estrategia de |Jai
experimentalmente sea geﬂci-nte no era conocjda,lcomo tampoco podri
los| intermediarios de%sin sis adecuados que permijten obtener el compues
reivindicacién| 1. | 7 | '

1))

En conexién con lo anterior,

abe mencionar que| el experto en sinfiesi:
reconocerfa que por mas que|existan simili ud’nsrfe tructurales jentre dos ¢
ruty de| sintesis adecuada ngia los intenmedjarios involjgra
obtener| uno, |no necesdriame nte c‘rrespo' "eri“:af:la megjor estrategia par | sif
otrp, “toda vez que incluso |las m’s pequ‘nas m’chﬂc' cibnes estructura
mo écul-L pueden variar signiLF ) rﬁmantes en la
sinfesis | orgénica como Ia solublll"ad, re ct’yﬁiﬁd“d y |estabilidad de Io
blucrados, [ razén por la ¢ cacion|de la ruta jsintética adgcuac
rrmediario sintéticolapro ’bté'cién del compuesto‘ e
esponde a materia ¢|ue de ninguna ’ a_sidp revelada en el % f
do por el sefior Exammadc e I o |
|

1

-~
(]
=
8

3
-
[0}
0

Lo| anterior se hac«j’e ain|més claro al considerar que el compuesto d I ‘ejemp
documentp D1, no se obtiene eﬁet_:_tiva_' -ntea través de una ruta smté i a lnﬂ
tilizada para el comﬁ:ueb q de-l”é"i’jéi"\iind_i'cac_'iéh‘ 1 de |a jsolicitud (ver. p% inas 15
 J]a memoria descriptiva d? la p j-eri;__'te-_s_o_ ic_itu@jv"y coluﬂn ha 14 entre linggg 40 \7 6
qumento D1), cerrobdran j asi el hecho [de guelel compuesto de férmul ‘?\II[ nL i
ensefiadg en D1y, por lo|tanto, 3es-_;r’1_oVedQL .

| 1

L | . iy

: 51bfd., pégina 67.-

— s




LLOREDA & CIA. S.A.

En vista de las anteriores consideraciones es claro)aue\s el compuesto de formula III
de la presente solicitud también es nuevo, y en virtud de ello es merecedor del privilegio
de patente solicitado. -

De conformidad ¢con lo anterior, es claro que la materia objeto de la solicitud
posee caracteristicas técnicas que las diferencian de la materia objeto revelada
en D1, y en cdn’secuehci_a, es claro que la presente solicitud si cumple con el
requisito de Novedad exigido por el Articulo 16 de la Decisién Andina 486,

frente a las ensefianzas del documento del arte previo citado.

5. CONCLUSION

Para finalizar, me permito resaltar que el capitulo reivindicatorio de la solicitud.ya

" no incluye reivindicaciones relativas a usos 6 segundos usos, toda vez que ha sido

eliminada del mismo la reivindicacién 4 originalmente presentada.

Igualmente, considero importante resaltar que ha sido demostrado el cardcter
novedoso del compuesto de la presente solicitud frente a lo revelado en el documento uUs
6.313.137 pertenecrente al estado del arte previo a la lnvencmn, con base en el
sefialamiento de 1as diferencias éstructlrales entre el cdmbuesto sefialado” por el senor
Examinador en su andlisis de novedad de la presente invencién y el compuesto de la
reivindicacién 1 de la. solicitud; y con base en las consideraciones consignados en el
Manual para el examen de solicitudes de patentes de invencién en las oficinas de
propiedad industrial de los paises de la Comunidad Andina, respecto a la evaluacion del '
requisito de novedad en invenciones en el &mbito de la quimica.

AdlClonaImente, se presento évidencia tecmca que ratlﬁca fa. patentabilidad de la

TYMes T
presente solicitud en vista del caracter novedoso y merlto inventivo de la misma, frente a
lo revelado en el estado del arte mas préximo.

Lo anterior, en virtud de las consideraciones expuestas en el presente memorial, y

particularmente en virtud del efecto técnico superior debido a las diferencias

estructurales = entre el compuestor de la presente invencibn |y los
compuestos explicitarnente revelados en e_l documento del estado del arte previo citado, -
toda vez que dicho efecto técnico superior es claramente sorprendente e
inesperado, y. corresponde a un valioso aporte en el campo técnico en el que se
desarrolla la inve_nr_:ién. : ' ' ‘-

De conformldad con lo anterior, se ha demostrado que la presente invencion es
merecedora del privilegio de patente SO|ICItad0. :

- 6. Anexo me permito presentar Copia del nuevo Capitulo Reivindicatorio, en el cual se

han eliminado la reivindicacion 4 originalmente presentada.
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’Paten.xe' de,lnvencién
- Via Nagional

- Via PCT (fase nacional)

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO oo
' DIVISION DE NUEVAS CREACIONES S

Radlcacmn No 05128643
' Clasificacién Internacional (IPC): A61K31/437 A61P1IO4 COTD471/04
o Concepto Tecmco No 1744 D o

" Patente de Modelo de Utilidad []

i Capl [ Cap w1

~ No. Sol. Internacional PCT/SE 2004/001013

Fecha de Presentamén lnternal 26/06/2003

,;Como resultado del examen deﬁmtlvo reallzado con. fundamento en. el artrculo 48
‘ de la Declslon 486 de la Comlsron de la Comumdad Andlna se le comumca '

1 Documentos estudlados

11 DeSCﬂ'_\QI_On S Follos_: 30 a 52 como se radic inicialmente .
” '1‘.2.B§-ivihgi_igaciones: " Folios: 53 a55 . como se radicé inicialmente

\ :'\Follos: 852 87 " repuesta f'eéha «.’2(’)09/06'/017 \

e 3 Rta. d.eJ.i;S_olicitanté: Fohos::‘ 77 a 87

ey 4”'F"Eioridad- S 326/06/2003 SE 03019049
a2 Objeto de la mvenclon

: -'.Tltulo de la SOIICI’[Ud NOVEDOSO COMPUESTO DE IMIDAZOP[RIDINA H CON EFECTO

TERAPEUTICO

. “'._'Problema Tecmco Planteado La necessdad de compuestos para mhlblr la '
: secrecmn de acido géstrlco - . : ey .

Solucuon Las relvmdlcaolones 1-2 proporcnonan el compuesto de férmula (l) _'

La: relvmdlcaclon 3 se: trata del proceso para obtener dicho compuesto la S
reivindicacion. 5, mencnona una . formulacién farmacéutica ‘conteniendo - el

“compuesto de formula (1); la reivindicacion 8 reclama el |_ntermedlarlo del proceso :

de fabncacmn representado por la formula (HI).
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