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Superintendencia de Industria y Comercio 
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Evento : 378 
Actuaci6n 444 

Referencia Expediente No. 06066497 
Asunto Solicitud de patente para: PROCEDIMIENTO DE 

PREPARAci6N 
Solicitante BAYER SCHERING PHARM AG 

Clase A61K 031/016, A61K 031/505, A61P 007/000, C07D 409/014 
Fecha solicitud: 10 de julio de 2006 

1. Yo, Luz Clemencia DE PAEZ, en mi condici6n de apoderada de la 

sociedad solicitante de la patente de la referencia, me refiero al 

oficio No. 7200 notificado por fijaci6n en lista del 04 de junio de 

2010. 

2. Mediante formulario de modificaciones radicado el dia 18 de agosto 

de 2010 solicitd el cambio de nombre del solicitante por el de: BAYER 

SCHERING PHARMA AG. 

3. Mediante oficio No. 7200 se puso en conocimiento del solicitante el 

informe que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la 

presente solicitud de patente. Las observaciones realizadas en el 

oficio son las siguientes: 

3.1 Reivindicaciones relativas a un uso 

Sefiala el Examinador que la reivindicaci6n 15 relacionada con el 

uso del compuesto de la invenci6n no es patentable de acuerdo con la 

legislaci6n vigente. 

NIT. 860.041.367-3 
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3.2 Novedad 

De acuerdo con el Examinador*, el documento Dl: WO 0147919 aflea 

la novedad de la reivindicaci6n 14 de la presente solicitud,-por cuanto 

dicha anterioridad ya habia revelado el compuesto especifico que se 

busca proteger con dicha reivindicaci6n. 

4. Respuesta a las objeciones 

De este modo y com el objeto de atender las objeciones arriba 

mencionadas, se desean poner de presente las siguientes modificaciones 

y argumentos: 

4.1 Mbdificaci6n de una solicitud en trizite 

De acuerdo con el articulo 34 de la Decisi6n 486 de la Comisi6n 

de la Comunidad Andina, donde se establece que la modificaci6n de una 

solicitud es posible en cualquier momento del trSmite mientras no 

implique una ampliaci6n de la solicitud inicial, me permito presentar 

un nuevo pliego reivindicatorio conformado por 13 reivindicaciones.. 

Asi, con el fin de superar la objeci6n de falta- de novedad de la 

reivindicaci6n 14 se ha procedido a eliminar la misma del pliego 

reivindicatorio. 

Igualmente se ha eliminado la reivindicaci6n 15 -para superar la 

objeci6n relacionada. con usos. 

En vista de estas modificaciones, el documento citado por el 

Examinador ya no afecta -1a novedad de !a presente solicitud y ya no se 

reivindican usos, por lo que las objeciones formuladas a este respecto 

se ven superadas. 

5. Puesto que- se han atendido a cabalidad las observaciones--hechas por__ 

su Despacho sobre- la presente solicitud de patente, atentamente 

solicito que se continAe su tramitaci6n. 

6. ANExos 

0 Nuevo pliego reivindicatorio conformado por-13 reivindicaciones 
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S U P E R I N T E N D E N C I A 

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES 

SOLICITUD DE: 

El Correcci6n de Error Material 9 Modificaci6n a una solicitud 
Nombre: BAYER SCHERING PHARMA AG 
Socieclad constituida y existente bajo [as leyes de 
Alemania. 

SOLIOTANTE IDENTIFICACION 
Direccl6n: Muellerstrasse 178, 

13353 Berlin, C.C. 0 NIT 0 
AJemania C.E. 0 otro 0 

Domicillo: Berlin, NOmero: Alemania 

Tel6fono: 546 09 70 Fax: 2494070 
E-mail: clientes(d-)cavelier.com 

Nombre: LUZ CLEMENCIA DEPAEZ IDENTIFICACi6N 

Direcci6n: Carrera 4a. No. 72-35 
REPRESENTANTE Teldfono: 3473611 C.C. NIT El 
0 APODERADO Fax: 2118650 C.E. Otro 

E-mail: clientes(&-cavelier.com Cual 
Domicilio: Bogotd, Colombia. 

Wmero 35.456.344 T. P. 23.555 

Ndmero de expediente: 06.066.497 

E) Descripci6n cle la correcc!6n o modificaci6n solicitada: 
Presento nuevo capftulo reivindicatorio compuesto por 13 reivindicaciones con el fin de superar las 

objeciones hechas por Su Despacho a la presente solicitud de patente y pido respetuosamente que 

el examen de patentabilidad sea realizado sobre estas nuevas reivindicaciones presentadas. 

Comprobante cle pago, No. 10-72,102 Fecha: 30 de agosto de 2010 

Anexos 
El Comprobante de pago de la tasa por $114.000, por concepto de modificaciones. 

Comprobante de pago por 3 reivindicaciones adicionales despuds de la d6cima 
reivindicaci6n por $78.000.00. 
Poderes, si fuere el caso 

Documento que acredita la existencia y representaci6n legal de las partes, cuando sean 
p rsonas juridicas. 



REIVINDICACIONES 

1. Procedimiento para la preparaci6n de 5-cloro-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-

morfolinil)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il)metil)-2-tiofenocarboxamida de f6rmula (1) mediante 

reacci6n de clorhidrato de 4-[4-[(5S)-5-(aminometil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]fenil)morfolin-

3-ona (VII) con cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo (IV), caracterizado porque la reacci6n 

se Ileva a cabo en un disolvente seleccionado del grupo de 6ter, alcohol, cetona y agua o 

en una mezcla de los mismos usando una base inorg6nica. 

2. Procedimiento segOn la reivindicaci6n 1, caracterizado porque la reacci6n se Ileva 
a cabo en una cetona o una mezcla de cetona y agua como disolvente. 

3. Procedimiento segOn la reivindicaci6n 1 6 2, caracterizado porque la reacci6n se 

Ileva a cabo con hidr6xido de sodio, carbonato de sodio o hidrogenocarbonato de sodio 
como base inorg6nica. 

4. Procedimiento segOn una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la 
reacci6n se Ileva a cabo en una mezcla de acetona./agua como disolvente usando 
carbonato de sodio como base. 

5. Procedimiento segOn una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque se 
dispone una disoluci6n acuosa de carbonato de sodio y se realiza la adici6n de los 
reactantes a una temperatura entre 10 y 150C, y [a mezcla de reacci6n se sigue agitando 
despu6s a 500C. 

6. Procedimiento segOn una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el 
producto bruto asi obtenido del compuesto de f6rmula (1) se recristaliza con 6cido ac6tico 
en una etapa posterior. 

7. Procedimiento seg6n una de las reivindicaciones 1 a 6, en el que se prepara 

clorhidrato de aminometiloxazolidinona (VII) mediante escisi6n del grupo protector 
ftalimida de oxazolidinonmetilftalimida (VI) con metilamina en etanol como disolvente, 
caracterizado porque la aminometiloxazolidinona (VII) se aisla como sustancia en forma 
de clorhidrato. 

8. Procedimiento segOn la reivindicaci6n 7, caracterizado porque despu6s de 
realizada la reacci6n de oxazolidinonmetilftalimida (VI) con metilamina, se ahade 6cido 
clorhidrico acuoso a una temperatura entre 50 y 600C a la mezcla de reacci6n hasta un 
valor de pH entre 2 y 3. 
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Radicaci6n No. 06 66497 
Clasificaci6n Internacional (IPC): A 61K 31/1-0 
Concepto T6cnico No. 0002 

Patente de Invenci6n E I Patente,A6 Modelo de Utilidad ED 

Via Nacional 

ED Cap. 11 F-? Via PCT (fase nacional) Cap.1, 

No. Sol. Internacional PCT/EP2004fO14870 
Fecha de Presentaci6n Internal. 31/12/20pt? 

Como resultado del examen definitivo, rea’liz’ado- con fundamento en el articulo 48 
de la Decisi6n 486 de la Comisi6n de la Comunidad Andina, se le comunica: 

1. Docurnentos estudiados 

1. 1. Descripci6n: Folios 24 � 35 

1.2. Rta Solicitante: Folios 78’� 80T 

1.3. Reivindicaciones: Folios 83 � 84’ 

1.4. Prioridad: Preseq? da en A10m. ania, el 15.01.04, bajo 
el ri6miero 102004002044.2 

2. Objeto de la invencl6n 

Titulo de la solicitud: "Procedimiento de,prppa.rac.i6n". 

SegOn las reivindicaciones 1-13 se refiere a un procedimiento de sintesis de 5-
cloro-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il)metil)-2-
tiofenocarboxamida, mediante la reacci6n 

’ 
de clorhidrato de 4-(4-[(5S)-5-

(aminometil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-il]fenii)morfolin-3-ona con cloruro de 5-
clorotiofeno-2-carbonilo en donde la reacci6n se realiza en un disolvente 
seleccionado de 6-ter, alcohol, cetona y agua usando una base inorg6nica. 

El problema planteado en esta solicitud es’la’necesidad de un procedimiento 
de sintesis de 5-cloro-N-({(5S)-2-o*o-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-1,3-
oxazolidin-5-il)metil)-2-tiofenocarboxamida que sea sencillo. 
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Para solucionar este problema t6cnido Ia. solicitud en estudio proporciona el 
procedimiento de Ia presente solicitud, 

0 Clasificaci6n Internacional de Patentes A B1 K 31/16 

3. De Ia solicitud de Patente 

3. 1. Descripci6n (articuld 28 D. 486) 

La descripci6n divulga la,invenci6n de(nYanera clara y completa para su 
comprensi6n y para que una-persona capacitada en Ia materia t6cnica 
pueda ejecutarla, por lo tanto, Ia jq.5cripcj6p si cumple con el requisito de 
claridad o comprensi6n de acuerdo aI-aTl:.A,,qe, Ia Decisi6n 486. 

3.2.Reivindicaciones(articu/o3OD48q) 

Las reivindicaciones 1-13 son , claras, y concisas y estAn enteramente 
sustentadas por Ia descripcion, y sj cumpl 

’ 
en con el requisito de claridad, 

concisi6n o sustento por Ia descripci6n de acuerdo al art. 30 de Ia 
Decisi6n 486. 

4. Unidad de invenci6n (articuld 25 D 486) 

La presente solicitud de patente s6lo comprende una invenci6n y, por lo 
tanto, si cumple con el requisito de unidad de invenci6n. 

S. Es una invenci6n (articulo?15 6’4-40),’--? 

El objeto de Ia presente solicitud si puedd,ser -considerado una invenci6n, 
de acuerdo al art. 15 de.1A., D@qisi6n,-,486,,--

6. Excepci6n a Ia patentabilidad (artfcu1o’20-,D486).,, 

El contenido de las reivindicaciones 1’a 13 de Ia presente solicitud no se 
encuentra comprendido dentro de las excepciones; a Ia patentabilidad 
consideradas dentro del art. 20 & Ia Decisi6n 486. 

7. Reivindicaciones relativas a.un uso o a up uso distinto (articulds 14 y 21 D 
486) 

El contenido de las reivindicacio-"ne’s T-13, no comprende usos, ni 
segundos usos de acuerdo a-4 ’I y, 21 de Ia Decisi6n 486. ,0,9’? rtrculos-
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8. Determinaci6n del Estado de la Tocnica 

Considerando que la fecha de presentaci6n de la primera solicitud de patente de la 
cual se reivindica prioridad es 15.01.04, se buscaron documentos del estado de la 
t6cnica relacionados, con fecha de publicaci6n ’anterior a esta. 

No Documento Titulo 
Fecha de 

Publicaci6n 
"Oxazilidinonas sustituidas y su 

D1 WO 0147919 uso en el ca?npo de la 05.07.01 
coagulaci6n de la sangre" 

9. Ancilisis de patentabilidad (Articulo 14,D486) 

9.1. Novedad (articuld 16 D486) 

- Las reivindicaciones 1-13 se’, refieren a un procedimiento de 
sintesis de 5-cloro-N-({(,5,,$)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-1,3-
oxazolidin-5-il}metil)-2-tiofenocarboxamida, mediante la reacci6n de 
clorhidrato de 4-(4-[(5S-)-5-(amlnometil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-
il]fenil)morfolin-3-ona con :-cloruro de 5-clorotiofeno-2-carbonilo en 
donde la reacci6n se realiza en un disolvente seleccionado de 6ter, 
alcohol, cetona y agua usando una base inorgdnica 

Se realiz6 el estudio de novedad y comparando elemento por elemento de 
la presente solicitud, no se encontraron,-,prgcedimientos iguales a los de la 
presente solicitud, por lo tanto las reivi nidicaciones 1 a 13 cumplen con el 
requisito de novedad de-aGuerOqqqV el-art.,16 de la decisi6n 486. 

9.2. Nivel inventivo (articulo18 D486) 

Las reivindicalciOnet" 1"-13 se refieren a un procedimiento de 
sintesis de 5-cl,oro-N-({(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-1,3-
oxazolidin-5-il)metil)-2-tiofenocarboxamida, mediante la reacci6n de 
clorhidrato de 4-{4-[(5S)-5.r(aminometil)-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-
il]fenillmorfolin-3-ona con clo?’uiro 

, 
d 

’ 
e’’ 5-’clorotiofeno-2-carbonilo en 

donde la reacci6n se-rea4za" ’en‘,’u’n‘ dis’o’lvente seleccionado de 6ter, 
alcohol, cetona y agua usan’do una base inorg6nica. 

Se realiz6 el estudio de nivel inventivo" se concluye que el estado de la I. y 
t6cnica revela procedimientos para ’la slntesi? de 5-cloro-N-(((5S)-2-oxo-3-
[4-(3-oxo-4-morfolinil)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il)r?etil)-2-tiofenocarboxamida, 
pero no el procedimientos de la presente solicitud que presenta la inclusi6n 
de un solvente orginico y una base morganica, que permite una mejora en 
el rendimiento y en la, pureza de fl ptq 

, 
Obpiol final, lo cual constituye una 

soluci6n inesperada y nada 6bvic rsada en esta clase I-para una persona ve 
de procedimientos de sintesis..’ 

9.3. Aplicaci6n industrial (articulol9 D 486) 
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