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SUPERTNTFNDENC IA DR INDUSTRI SUIERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIVISION DR N TEVAS CREACIC flIfflhIfliHflilfflifflft 
E. S. D No. 06-099744- -00006.0000 

Fcha: 2008-07-23 I5X)8:23 Dep. 2020 NUECREACIONE 
Tra. 11 PAIENTEIYII Eve: 378 FASENACIONAL! 
Act. 444 RESPUESTAREQUE Folios: 12 

Re: Expediente No. 06-099.744  
Solicitud dc pat ntc a nombrc de MERZ PHARMA GMBH & Co. 
KGAA. 

Yo, DILTA MARIA R )DRIGUEZ D’ALEMAN idcntificada como aparece al 
pie de mi firma, domic liada en la carrera ii A No. 86-53, piso 6, obrando como 
apodetada de la soc edad MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA., 
dorniciliada en Frank irt am Main, Alemania, solicitante de la patente de la 
rcferencia, en respuesta a los oficios No. 5469 y 5470 notificados pot fijación en 
lista ci 24 de abril de 2008 y 25 de abril de 2008, relacionados con las oposiciones 
presentadas pot Gyno harm S.A. y Laboratorio Franco Colombiano Lafrancol 
S.A., respectivamente, me permito manifestar: 

1. Con fundamento en la facultad que confiere ci artIculo 34 de la Decision 
486 al solicitante para 1 iodificar la solicitud de patcnte en cuaiquier momento del 
trÆrnitc, presento junto con cste memorial nuevo capItulo reivindicatorio que 
consta de 14 ciÆusulas Lirigidas a la composición farmacØutica que comprende 
un derivado de 1-an mo ciclohexano con un vehiculo farmacØuticamente 
accp table. 

1.1 Dc otra parte, e cancclaro)n las antiguas reivindicaciones 13 a 18 dc 
mØtodo. 

1.2 Se reemplaza e antlguo titulo pot ci nuevo: "COMPOSICIONES 
FARMACEUTICAS JUE COMPRENDEN DERIVADOS DEL AMINO 
CICLOHEXANO Y UN INHIBIDOR DE ACETILCOLINESTERASA 
PARA EL TRATAM ENTO DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA 
ASOCIADAS CON I AENFERMEDAD DE ALZHEIMER". 

1.3 Finalmente, se r dactó ci resumen de la presente invención en tØrminos de 
composicion para quc 4t6 de acorde con toda la solicitud. 
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El sustento para cstas 
00102, donde se estab 
farmacØuticas que co 
del 1-amino ciclohexa 
tambiØn con un inhib 
como un antipsicótico. 

odificaciones se encuentra en la pÆgina 43, en ci pÆrrafo 
e que la invención tambiØn suministra composiciones 

prenden una cantidad terapØutica efectiva de un derivado 
junto con un vchIculo farmacØuticamentc aceptabic y 

or de acetilcolinestcrasa y un principio activo adicional 

En cuanto a estas mo ’ficaciones, me permito decir que las rnismas no amplian 
dc ninguna mancra la materia objeto de la presente solicitud y se encuentran 
debidamente sustentad s en la memoria dcscriptiva de la invención en estudio. 

Para este cfccto, me Fermito acompaæar los recihos de pago No 8-54,121; 8-
54,176; 8-54,177; 8-54 178 todos del 8 de julio de 2008, con los cuales queda 
cubierta Ia tasa corresp ndiente a la modificación de una solicitud de patente en 
cuanto a su capItulo rei  Tindicatorio. 

2. PRETENSI 

Me opongo a las prete: 
demuestra mÆs adelan 
los requisitos de n 
consecuencia, se debe 
titulo corrcspondicnte. 

2.1 Argumentos pi 
acÆpite fundainentos 

. Rcspecto a este puni 
realiadas en el capIt 
objeciones planteadas 
que la solicitud esui 
alusión alguna a un me 

S DE LAS OPOSICIONES: 

iones de los escritos de oposiciones por cuanto, como se 
,la invención presentada por mi mandante cumple con 
edad, nivel invenrivo y aplicación industrial. En 
torgar el privilcgio de patente de invención y expedir ci 

ntados por ci opositor 1 (Gyonopharm S.A.) en ci 
hechos. 

me permito decir que mediante las modificaciones 
o reivindicatorio queda subsanada la mayoria de las 
:r ci opositor en cuanto a matcria patentable, toda ve 
ora estÆ en tØrminos de la composición y ya no hace 
do terapØutico. 

Dc otra parte, en cuanto a la supuesta falta de novedad en relación con ci 
documento W0031014-58, me permito decir que la presente invención cumple a 
cabalidad con este req isito mediante ci nuevo capItulo reivindicatorio, toda vcz 
que la composición ue contiene el derivado de 1-aminociclohexano y un 
vehIculo farmac6uticariente aceptable, no habla sido revelada de mancra previa 
en ci documento en c estión. .Ai’in mÆs, las composiciones del derivado de 1-
aminociclohexano con ci vehIculo y los otros excipientes tampoco hablan sido 
anticipadas por dicho ocumento. A.sI las cosas, la presente invención Si ticne 
novedad sobre el docu ento Dl. 
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En cuanto a la objecioi sobre la aplicación industrial realizada pot el opositor 1, 
me permito decir que a la luz de las modificaciones realizadas en ci capItulo 
reivindicatorio, donde Se cancelaron aquelias reivindicaciones de mØtodo 
terapØutico, la inven ion cubre un producto (composiciones) que son 
susceptibles de set producidas a escala industrial. Pot lo tanto, ci objeto de la 
presente solicitud, aho a en tØrminos de la composición, cumple con ci reuisito 
de aplicación industrial. 

2.2 Argumentos pfesentados pot el opositor 2 (Laboratorio franco-
Colornbiano Lafranc4l S.A.) en el acÆpite fundamentos de la oposición. 

2.2.1 La supuesta rnprocedencia de patentabilidad expuesta pot el 

opositor 2. 

Sobre este particular, me permito decir que las reivindicaciones de mØtodo 
fueron eiminadas del c apItulo rcivindicatorio y la invención se CnCuentta dirigida 
a la composiciófl farrnjacØutica que contienc un derivado de t-aminocicioheano 
junto con un vchIculi farmacØuticamcnte aceptabie, esto de acuerdo con lo 
divulgado en la memo4a descriptiva. 

2.2.2 Supuesta car4ncia de novedad en relación con el documento 
W003101458. 

En cuanto a este docmcnto que fue ci mismo citado pot ci opositor 1, me 
permito decir que la presente invención si tiene novedad a Ia luz del IIUCVO 
capItulo reivindicatoric, toda vez que la cornposición que contiene ci derivado de 
1 -amino ciclohexano y un vchIculo farmacØuticamentc aceptabie, no habla sido 
revelada de manera pr4via en el documento citado. Dc hecho, las composiciones 
del derivado dc 1-arrinociclohexano con el vchIculo y los otros excipientes 
tampoco habian sido anticipadas por dicho documento. En consecuencia, la 
invcnción tiene novedtd sobre las enseæanzas del documento Dl. 

2.2.3 De otra part4, el opositor 2 inenciona los resümenes de los 
siguientes articulos y patentes: 

/ "No interaction Of Memantine With Acctylcholincsterase Inhibitors 
Approved For Onical Use". 

/ "Tolerability 
Inhibitors In 
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V’ "Mcmantinc ForThe ’Treatment Of Dementia". 

I’ Pubiicación intenacional WO 03/040084 publicada ci 15 de mayo de 
2003 de tItulo "Unsaturated i-amino-alkylcyciohcxane NMDA, 5HT3 and 
neuronal nicotinic receptor antagonists", portada y capitulo reivindicatorio. 

v’ Publicación inte4nacional WO 01/98253 publicada ci 27 de diciembre de 
2001 de titulo "1 -amino-alkylcyclohexancs as 5-HT3 and neuronal 
nicotinic receptor antagonists", portada y capitulo reivindicatorio. 

/ Patcnte amcrica4a 2003/207881 publicada ci 06 de noviembre de 2003 de 
tItulo "2-adamafntylethylamines and their use in the treatment of 
conditions generally associated with abnormalities in glutamatcrgic 
transrnisión", portada y capitulo reivindicatorio. 

/ La publicación iiternaciona1 WO 03/039468 publicada el 15 de mayo dc 
2003 de tItulo "Antimnemonic therapy for hypermemory syndromes" 
portada y capitulo reivindicatorio. 

Con base en cstos doctimentos, ci opositor seæaia que: "La solidtud colombiana en 
trmite, en una directa iml rocedencia de patentabilidad al reivindicar un mØtodo de tratamiento 
para trastornos del tipo AAZbeiiwer, adernds carece totalmente de novedad,y nivel iuwentivo, 
pueslo que ,re revelan comp siciones que comprenden compuestos 1 -aminoalquilcilohexano (como 
memantina o perteneciente’ a es.ta familia) ,y cuicha asociación farmacol4gica que sustenta el 
une’toclo terape’ulico reivindi do..." 

Sobre este particular, me permito dccir que la presente invención cumpie 
cahalmente con los r quisitos de patentabilidad. En primer iugar, ya que se 
cancelaron las reivin ’caciones dc mØtodo y en segundo lugar, porque las 
composicioncs reivindicadas no hablan sido revcladas o anticipadas por los 
documcntos anteriorm nte citados. 

Aün mÆs, las composi jones de la prcscnte solicitud no habrIan sido evidentes 
para una persona mcdi namcnte versada en la tØcnica a travØs de la combinación 
de todas las referenda’ citadas pot ci opositor 2, ya que la mayorIa de eilas se 
tratan de interacciones ) efectos de la memantina con otros inhibidorcs pero que 
fallan en sugerir o indicar una composición que tenga un vchIcuio 
farmacØuticamcnte ace table junto con otros agentes activos como por ejemplo 
antipsicóticos, como as’ lo revcia la presente invcnción. 

En conclusion, me p 
en ci punto 1 de este 
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ptcsente solicitud cutr 
solicito cornedidament 
presentadas por Gynoj 
de la presente solicitud. 

Seæor Superint ndentc 

IN 

DILIA MARJA\RODI 
CC. 41.654.882 
T  20824 CSJ 
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REIVINDICACIONES 

1. Una comosición farmacØutica para tratar un trastorno de conducta 

caracterizada porque cmprende una cantidad efectiva de un derivado de 1 -amino 

ciclohexano y un vehIcLlo farmacØuticamente adecuado. 

2. La compsiciOn farmacØutica de la reivindicación 1, caracterizada 

porque el derivado de 1 -amino ciclohexano se selecciona de memantina y 

neramexano, y las sale de los mismos adecuadas. 

3. La composición farmacØutica de la reivindicaciOn 2, caracterizada 

porque el derivado de 4amino ciclohexano es clorhidrato de memantina. 

4. La compo iciOn farmacØutica de la reivindicaciOn 1, caracterizada 

porque el trastorno de conducta se selecciona del grupo integrado por ilusiones, 

alucinaciones, agitació /agresiÆn, depresiÆn/disforia, ansiedad, elaciôn/euforia,  

apatla/ indiferencia, desinhibición, irritabilidad/Iabilidad, actividad motora 

aberrante, conductas n cturnas, y cambios en apetito/ingesta. 

. S. La compo ición farmacØutica de la reivindicaciOn 1, caracterizada 

porque comprende a emÆs un inhibidor de la acetilcolinesterasa 0 Ufl 

antipsicótico. 

6. La comp oición farmacØutica de la reivindicación 5, caracterizada 

porque el inhibidor de l acetilcolinesterasa es ci donepezil. 

7. La compoicióri farmacØutica de la reivindicaciOn 5, caracterizada 

porque el antipsicOtico es un antipsicótico atIpico. 
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Oficlo N°:  
IU7 

Me refiero al escrito defecha 10 de marzo del 2008 radicado bajo el nümero 06-
099744-00003-0000, a travØs del cual actuando en calidad de apoderada de la 
sociedad Merz Pharma GPmbH & Co. Kgaa., presenta solicitud para la realizaciOn del 
examen de patentabilidad, anexando los recibos de pago correspond ientes a la tasa 
establecida para una solicitud via PCT, Capitulo II. 

Teniendo en cuenta que la solicitud en curso corresponde a una patente via PCT, 
CapItulo I, es necesario que ajuste el valor de Ia tasa establecida para el examen de 
patentabilidad, la cual de acuerdo con el capItulo primero, numeral 1.1.1.2.1 de la 
resoluciOn 44372 del 26 de diciembre de 2007, asciende a la suma de cuatrocientos 
veinte mil pesos mcte., ($420.000.00). 

En consecuencia, con 
. Contencioso Administr 

meses siguientes a la fe 
aqul seæalado. 

NotifIquese el presente 
capItulo quinto del titulo 

ALIX CARMENZA Cl 
Jefe de la DiviOn de 

El anterior requerimiento 

damento en lo previsto por el artIculo 12 del COdigo 
se le requiere para que dentro del tØrmino de dos (2) 

de notificaciôn  del presente oficio, atienda el requerimiento 

o conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
iepd)de la Circular Unica N° 10 de 2001. 

S DE VERGEL 
Creaciones. 

notificado por fijaciOn en lista de fecha,________________ 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840 

Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165 
Web: www.sicgov.co e-mail: irifoisic.gov.co 
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