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Fecha de Solicitud : 29 de mayo de 2007

1. Yo, Luz Clemencia de PAEZ, obrando como apoderada del solicitante en el asunto antes
identificado, de acuerdo con ia sustitucion efectuada a mi nombre por el Doctor Emilio Ferrero,
me refiero al Oficio No. 05135 natificado por fijacién en iista el 18 de Marzo de 2011.

2, Mediante el Oficio No. 05135 se puso en conocimiento del solicitante el informe del
examen de fondo que contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente

solicitud de patente.

3. De ia solicitud de patente

El Examinador considera que las reivindicaciones de método 6 y 15 no son claras, puesto que no
especifican las condiciones mediante las cuales se lleva a cabo el proceso de hidrogenacion que
permite la obtencidon de ios compuestos de formula (I} y {1}, respectivamente. Asi mismo,
expresa que el rango de temperatura nombrado en la reivindicacion 12 es impreciso, por lo cual
no permite distinguir la invencién del estado del arte.

Por otro lado, e! Examinador afirma que las reivindicacicnes 2 a 6 no son concisas, toda vez que
no aportan ningun detalle técnico adicional a lo reclamado en la reivindicacién independiente 1.
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4, Novedad

Para la evaluacion de este requisito, el Examinador ha citado la anterioridad D2, correspondiente
al documento WO 2003 / 020722: "Nove! dihydropteridinones, method for producing the same
and the use thereof as medicament’.

En este sentido, el Examinador considera que dicha anterioridad afecta el requisito de novedad
de la reivindicacion 14 de la presente solicitud, por cuanto la estructura descrita en esta

reivindicacion ya se conocia en el estado del arte.

5. Nivel Inventivo

De acuerdo con el Examinador, proveer un compuesto de formula | a partir de la hidrogenacion
de un compuesto de formula Il en presencia de un catalizador y un compuesto de cobre, hierro o
vanadio, resulta evidente para el técnico medio en la materia, partiéndo de los compuesto de
partida del tipo de nitrocompuestos aromaticos con grupo ceto descritos en D2 y el proceso de
sintesis del documento D1 para obtener productos del tipo pipezin-2-ona; razén por la cual no se
puede atribuir altura inventiva a las reivindicaciones de 1a 6, 8, 12y 15.

6. Respuesta a las objeciones

De este modo y con el objeto de atender las objeciones arriba mencionadas, se pone de
presente al Despacho las siguientes modificaciones, aclaraciones y argumentos:

6.1. Madificacion a_una Solicitud en Tramite

De conformidad con lo establecido en el articulo 34 de la Decision 486, que permite al solicitante
en cualguier momento del tradmite efectuar modificaciones sin ampliar el objeto de la invencién
inicialmente salicitada, me permito presentar un nuevo capltulo reivindicatorio, que comprende
ocho reivindicaciones, y que limita el alcance de la presente solicitud de invencion al
procedimiento de preparacion de compuestos de formula general 1 plenamente soportados por
las especificaciones, asl como por los ejemplos presentados.

En relacion con las objeciones formuladas con respecto a ia falta de claridad del capitulo
reivindicatorio de la presente solicitud quedan superadas respectivamente con las modificaciones
realizadas de la siguiente manera:

6.1.1. Las nuevas reivindicaciones 1 y 8 especifican que la etapa de hidrogenado ocurre en
presencia de un catalizador de hidrogenacién PY/C, el cual se ahade en una cantidad de 0,1 a
10% en peso. De la misma manera, teniendo en cuenta que un procedimiento debe ser
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caracterizado ademas del tipo de reaccién y de los reactivos usados por las condiciones de
operacion a las cuales se lleva a cabo el procedimiento, se define el rango de presion_de

hidrogeno entre 1 bar a 100 bares, asf como la temperatura de reaccién en_un rango entre 20°C
y 100°C.

6.1.2. Adicionalmente, se desea poner de presente que las anteriores reivindicaciones 6, 8, 9,
10, 12 y 13 no han sido incluidas en el nuevo pliego reivindicatorio. Sin embargo, mi
representada se reserva el derecho de presentar esta materia con postericridad nuevamente a
consideracién de su Despacho o en una solicitud divisional, por cuanto no renuncia a su
proteccion mediante patente.

6.1.3. Por otro lado, el Examinador considera que las anteriores reivindicaciones 2 a 5 no son
concisas porque repiten caracteristicas esenciales sin aportar ningun detalle técnico. A este
respecto deseamos aclarar que las nuevas reivindicaciones hacen referencia a modalidades
preferentes del proceso descrito en la reivindicacién 1. En este sentido, dichas reivindicaciones
especifican caracteristicas particulares de elementos mencionados en la reivindicacion
independiente, como lo son el elemento quimico adicionado como reactivo {cobre, hierro ¢
vanadio), y el orden de las reacciones que se llevan a cabo durante el proceso.

6.1.4. Consideramos entonces que las modificaciones introducidas al capitulo reivindicatorio,
asi como las aclaraciones aqul indicadas dan respuesta a las diferentes objeciones formuladas
por el Examinador, de manera que las mismas se ven superadas. Solicitamos atentamente tener
en cuenta el nuevo capitulo reivindicatorio que se presenta, el cual cumpie con las disposiciones
de la Decision 486.

6.2, Argumentos a favor de la patentabilidad de la invencion

Siguiendo los lineamientos de los articulos 16 y 18 de la Decisién 486 se tiene que:

= una invencién sera considerada novedosa si provee por lo menos una diferencia técnica
con respecto al estado del arte méas cercano; y

* uUna invencion posee nivel inventivo si no puede ser derivada de manera cbvia a partir del
arte previo y/o si provee mejoras o un efectc inesperado sobre dicho arte previo

Ahora bien, el Examinador ha citado dos documentos diferentes para la evaluacion de la
patentabilidad de la presente invencion. En vista de o anterior, deseamos poner de presente la
siguiente informacién:
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6.2.1. El Examinador cita el documento D2 y manifiesta que éste afecta la novedad de la
anterior reivindicacion 14. Sin embargo, al tener en cuenta el nuevo pliego reivindicatorio, se
puede observar que la materia revelada por el actual pliego es novedosa sobre la técnica anterior
citada.

6.2.2. Por otro lado, el Examinador considera que un proceso de preparacion de compuesto de
formula general (1) carece de nivel inventivo a la luz de las ensefanzas de ios documentos D1 y
D2. A este respecto manifestamos nuestro desacuerdo con el andlisis llevado a cabo y con las
conclusiones derivadas del mismo y solicitamos la reconsideracién de la objecion, con base en
los siguientes argumentos:

D1 describe el uso de un catalizador de hidrogenacion, el cual es agregado en conjunto con un
compuesto de vanadio, para hidrogenar compuestos aromaticos de nitro sustituidos y no
sustituidos. '

Por su parte, el documento D2 ensefia un procedimiento de sintesis de pteridinonas sin el uso de
un catalizador de hidrogenacién. En este sentido, la diferencia existente entre la presente
invencion y aquello reclamado en el documento citado D2 corresponde a la generacién de un
compuesto intermedio identificado bajo la formula general (lii), y por ende, la forma cémo este es
tratado para alcanzar el compuesto biciclico final.

Como es descrito en la memoria descriptiva, el proceso reivindicado en la presente solicitud
genera como compuesto intermedio el compuesto de férmula (I}, en el cual tos anillos biciclicos
han sido ciclados. Posteriormente, se reduce el grupo hidroxilo unido al atomo de hidrégeno en el
compuesto intermedio a un atomo de hidrogeno por medio de la adicién de un compuesto de
cobre, hierro o vanadio. Con relacién a lo anterior, respetuosamente se lama la atencién del
Sefior Examinador al hecho que solo a través de la adicién de dichos compuestos se logra
cambiar el compueste intermedio (lIl) ai producto final deseado, identificade bajo la férmula
general {I).

Sin embargo, el procedimiento descrito D2, al no usar un catalizador para la hidrogenacion,
corresponde a una serie de etapas consecutivas diferentes a las descritas en la presente
solicitud.

De la misma manera, resulta necesario poner de presente que el proceso descrito en D1 se aleja
completamente de aquel descrito en la anterioridad citada D2, puesto que requiere la adicion de
un compuesto de vanadio ademas del catalizador de hidrogenacion, para lograr hidrogenar los
compuestos aromaticos nitro. Sin embargo, en ningun se logra la formacion de compuesto
biciclicos a partir de compuestos monociclicos.
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En vista de lo anterior, se considera que D1 y D2 tomados de manera individual o en
combinacion resultan insuficientes para que la persona medianamente versada en la materia
pueda deducir de manera obvia todas las caracteristicas de la presente invencion, ya que estos
no presentan indicios suficientes a partir dei estado de ia técnica.

Dado lo anterior, consideramos que ninguna de las anterioridades citadas por el Examinador
puede ser considerada una anterioridad valida capaz de afectar la novedad y el nivel inventivo de
la presente invencién.

7. Conclusiones

Finalmente, puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por su Despacho
sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente solicito se continle con su tramitacion.
Sin embargo, en el evento que el Despacho considere que una medificacién adicional es
necesaria, respetuosamente le solicito hacer uso de la facultad que le otorga el articulo 45 inciso
2 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina a efecto de requerir nuevamente de
nuestra parte cualquier complementacion o aclaracion.

8. Anexos

s Nuevo pliego reivindicatorio, conformado por ocho (8) reivindicaciones.

+ Copia auténtica de la sustitucién que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo
el Doctor EMILIO FERRERO a mi favor, y para lo cuatl sclicito me sea reconocida
personeria para continuar con el tramite del asunto de la referencia.

» Formulario para modificaciones.

Sefior Director,

Ve @/Q/V?éf)@,(a\f}bé@é}
LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén
T.P.A. No. 23.555

COLO-09255-841-074-9
LLG\ELGMD-19406 \WWPCL3255
No. M-2011-194061\LLG
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado para el adhesivo de radicacién

10 -~ - SOLICITUD DE:

L1 Correccion de Error;Materiai Modificacion a una solicitud

Nombre: ; #7BOEHRINGER ' INGELHEIM

f@ INTERNATIONAL GMBH .
. iﬁat:r:’]e:r?ig-.?ons__tugqld? y existente bajo :las leyes de IDENTIFICACION
SOLICITANTE B :
| Direccién: 55216 Ingelheim am Rhein, ce. O w~r OO
.Alemar_lli.z__;l - CE. D Otro D

Domicitio: Ingelheim am Rheim, ] .
“Alemania g Numero:

Teléfono: 546 09 70 Fax: 2494070
E-mail: clientes@cavelier.com

IDENTIFICACION
Nombre: Luz Clemencia de PAEZ

Direccién: Carrera 4° No. 72-35 C.C. Bd wt O
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 2179211
O APODERADO . . . ce. U oo U
E-mail: cavelier@cavelier.com

Numero: 35.456.344 TP 23.555

Descripcion. de la.correccion o modificacion solicitada:
Presento nuevo capitulo reivindicatorio compuesto por 8 reivindicaciones con el fin de superar las

O - Namero de expediente: __"07:053..'908

objeciones hechas por Su Despacho 2 [a presenté solicitud de patente y pido respetuosamente que

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

@ Comprobante de pago No. | Fec'ha: .
O Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $118.000, por concepto de medificaciones.

Comprobante de pago por reivindicaciones adicionales después de la décima reivindicacion
por.

Poderes, si fuere el caso

00 OO

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.

(x]

Copia auténtica de la sustitucién que del poder otorgado por la Sociedad Solicitante hizo el

Doctor EMILIO FERRERQO a mi favor, y para lo cual solicito me sea reconocida personeria
para continuar ¢on el tramite del asunto de la referencia.




@@, 35, 456 344 deUsaquerniTip Al M




» . CAVELIER z

ABOGADOS
EDFFICIO 515K}
WES SITE: www.cavelier.com . CARRERA 4 No. 72 .35 TELEFONQ: (57) (1} 347-3611
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Seflores
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
E. S. D.

Poderdante : BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH

Poder conferido el : 12/12/1995

Yo, EMILIO FERRERO, obrando como apoderado principal del
poderdante = arriba mencionado, medianté el presente escrito
sustituyo el poder a mi otorgado a la deoctora LUZ CLEMENCIA DE
PAEZ, identificada con cédula de ciudadania No. 35.456.344 vy
Tarjeta Profesional N°23.555, con todas las facultades gue me

fueron conferidas.

Hago la anterior sustitucidén conforme al articulo 66 del

Cédigo de Procedimiento Civil.

Sefiora Jefe,

"

- — '
/ . [—\ ‘
EMILIO'EERBERO

T.P.A. N° 31.929
PR

C.C. N° 438.019 de Usaquén,
qbw&h;
\comao

SR

Acepto:

42 @/é‘n/zé"m@ =) éz@g@ 2

LUZ CLEMENCIA DE PAEZ

T.P.A., N° 23.555

C.C. No. 35.456.344 de Usaquén

N 1T 860.041.367-3
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REIVINDICACIONES

1.  Procedimiento para preparar compuestos de férmula general |

TN
A: . N 0
] )'\ <= R’
R I\IJ R*
R
(N
en la cual
R significa cloro;
R? significa hidrogeno;
R? significa isopropilo o ciclopentilo:

R*, R®, iguales o diferentes, significan hidrégeno 6 etilo;

A4y A significan -N=,
caracterizado porque un compuesto de formula i

R
AN NO, o
1| R8
R1 Az/ ,%O/
N LR
R® R

(In)
en la cual
R a R®, A,y A; tienen el significado indicado en la reivindicacion 1y
R® significa alquilo C4-C,

a)}  es hidrogenado con hidrégeno en presencia de un catalizador de hidrogenaciéon Pt/C en
una cantidad de 0,1 a 10% en peso, referida a la cantidad de compuesta de férmula (II)
empleada, en donde la presion de hidrogeno se encuentra entre 1 bar a 100 bares, y

b} se le afade un compuesto de cobre, de hierro o de vanadio en una cantidad de 0,1 a
10% en peso, referida a la cantidad de compuesto de formula (i) empleada,

pudiendo efectuarse los pasos a) y b) simultanea o sucesivamente a una temperatura de
reaccion entre 20°C y 100°C.

2.  Procedimiento segun la reivindicacion 1, caracterizado porque en el paso b) se afiade un
compuesto de cobre.

3.  Procedimientc segun la reivindicacion 1, caracterizado porque en el paso b) se afiade un
compuesto de hierro.



4.  Procedimiento segun la reivindicacion 1, caracterizado porque en el paso b) se afiade un
compuesto de vanadio.

5.  Procedimiento segtn una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque los pasos
a)y b) se efectian sucesivamente.

6.  Procedimiento segin una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque los pasos
a}y b) se efectdan simultaneamente.

7.  Procedimiento segun una de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque la reaccién
se lleva a cabo en un disolvente o mezcla de disolventes seleccionados del grupo compuesto
por disolventes apréticos dipolares, alcoholes, éteres, ésteres, acidos carboxilicos, disolventes
apolares, acetonitrilo, cloruro de metileno y agua.

8.  Procedimiento para preparar compuestos de férmula general |
2

en la cual
R'aR® y A, y A; tienen el significado indicado en la reivindicacion 1,

caracterizado porque un compuesto de férmula Wl

R (I)H
A N N @]
| 5
— R
R1 )\Az N R4
I
R

()

en la cual
R' hasta R® y A, y A,, tienen el significado indicado en la reivindicacion 1,

a) es hidrogenado con hidrégeno en presencia de un catalizador de hidrogenacién Pt/C en
una cantidad de 0,1 a 10% en peso, referida a la cantidad de compuesto de férmula (1)
empleada, en donde la presion de hidrégeno se encuentra entre 1 bar a 100 bares, y

b) se le afade un compuesto de cobre, de hierro o de vanadio en una cantidad de 0,1 a

10% en peso, referida a la cantidad de compuesto de férmula (II) empleada, a una
temperatura de reaccion entre 20°C y 100°C.
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