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Re: PL.-GILEAD SCIENCES, INC.-Solicitud de Patente de Invencion en Fase
Nacional PCT para "PROCESO PARA LA OBTENCION DEL COMPUESTO
TENOFOVIR ALAFENAMIDA CON PUREZA DIASTEREOMERICA DE POR LO
MENOS 90%".-Clase CO7F 9/6561; CO7F 9/6: CO7F 9/6558.-Expediente

numero 15-182.440.-

Yo, ALICIA LLOREDA RICAURTE, mayor, vecina de esta ciudad, identificada con la
cedula de ciudadania nimero 39.690.713 de Usaquen, Representante Legal en Bogota para
todos los asuntos relacionados con la Propiedad Industrial de la sociedad GILEAD
SCIENCES, INC., organizada y existente de conformidad con las leyes del Estado de
Delaware, Estados Unidos de América, y domiciliada en Foster City, Estado de California,
Estados Unidos de Ameérica, atentamente manifiesto a usted que interpongo RECURSO DE
REPOSICION contra la Resolucién Numero 52480 dictada por el sefior Superintendente de
Industria y Comercio el 26 de Agosto de 2015 y notificada por fijacion en lista el 1 de
Septiembre de 2015, por medio de la cual se deniega el privilegio de patente de invencidn

solicitado para la solicitud divisional contenida en el expediente de la referencia.

L FUNDAMENTOS DE DERECHO

Como fundamento de mi recurso, me permito manifestar ante ese Despacho que el
contenido de la Resolucion Nimero 52480 establece que:

"La materia contenida en el capitulo reivindicatorio de la solicitud divisional N° 15-
182440-00000-0000, Corresponde a aquella presentada en los capitulos
reivindicatorios de la solicitud parental con radicado bajo el ndmero 14-093468-
00002-0000, la cual ya habia sido evaluada en (..) El capitulo reivindicatorio de /a
solicitud parental radicado bajo el No 14-093468-00002-0000 mediante examen de
fondo comunicado a través del Oficio 4579, en los términos del articulo 45 de /a

Decision 486 de la Comisién de Ia Comunidad Andina, notificado por fijacion en lista el
12 de mayo de 2015 Cond
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Frente a lo antericr, en la Resolucion impugnada est2 Despacho raconoce que:

"La sociedad Gilead Sciences, INC., mediante escrito radicado bajo el N° 14-093468-
00C07-0000 el 5 de agosto de 2015, respondié oportunamente el requerimiento
formulado y junto con la solicitud divisional 15-182442-00000-0000 oresenta las
ruevas reivindicaciones 1 a 5 que reemplazan les originalmente cresentacas,

étendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el examen de fondc,
Oficio 4579 (...)".

Sin embargo, este Daspacho establece que las reivindicaciones 1 a 5 no cumplan con
2| requisito de Nivel Inventivo, y por lo tanto decide denegar la patente de invencon a a

solicitud de patente divisional en cuestion, argumentando pésicamente que:

“una persona ae nrivel medio versada en la materie se veria motivada por la
informacion divuigada en el documento D3 a incluir una etapa de cristalizaciér usando
cristales del compuesto 15 con una pureza diastereomérica de al menos 30% al
proceso divulgado en el documento D1 con el fin de cbtener €/ compuesto 15 cor: una
pureza diastersomérica de al menos 90%. Adicioralmente, es conocido por la persona
versada en la materia que las reacciones de sustitucion nucleofilica en el &tomo de
fosforo proceaen con retencion de la configuracion por lo cual la persona versada er la
materia se veria motivada a usar un compuesto con al menos 90% d= pureza
ciastereomériza como compuesto de partida en la reaccion divulgada en el documentc
D1 y determ’nanao las condiciones de reaccion dptimas porque esto se encuentra
dentro de sus capacidades. Por lo cual el objeto de la reivindicacion 1 se corisidera

obvio”,

“rente a las odjeciones de claridad del capitule reivindicato-io, el sedor Examinadcr

manifiesta que:

"(...) la nueva reivindicacion 1 no es clara de acuerdo con lc establecido en el articu'o
30 de la Decisién 486 porque sefiala que el compuesto 13a obtenido es por lo manos
90% diastereoméricamente puro, pero no establece cual =s el enantiomero cue se
presenta en mayor cantidad y adicionalmente, la estructura o férmula preseritada

tampoco permite aeterminar cual es dicho enantiomero”.
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Asi como también que:

"La reivindicacion 1 no se encuentra enteramente soportada en la descripcion porque
la descripcion no demuestra que tras la reaccion del compuesto 13a con L-alanina se
obtenga el compuesto 16 con la pureza diastereomérica deseada sin necesidad de
efectuar una etapa de cristalizacién con cristales semilla del enantiémero de interés
(ver ejemplo 4)".

Finalmente, frente a la Unidad de Invencién de la solicitud divisional en cuestion, el

sefior Examinador expresa que:

"(...) 1a(s) nueva(s) reivindicacion(es) 1 a 5 no superan la objecion sobre falta de
unidad de invencion, por cuanto el concepto comin definido y que corresponde al
compuesto de formula 16, se encuentra divulgado en el estado de la técnica,
especificamente en el documento US7390791 (Comp. (6), col. 4) y no puede

considerarse concepto comun e inventivo de toda la serie de procesos reivindicados”,

Frente a las anteriores consideraciones, a continuacion me permito demostrar ante
ese Despacho que la presente invencion si cumple a cabalidad con los requisitos de claridad,
unidad de invencién y nivel inventivo exigidos por los Articulos 18, 25 y 30 de la Decisién
486 de 2000, toda vez que el particular proceso de preparacion del compuesto 15 que es al
menos 90% diastereoméricamente puro compuesto 16 de ninguna manera habria podido
ser predicho u obtenido de manera evidente por la persona medianamente versada en la

materia a partir de las ensefianzas de! estado de la técnica anterior.

Asimismo, se demostrard que tal rechazo de la solicitud divisional por parte de ese
Despacho, va en contravia del derecho constitucional al debido proceso, toda vez que no se
le dio la oportunidad al solicitante de la divisional en cuestion de tener un tramite
independiente como cualquier usuario del sistema de Propiedad intelectual en Colombia, y
que su solicitud tuviera un concepto técnico como resultado del estudio de fondo
Independiente, en los términos del Articulo 45 de la Decisidén 486 de 200, por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio.

1. CAPITULO REIVINDICATORIO DE LA SOLICITUD DIVISIONAL.

1.1. Modificaciones al Capitulo Reivindicatorio.

Inicialmente y en razén de defender Ia patentabilidad de la presente solicitud
denegada, me permito manifestar que el solicitante ha decidido realizar las siguientes

modificaciones en el capitulo reivindicatorio de la invencion actualmente presentada:
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o Nuevas Reivindicaciones 1 y 2: corresponden a las reivindicacicnes 1 y 2 del
capitulo actualmerte presentado.

. Nueva Reivindicacion 3: tiene como base la reivindicacén 3 ac-ualmenta
presentada, tuya redaccién ha sido modificada con el fin de dar claridad a la =tapa

adicional que caracteriza al objeto de la invencidn.

De acuerdo a lo anterior, me permito sefialar que la reivindicaciones 4 y 5 dzl Cepitu o
Reivindicatorio actualmente presentado fueron eliminadas del documento modificado.
Asimismo, me permito aclarar que el orden de enumeraci¢n y dependenca d2 as ruevas

reivindicaciones se ha reajustedo de conformidad con las modificaciones previamente
descritas.

De esta forma, el mencionado capitulo reivindicatorio modificado queda
canstituido por 3 reivindicaciones, las cuales no constituyen de ninguna manera un3
ampliacion al alcance de la solic'tud original y cuentan con pleno sustento en las 2nsefianzas
de la descripcion. A su vez, me permito sefalar que dichas modificeciones cumrplen con el
proposito de preacisa- el alcance de la materia reclamada y asi permitir una mayor
diferenciacion de la invenciéon de la solicitud divisionzl cenegada con el estado del arte
p-evio. Por lo tanto, me permito reiterar que dicho capitulo cumple a cabalidad con las

disposiciones de patentabilidad establecidas en el Articulo 34 de la Decision 486 de 2000.
1.2. Claridad del Nuevo Capitulo Reivindicatorio.

a) Ahora bien, en primer lugar, ese Despacho afirma en la Rasalucidn aqui
impugnada que la nueva reiv ndicacion 1 no es clara cor respecto a la asterecquimica del
compuesto 132 Especificamente, el sefior Examinador sefiala Jue 10 es positlz establzcer
el enantidmero jue se presenta en mayor cantidad con el compu2asto 13a ni tampoco
determinar la identidad de dicho enantiomero a partir ce le estructura o formula

presentada.

Respecto al anterior sefalamiento, en primer lugar me pe-mto sefiala- que el

compuesto 132 es por lo menos 90% diastereoméricamente puro, lo cue significa que su

configuracion tridimensional comprende en su gran mayorie diasteraémeros y no

enantiomeros (como es reconocido en el campo de la técnicz, ambos son tipos de
estereoisémeros ccn caracteristicas diferentes). Por lo tanto, no es correcto Jtilizar el
término enantiomerc para referirse al diasteredmero que se presenta en mayor cant dad

como producto de |a reacci¢n para obtener el compuesto 13a.
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En segundo lugar, me permito aclarar que el Ejemplo 3 de la memoria descriptiva
describe claramente la preparacion del compuesto 13a a partir del compuesto 12. Como una
persona versada en la materia apreciaria a partir de tal informacion, el producto de reaccion
del Ejemplo 3 incluye una mezcla de diastereomeros. Tal reaccion del Ejemplo 3 fue
monitoreada y se controlo el calentamiento y la agitacion de la misma hasta que HPLC
confirmo que se alcanzd el objetivo de >97% de conversidn del compuesto 12 en el
compuesto 13a y que se obtuvo una relacion de >90:10 del diastereoisomero preferido. En
este punto, la reaccion se considero completa y la mezcla obtenida se concentré a sequedad
y el residuo se recogié en tolueno. La suspension resultante, que contiene el compuesto

13a, el cual es al menos 90% diastereomeéricamente puro, se reservo para uso posterior.

Como se ha descrito en el Ejemplo 4 de la presente solicitud, el compuesto 13a que es
al menos 90% diastereoméricamente puro, obtenido a través de la reaccion del Ejemplo 3,
se hizo reaccionar con isopropil-L-alanina éster 11 para obtener el compuesto 15, el cual es
al menos 90% diastereomeéricamente compuesto puro 16 (es decir, al menos 90% del
compuesto 15, es el compuesto 16, el cual también es diastereoméricamente puro).

Conectado a lo anterior, la configuracion estereoquimica del compuesto 16 es la siguiente:

16

Junto a las anteriores consideraciones, me permito manifestar que, contrario a lo que
afirma el sefior Examinador, la persona versada en la materia entiende que las reacciones
de sustitucion nucleofilica en los centros de fésforo de una molécula generan una inversién

de la configuracion estereoquimica de la misma.

Por consiguiente, la persona versada en la materia comprenderia que el principal
diastereomero (y no enantiémero) del compuesto 13a debe tener una estereoquimica
inversa a aquella que se observa para el compuesto 16. En este sentido, la persona versada
en la materia conoceria que el principal diastereémero del compuesto 13a tendria la amina
sustituida unida al fésforo configurada hacia dentro del plano de la molécula (en oposicion a

la misma porcién que estéd hacia afuera del plano de la molécula en el compuesto 16).
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Adicionalmente, la persona versada también ertenderia que se podria obtenzr el
compuesto 16 con alta pursza diastereomérica sin Iz necesidzd de purificacion de la meazcla
del compuesto intermedioZ3a ni del aislamiento del principal diastereomero, dada la zlta
pureza diastereomeé-ica del isdmero prefe-ido (por lo menos 90 %), minimzando asi la
pérdida de producto de reaccién que se asocia con el aislamiento del isomerc preferido
antes de la convers on del ccmpuesto 13a en el compuesto 1€.

Por lo zanto, me parmito manifestar que a nueva reivindicacion 1 incluyz la
informacidn suficient2 para que la persona versada en |z materia pueda identificar el tipo de
diastereomero jue se presenta en la mayor cantidad en la mezclz obtznida pera el
compuesto 1Za. Asi las cosas, solicito muy amablemente a ese Despacha se retirz la

objecion a este respecto.

b)  En segundo lugar, el sefior Examinador alega que la descriociéon no demuestra
que el compuesto 16, que tene la pureza diasterecmérica reivindicade, ce ootiene d= la
reaccién de compueszo 13a que es al menos 90% cizstereoméricamente purc con la amina

11 en ausenciez de una etapa de cristalizacidn.

Frente a dicho sefialamiento, es neceszrio hacer referencia al Ejemplo 4 d= la presente
solicitud, el cual da a conocer que =21 compuestc 132, que es al meros 90%
diastereoméricamente puro, se hizo reaccicrar con la amina 11, a través de un r2accién ce
sustitucion nudeofilica en un centro de fés“cro. Comc se explicé antericrmente, ‘a persone
versada en la materia sabe (de acuerdo a su conocimiento técnico) que las reacciones de
sustitucion nuc eofilica en los centros de fosforo proceden con inversién de la conf guracién

astereoquimica de las moléculas involucradas.

Aunado a lo antzrior, la persona versada en la materia -basdndose en Iz aescriccién
del Ejemplo 4 y en sus conocimientos bdsicos- entiznde tamkién que, durante la reaccidn
del compuesto 13a con la amina 11, no se produce la racemizacion del estereocantro de
fésforo de la molécula. Por lo zanto, es eviderte que a estereoguimica del producto de dicha
reaccion es el resultado de le quimica de la reaccién en s’y no d= la etapa ce cristalizac 6n
con cristales de semilla del dizsteredmero.

En realidad, el Cnico propdsito de la siembra de la mezcla de la reaccién en el Ejemplo
4 es simplemente facilitar la purificacion de products deseado de la mezcla de reaccion y.
en ningun caso parzicular, proveer direczamente el compuesto 16 con la pureze
diastereomérica deseada. Por |o tanto, el proceso de la nLeva rzivindicacién 1 se ercuentrz
totalmente soportado en la descripcion, a partir de la clara informacién sobre la reaccién cel

Ejemplo 4. Asi las cosas, solicito muy respet.iosamenze a ese Despacho retirar kz objeci¢n a
este respecto.
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En Ultima instancia, me permito manifestar que el nuevo capitulo reivindicatorio
cumple a cabalidad con las disposiciones de patentabilidad establecidas en el articulo 30 de
la Decision 486 de 2000, toda vez que es claro, conciso y encuentra pleno sustento en la

descripcion de la solicitud.
1.3. Unidad de Invencion del Nuevo Capitulo Reivindicatorio.

De acuerdo con el sefior Examinador en la Resolucién aqui impugnada, la solicitud
divisional en cuestion no cumple con el requisito de unidad de invencién porque, de acuerdo
con la definicién del objeto de la invencion, existen 3 grupos inventivos que comprenden

caracteristicas esenciales diferentes:

. Grupo Inventivo I: Proceso de sintesis del compuesto 15 que es al menos 90%

diastereoméricamente puro compuesto 16 (Reivindicaciones 1 y 2).
. Grupo Inventivo II: Proceso de sintesis del compuesto 13a (Reivindicacion 3).

. Grupo Inventivo III: Proceso de sintesis del compuesto 12 (Reivindicaciones 4 y
5).

En respuesta a lo anterior y de conformidad con las modificaciones sefialadas en el
numeral 1.1 del presente memorial, me permito serialar ante ese Despacho que el nuevo
capitulo reivindicatorio se encuentra dirigido a proteger materia que comparte un_tnico
concepto inventivo y que por lo tanto cumple a cabalidad con las disposiciones de
patentabilidad establecidas en el articulo 25 de la Decisidon 486 de 2000.

En efecto, lo que se busca reivindicar con la presente solicitud divisional (a partir de la
nueva reivindicacion 1) es un proceso particular para la preparacion del compuesto 15, el
cual es al menos 90% diastereoméricamente puro compuesto 16, a partir del tratamiento

del compuesto 132 en tolueno con la amina 11 en diclorometano a una temperatura de
19°€& 259C;

En tal capitulo reivindicatorio, la nueva reivindicacién independiente 1 define
correctamente el proceso de sintesis de dicho compuesto 15 y las nuevas reivindicaciones
dependientes 2 y 3 no sdlo agregan caracteristicas técnicas esenciales que delimitan el
proceso reclamado sino que también incluyen las todas las limitaciones de la nueva
reivindicacion 1 de la que son dependientes (caracteristicas técnicas esenciales). Por lo
tanto, el proceso de dichas reivindicaciones 2 y 3 requiere de la etapa de preparar el
compuesto 15, que es al menos 90 % diastereoméricamente puro compuesto 16, a partir de

compuesto 13a que es al menos 90% diastereoméricamente puro, reflejando asi un mismo
concepto inventivo Unico vy comun.
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Frente a la 1ueva reivindicacion 3, la etapa de sintesis del compuesto 13a representa
un paso adicionai que sermite delimitar el alcance del proceso rezlamado y diferenciarlo cel
estado del arte pravio. Consecuentemente, :anto el objeto de la nueva reivindicacidn -
como los objetos de las nuevas reivindicaciones 2 y 3 permiten establecer con claridad el

concepto comun que hace de los objetos de la invencién novedosos e inventivos.

Con las antariores consideraciones, me permito manifestar que el nuevo capitulc
reivindicatorio se encuentra cobijado bajo el mismo concepto invantivo Unico, y por ende,

amablemente solicito a ese Despacho retirar la objecion realizada al respecto.

Ahora bien, e! sefior Examinador agrega los procesos de sintesis de lcs diferentes
g-upos inventivos ya habian sido divulgados en ciertos documentos de la anterioridad. Ante
esto, muy amable mente me permito declarar que la materia revelada en el nuevo capitulo
reivindicatorio de la solicitud de patente er cuestion presenta .n inequivoco caracter
inventivo frente ¢ las ensefianzas de los documentos del arte previo, tal y comc se

demostrara en detalle en el numeral 3 del presente memorial.

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA INVENCION DENEGADA.

Ahora, con el fin de contextualizar los mozivos por los cuales ese Despacho realiza una
incorrecta valoracién y evaluacion del arte previo, me permito s=falar a continuacién las
principales caracteristicas técnicas asociadas a la materia revelada en la solicitud divisional
de patente negada.

En vista del nuevo capitulo reivindicatorio presentado junto con este memorial (y
comno ya se detallé en el rumeral 1.3 del presente memorial), la solicitud divisional que aqui
se estudia reclama de manerz especifica y exclusiva un método para hacer reaccionar el
comouesto 13a, qL=2 es al menos 90% diastereoméricamente puro, con éster isoprapilico de
L-alanina (compuesto 11) para obtener el compuesto 15, el cual es &l menos 90%

diastereoméricament2 puro compuesto 16.

Con relacion a las caracteristicas esenciales del méiodo reclamado, me permito
recaltar ante ese Daspacho que su caracterizacion cumple con los requerimientos necesarios
para definir las caracteristicas técnicas de un p-oceso quimico. En este sentico, las nuevas
reivindicaciones 1 a 3 presentan un procedimiento esjecifico que define de manera
particular todas las etapas logicas y condiciones técnices que permiten obtener el
compuesto que se incluye como objeto de estudio, y por lo tanto, no solo presentan

claramente las ca-acteristicas técnicas estructurales del método reclamado sino que

también restringen considerablemente el alcance del objeto de la invancion.
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Frente a las ventajas asociadas con el método reclamado, la presente solicitud
divisional proporciona un procedimiento sintético que resulta directamente en el producto
de reaccion diastereoméricamente puro, sin la necesidad de un procedimiento de separacion
posterior. En este sentido, el método propuesto es relativamente simple y barato para el
enriqguecimiento de una mezcla de diasteredmeros, aumentando asi el rendimiento del

productoe deseado.

Frente a tal consideracion, es claro que el sefior Examinador parece comparar la
materia de la presente solicitud divisional con las reivindicaciones originalmente
presentadas y no con aquellas reivindicaciones a las que se les concedid el privilegio de
patente, segun la Resolucion No. 52497 y emitida por ese Despacho el 26 de Agosto de
2015. En este sentido, y al revisar las reivindicaciones bajo el Radicado No. 14-093468-
00007-0000 del 5 de Agosto de 2015, se observa que las reivindicaciones originales 9 a 15
y 19 a 21 de la solicitud parental fueron eliminadas, y por lo tanto, la materia de la solicitud
de patente divisional rechazada no corresponde a la misma materia concedida para la
solicitud No. 14-093.468,

A la luz de las anteriores consideraciones, me permito resaltar ante ese Despacho que
el proceso de preparacién del compuesto 15 que es al menos 90% diastereomeéricamente
puro compuesto 16 constituye un novedoso proceso para obtener un compuesto particular
con alta pureza diastereomérica v sin la necesidad de una etapa posterior de separacion, lo
que lo convierte en un procedimiento mejorado frente a aquellos del arte previo. Dichas
caracteristicas técnicas esenciales del particular proceso reclamado se evidencian a lo largo

de la descripcion de la solicitud, particularmente en los ejemplos realizados.

3. CONSIDERACIONES TECNICAS FRENTE A LAS ENSENANZAS DEL ARTE
PREVIO.

Ahora, habiendo resaltado el alcance del nuevo capitulo reivindicatorio presentado
junto al presente memorial, me permito manifestar ante ese Despacho proceso de
preparacion del compuesto 15 que es al menos 90% diastereoméricamente puro compuesto
16 en la solicitud divisional de patente denegada presenta un inequivoco nivel inventivo
frente a las ensefianzas de los documentos US 7390791 (D1) y “Introduction to
chirality and crystallization: Complete deracemization by atrition enhanced
Ostwald ripening elucidated; Complete chiral symmetry breaking of an amino acid;
Derivative directed by circularly polarized light”, Single Chirality through Crystal

Grinding (D3), donde D1 es considerado como el estado de la técnica mas cercano a la
invencion definida en la reivindicacién 1.
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En la Resolucién aqui impugnada, el sefior Examinador considera quz el proceso
reclamado en la solzitud civisional no tiene nivel inventivo puesto que, a a luz de as
ensenanzas de los documentos D1 v D3, la persona del cficio normalmente versada en la

materia podria derive- de manera evidente el objeto de la reivindicacion 1 de la solicitud.

Ante al anterior seflalamiento, muy respetuosamente me permito llamar la atencion z
ese Despacho al hecho que la nueva reivindicacion 1 reclama un proceso de preparacidn del
compussto 15 que es al menos 90% diastereomeéricamente puro compuesto 16, el cua no
se puede obtener de manera evidante a partir de los documentos C1 y D3. Entonces, me
permito sostener que las enseianzas de dichos documentos, solas o en
combinacion, de ninguna manera anticipan o sugieren de manera obvia el proceso
reivindicado con tcdas y cada uno de las etapas especificas y las condiciones
técnicas esenciales, tal y como se reclaman en el nuevo capitulo reivindicatorio

que se presenta junto a este memorial.

Con el animo ds dzmostrar ante ese Despacho que la anterior afirmacon =s
comgletamente corracta, a continuacion me permito presentar las siguientas
consideraciones técnicas:

a) Las enseiianzas del documento D1 no son suficientes para motivar a la
persona versada en la materia a derivar de manera obvic y/o evidente el proceso

de la presente invencion.

Retomando la linea de argumentacion proporcionada por el solicitante en respuesta al
Concepto Técnico corraspondiente al Oficio No. 4579 de la solicitud parental y notificado por
fijacion en lista por esa Despacho el 12 de Mayo de 2015, me parmito resaltar nuevamenze
que el proceso reclamado surge como soluciéon para el proolema de desarrollar métodos
mejorados para la preparacidon del compuesto 15 que exh ba alta piLreza diastereomérica.
En este sentido, la p-esente solicitud proporciona un procedimientc sintético para nacer
reacc onar el compuesto 13a, el cual es al menos 90% diastereomericamente puro, con
éster icopropilico de L-alanina (Compuesto 11) para obtener el compuesto 15 que es al

menos 30% diastereoméaricamente puro compuesto 16.

=n contraste, el documento D1 no ensefa ni sugiere gl uso del compuesto 13a como
material de partida para la reaccion con éster isopropilico de L-alanina. En realidad, el
documento D1 ensefia la reaccion del compuesto 13a, donde dichc compuesto se dz a
conocar como una mzazcla de diasteredmeros, con éster isopropilico de L-alanina para

obtenar el compuesto 1II como una mezcla de diasteredmeros.

10
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En la Resolucion aqui impugnada, el examinador alega que "(..) @ pesar que la
reivindicaciéon 1 no sehale que se requiere de una etapa de cristalizacion, la solicitud no
soporta un procesos donde se obtenga el compuesto 16 con una pureza diastereomérica de
al menos 90% sin necesidad de realizar una etapa de cristalizacion usando cristales semilla
del enantiomero de interés” (Resaltado fuera del texto). Sin embargo, me permito senalar
muy amablemente que tal afirmacion es incorrecta, y que tal paso de cristalizacion no se
requiere para obtener el compuesto 15, el cual es al menos 90% diastereoméricamente

puro compuesto 16,

De acuerdo con las ensefianzas de la descripcion, el Ejemplo 4 de la presente solicitud
da a conocer que el compuesto 13a que es al menos 90% diastereoméricamente puro se
hizo reaccionar con la amina 11, lo que resulta en el compuesto 15 que es al menos 90 %

de compuesto diastereoméricamente puro 16 como un producto directo de la reaccion

quimica. En realidad, el propdsito particular de la siembra de la mezcla de reaccion en el
Ejemplo 4 es simplemente para facilitar la purificaciéon del producto deseado de la misma y

no para separar el compuesto con alta pureza diastereomerica.

En consecuencia, la presente solicitud demuestra que el compuesto 16 que es 90%
diastereoméricamente puro se puede preparar como un producto de reaccion directamente
a través de sintesis quimica y que los procedimientos de separacion fisica no son necesarios
para obtener un producto diastereoméricamente enriquecido. Esto es, en contraste a las
ensefanzas de D1, en donde el Gnico método por el cual se prepara el compuesto 16
enriquecido diastereoméricamente es por sintesis quimica de una mezcla diastereomeérica
con un proporcion aproximadamente 50/50 de los isomeros GS- 7171 / III, sequido por

separacion cromatografica de los dos isémeros del producto de reaccion y la eliminacion del

isomero no deseado.

Por consiguiente, el meétodo actualmente reivindicado representa una mejora
sustancial sobre el método descrito en D1, sobre todo con respecto a los motivos citados en
la respuesta al Concepto Tecnico correspondiente al Oficio No. 4579 de la solicitud parental
presentada el 5 de Agosto de 2015. Frente a tal respuesta, me permito retomar que existen
varias desventajas asociadas con el método del documento D1, en el que una mezcla de

diastereoisdmeros se prepara seguida por un procedimiento de separacion independiente:

B En primer lugar, si el producto deseado es un diasteredmero individual, como es
el caso con las presentes reivindicaciones, una fraccion sustancial del producto
total de reaccion no es el producto deseado. Por lo tanto, incluso si el
rendimiento global de la reaccion es alto, el rendimiento del diasterecisomero
deseado es sustancialmente menor que el rendimiento de la reaccion global. Por
ejemplo, cuando la reaccién resulta en una mezcla racémica, el isomero deseado

es aproximadamente solo el 50% del rendimiento global del producto de la

11
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reaccion. Por lo tanto, czn el fin de obtener una cantidad dada de isomero
deseado. cantidades sustancialmente mayores (del orden de dos veces como
mucho) de materiales de partida, disolventzs, etc., deben ser consumidos =n la
produccidn del isomero deseado. Asimismo, los recurscs adicionales también se
consumen en la purificaciin del producto de reaczién y en la separacidn d= los
isomeros, con mas pérdidas en el readimiento durante la purificacion.
Finalmerte, hay que tener 2n cuenta que e diasteredmero no deseado recogidc

durante el mézodo de separacion es potencialment2 un producto de desecho.

d

s
*

En segundo lugar, la necesidad de separar una mezcla de diastereoisomercs de
los productos después de uia reaccion es una acdon costosa y ciertzmente que
consume una cantidad cors'derable de tiemoo, y ro todos los procedimientcs de

separacior son factibles de realizar a gran escala comercial.

Entonces, a la luz de las anteriores desventajas, me permito manifestar que, cont-ario
a lo que afirma el sefior Examinador en la Resolucion aqui impugnada, el proceso reclamado
si zonstituye un efecto inesperado v sorprendente porqu2 implica una mejora a las
condiciones de ejecucion del prccesc para preparar el compuesto 15 a partir de los
compuestos 13a y 11 -sobre todo con ~elacion a que el precceso de la invencion no requiere
del paso de cristalizacicn para la obtencicn del compuesto 15, el cual es 90%

diastereoméricamente puro compuesta 16.

Ahora bien, el sefior Examinador también manifiesta que D1 no ensefa explicitamante
que el compuesto 13a no tiene una pureza diastereoms2rica de a menos el 9C %. Como
seria apreciado por la parsona versada en la materia, el necho de que la distribucion
estereoquimica de GS-7171 entre diasteredmeros sea de 1:1 informa al experto en la
materia que el compuesto precurscr (Compuesto 133) tendriz la misma mezcla de
isdmeros. Ante lo antericr, D1 descrite sin ambigiiedades a GS-7171 (también conocido
como III) como una mezcla de diasteredmeros, tanto en el texto y 2n |a representacion de
la estructura, con una "krea ondulade" (ver flecha rcja) entre el fosforo y el enlace de

oxigeno al grupo fen'lo en el Ejemplo 2:

NH,
N NN \
PPN
x> I\ [1//\9#\:\-(]

[T

O
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A continuacion, D1 discute claramente, en el Ejemplo 3, la separacién de los isémeros
de dicha mezcla, a la cual se refiere explicitamente como GS-7171/III, en sus
diasteredmeros que la componen: GS-7339 y GS-73740 (el cual es el isémero preferido de
las presentes reivindicaciones) y a su vez afirma que la determinacion de GS-7340 es de

aproximadamente 50% del rendimiento total de la mezcla racémica GS-7171/111.

Tomando tales referencias en su conjunto, la persona versada en la materia no tendria
ninguna duda de que, la mezcla referida como GS-7171/111, preparada en el Ejemplo 2, y
despues sometida a la separacion en el Ejemplo 3, es la misma mezcla GS-7171/111 de D1,
que es aproximadamente una mezcla 1:1 de los isdmeros GS-7339 y GS -7340. De lo
anterior, entonces es claro que D1 no podria de ninguna manera sugerirle a la persona
versada en la materia que GS-7340, o su compuesto precursor, se obtuvieron o se podrian
obtener con al menos 90% de pureza diastereomérica (dado que la relacién entre los

fsémeros es 1:1).

Aunado a lo anterior, como D1 es completamente silencioso respecto a los tiempos de
las diversas etapas de reaccidn, es cierto y claro que no hay sugerencia para la persona
versada en la materia que la reaccion del compuesto 12 con cloruro de tionilo en tolueno
durante el largo periodo de 48 a 96 horas, posiblemente, podria resultar en una alta pureza

diastereomérica para el compuesto 13a.

Teniendo en cuenta el impacto del tiempo de reaccién en la pureza diastereomérica
del compuesto obtenido, me permito sefialar que la sugerencia del sefor Examinador de
que la persona versada en la materia seria capaz de determinar el tiempo requerido para
llevar a cabo la reaccion es en realidad incorrecta y resulta de la solucién otorgada por la
misma invencion. Sabiendo que D1 ni da informacion alguna sobre el impacto del tiempo de
reaccion en la pureza diastereomérica de los compuestos ni sugiere que se pueda obtener
una proporcion diferente a 1:1 para los isémeros resultantes, no es posible tomar dicha

anterioridad como motivacion para modificar su mismo procedimiento.

Efectivamente, ya que no hay ninguna sugerencia en D1 sobre como sintetizar
quimicamente el compuesto 13a con alta pureza diastereomeérica, la variacién de la longitud
de tiempo de reaccidén seria un pardmetro de una gran cantidad de condiciones que
deberian ser exploradas por la persona versada en la materia. Sin la solucion que da la
presente invencion, dicha persona también necesitaria explorar las variaciones de

temperatura y condiciones de disolvente de la reaccién, asi como el tiempo de reaccion en
cada etapa del proceso.

13



LLOREDA CAMACHO«»

Calle 72 No. 5-82 Piso 5, Bogota, D.C.  Tel: 6069700 =ay 6069701

Ademas, la persona versada en la materia necesitaria explorar |os cambios en las
condiciones de reaccion, tanto solos como en combinacién unos con otros, resultando asi 2n
una pluralidad de experimentos para evaluar el impacto de los cambios er las condiciones
de reaccion. Por lo tento, me permito sefialar que tal decision sobre un particular tiemoo de

reaccién no es Lna accién de rutina por parte de la persona versada en la mataria.

En conszcuencia, me permito manifestar que D1 no tiene la informacién
suficiente para sugerir a la persona versada en la materia modificar el proceso de
D1 de manera que: a) se obtenga un compuesto con alta pureza diastereomérica
(especificamente de al menos 90%) y b) se especifique un tiempo de reaccién
prudente para obtener dicha alta pureza estereométrica. Por consiguiente, D1 no
es suficiente ni aporta las ensefianzas necesarias para derivar de manera obvia o
evidente el proceso reclamado.

b) Las enseranzas del documento D3 tampoco son suficientes para motivar
a la persona versada en la materia a derivar de manera obvio y/o evidente el
proceso de la presente invencion.

Por otro lado, el sefior Examinador también indica quz= el anélisis d= la actividad
inventiva se bzsa en las enseiianzas de los documentos D1 y D3 combinacos, junto con el
conocimiento téznico de la persona versada en la materia. Si- embargo. tal sremisa no 2s
del todo correzta puesto que D3 no incluye informacién ni proporciona motivaciér a guna
para la modifizacion de las ensefanzas de D1 y la obtancion del particular proceso d= la

solicitud divisional c2negada.

En realicad, €l documento D3 generalmente discute un método de separaci¢n de
enantidomeros dor cristalizacion uzilizando cristales del enantiomero deseado. Sin emba-go,
como se menciono anteriormente, el proceso actualmente reivind cado resulta en la
obtencion de un compuesto 16 que es 90% diastereoméricamente cirectamente de la
reaccion quimica, y no en virtud de la resolucion qui-al a travas de cristalizazion. Es dezr,
no hay necesicad de una etapa de separacion/purificacion para obtener el compuesto con la

alta pureza diastereomeérica.

Asi las ccsas, la solucion al problema técnico, el cual es la obtencion dz un
diastereémero oreferido que es al menos 90% diastereoméricamente puro, no se refiere a
un método mzjorado de cristalizacion, sino méas bien a la sintesis quimica directa del

diastereoisomero des=2ado con alto rendimiento y pureza diastereoméricament= de al menos
90 %.

14
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En este sentido, muy amablemente me permito sefalar que, contraric a lo que
sostiene el sefior Examinador, la inclusion de una etapa de cristalizacion en el proceso del
documento D1 -a partir de las ensefianzas del documento D3- para obtener el proceso
reclamado no es una accion valida para derivar de manera evidente el objeto de la
invencion. Es mas, dicha accion haria ain mas diferente el proceso modificado de aquel que
se reclama, dado que -como ya se explicé- el proceso de cristalizacion no es necesario para
obtener compuestos con alta pureza diastereomérica. Esencialmente, la obtencién del
compuesto 15, el cual es 90% diastereoméricamente puro compuesto 16, se da

directamente a través de la sintesis quimica sin necesidad de |a posterior cristalizacion.

Entonces, es claro que la persona del oficio medianamente versada en la materia
tendria que realizar varios tipos diferentes de modificaciones al proceso de D1 - a partir de
lo que enserfia D3- para llegar al método que se reclama en la presente solicitud divisional.
Y, como ya se demostrd, D3 no tiene las ensefianzas suficientes para abarcar todas y cada
una de las condiciones técnicas y/o etapas ldgicas del proceso reclamado.
Consecuentemente, me permito manifestar que ni en el documento D1 ni en el
documento D3 existen las sugerencias o motivaciones correspondientes para

realizar todas las modificaciones necesarias para obtener el método que es objeto
de la solicitud denegada.

Efectivamente, dichos procesos de D1 y D2 pueden estar relacionados o divulgar el
mismo mecanismo de reaccion para producir el compuesto 15 de la invencién. Sin embargo,
no tiene la informacion suficiente para sugerir la obtencién de alta pureza diastereomeérica o
para determinar rangos concretos de condiciones técnicas del metodo, tales como tiempo,
temperatura o naturaleza de los disolventes. Por lo tanto, la persona versada en la materia
no podria acudir a las ensefianzas de D3 con el fin de encontrar informacién relevante para

motivarse a modificar el procedimiento de D1 y obtener asi el particular método de |a
solicitud denegada,

En realidad, se necesitarian de motivaciones y ensefanzas en los documentos del
estado de la tecnica anterior (tanto como en D1 y en D3) para guiar las modificaciones
necesarias y obtener los pardmetros de pureza diastereomérica deseadas y los tiempos de
reaccion especificos. Por lo tanto, me permito afirmar que se descarta cualquier indicio
de obviedad en la modificaciéon (especificacion de pureza diastereomérica y
determinacion de particulares condiciones técnicas de la reaccion) de las
ensefanzas del documento D1 a partir de lo divulgado en D3, y se evidencia el
nivel inventivo del particular proceso de preparacion del compuesto 15 que es al

menos 90% diastereoméricamente puro compuesto 16 de la nueva reivindicacion
1 de la presente solicitud.
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Ahora bien, el punto no es si un exparto en la materiz podria haber llegad> a la
invencion mediante la adaptacién o modificacién de las ensefianzas del documento D1 s no
que si lo hubiera hecho de esa manera, épor qué el proceso del documento D3 le motivo a

hacerlo con la expectativa de resolver el prob ema técnico objetivo?

Es mas, équé razén tendria la persona versada en la materia para que, a la luz
del problema resuelto por la presente invencién, decidiera modificar el proceso de
D1, a partir de las ensefianzas de D3, de manera que el método resultante
comprenda las mismas condiciones técnicas (tiempos especificos de reaccién) vy
los mismos compuestos con alta pureza diastereomérica (a/ menos de 90%), y no
otro tipo de modificaciones?

En conexi¢n con lo anterior, muy respetuosamente me permito sefialar que la unica
motivacion que tendria la persona versada en la materia para hacer esta partic.dla-
modificacion seria la revelacion hecha por |a presente invencion, por lo que el analisis de
nivel inventivo realizado por el Sefior Examinador estd enmarcado dertro de lo que en el
ambito de las patentes se conoce como “"hindsight” o anélisis "Ex post facto”. Conociendo de
antemano la invencion, el Sefior Examinador estd seleccionando condiciones especifizas o
etapas ldgicas dentro del documento D1, las cualas modifica, segin sus “propids
conocimientos’ y un “supuesto” paso de cristalizacidn necesario, de forma que parmiten
construir la materia reclamada por la nieva reivindicacion 1 de la presente solicitud
divisional. Dichas modificaciones de ningin modo pod-ian ser evidentes para la persone

versada en la materia en el momento en el cual se desarrollo la invencién.

En este sentidc, vale la pena resaltar que, al tener conocimiento de la irvencion, es de
esperarse que dichas modificaciones particulares de |as 2nsefianzas de C1 y ce D3 parezcen
obvias, toda vez que ya se sabe de antemano que efectivamente estas condiziones técnicas
y las etapas oarticulares resuelven el problema planteado. Sin embargo, esta infcrmac 6n
no era conocida por el inventor en el momento de desarrollar la invencién, por Ic cue no

podria tener certeza de la utilidad de realizar estos pasos.

En vista de esze sefalamiento, y a la luz de lo discutidz en el presente memoria, ma
permito resaltar qua al no "saltar a la vista de manera clara y directa” a partir de la las
ensefianzas ce D1 y D3 el proceso de preparacion del zompuesto 15 que =25 al menos 9%
diastereoméricamerte puro compuesto 16, como el considerado en la presente invencion, y
al no tenersz “certeza clara y manifiesta” de que el iempo de reaccidn tiene un impzacto
significativo en la pureza diastereomérica de un compuJesto y que el paso de cristalizaci¢n
no es necesario, es claro que los documentos D1 y D3 ro pueden de ninguna marera

afectar el Nivel Inventivo de la solicitud en estudio.
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4. VIOLACION DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y A LA DEBIDA DEFENSA
POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Ahora bien, habiendo discutido a profundidad el inequivoco caracter inventivo de la
presente invencion, me permito demostrar que el rechazo de la solicitud divisional por parte
de ese Despacho es una manifiesta violacién al derecho fundamental al debido proceso asi
como al derecho a la debida defensa, toda vez que no se le dio la oportunidad al solicitante
de la divisional en cuestién, de tener un tramite independiente como cualquier usuario del
sistema de Propiedad intelectual en Colombia, y que su solicitud tuviera un estudio de fondo
independiente por parte de la SIC, en los términos del Articulo 45 de la Decisién Andina 486
de 2000.

Tal como se ha sefialado anteriormente, dentro de la Resolucién Nimero 52480, ese
Despacho resolvio rechazar la divisional, debido a que segun la opinion del sefor
Examinador, la materia reclamada a la que se refiere la presente solicitud, corresponde a la
misma materia reclamada en la solicitud parental, y en consecuencia, considerando que se
trata de materia que "ya habia sido evaluada en (...) el capitulo reivindicatorio de la solicitud
parental radicado bajo el No. 14-093468-0002-0000 (...)".

En virtud de lo anterior, y teniendo claro que la presente solicitud divisional es un
proceso independiente a la solicitud parental en virtud de lo establecido en el Articulo 36 de
la Decision Andina 486 de 2000, me permito sefalar que es deber de la oficina examinadora
darle tramite auténomo a la solicitud divisional y por tanto, es deber del examinador

realizar el concepto técnico sefalado en el Articulo 45 de la mencionada Decisidn.

En este orden de ideas, en caso que el examinador haya encontrado objeciones
relacionadas con la patentabilidad de la invencién o que la misma no cumple con los
requisitos establecidos en la normatividad vigente, es obligaciéon de la Superintendencia
notificar tal concepto a fin que el solicitante responda en la debida forma y en el término
establecido. Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio omitié su deber de
emitir el concepto técnico de fondo establecido en el Articulo 45 de la Decisién Andina 486

de 2000 ya que se emitié la Resolucién NUmero 52480, alegando la negacidn de la

divisional bajo el argumento que la solicitud fraccionaria contiene materia que ya habia sido

evaluada en "(..) el capitulo reivindicatorio de la solicitud parental radicado bajo el No 14-
093468- 00002-0000 mediante examen de fondo comunicado a través del Oficio 4579, en
los términos del articulo 45 de la Decisién 486 de |a Comision de la Comunidad Andina,

notificado por fijacién en lista el 12 de mayo de 2015".
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No obstante, vale sefalar que el nievo cap'tulo reivindicatorio correspondiente a la
presente solicitud divisional en ningun caso reclama la misma materia que es objeto de Ia
solicitud parenzal (actualmente concedida) bajo el radicado No. 14-093458-00C7-0000, v
por lo tanto, tal afirmacion no es aplicable al presente caso.

Ahora, si bien es cierto que en Colombia no se acepta la dokle patentatilidad, esto =<,
dos patentes concecidas para un mismo objeto, esto no es requisito ri motivo para gue |3
divisional sez denegada de plano y no sea aceptada a trémit2, sir que se efectiz un
estudio de fondo independiente correspondiente. Tan es asi, que con fin de poder dilucidar

el examinadc- que existe un doble patentamiento, deberd efectuar un estudio de fondo v en

ese sentido _emitir un corcepto técnico a la luz del Articuo 45 de la Decision Anding,

comunicando 2sa objecion de que exste un solapamisnto caro d= materia v en
consecuencia un posible doble patentamiento, para quz el solicitante tenga la oportunidad
legal de defenderse (Debico proceso) frente a esa cbjecion. Si le cojecior se mantiene, s2

podra proceder a emitir una negacion de fondo d= |a solicitud, pero no es oportunc el

rechazo de glano, tal como lo ha efectuado ese Cespacho frerte a la presente solicitud

divisional.

i) El rechazo de la solicitud divisional va en contra de los lineamientos

propios de la SIC, establecidos en la “Guia para examen de solitudes de patente y
modelo de utilidad”.

Al respecto cel examen de solicitudes divisionales, la “Guia para examen ae solituges

de patente y modelo de utilidad” establece lo siguiente:

"..el examinador debe verificar si se presentaron solicitudes fraccionarias. En caso

afirmativo, depe asegurarse que ninguna de las fraccionarias ‘mplique una amplacicn

de la prteccidn que corresponda a 'a divulgacion contenida en la solicitud parental.

Debe analizar las solicitudes fraccionarias junto con [a solicitud parental pera
identificar si d2spués de la division se mantiene materia sugerpuesta. Si las solicituces
fraccionarias ro estan bien presentadas porque haya matera jue esta reivindicade en
mas de una de ellas (materia superpuesta) se aceptaran todas para examen; sn
embargo en 2' examan de cada une de las fraccionarias se requerira la correccién del
error, es decr que se retire esa materia de una de ellas y se deje solo en la otra. Esco
quiere decir que el estudio de cada una las fraccionaries debe-a =fectuarse de marera

simulténea”.! (Resaltado fuera del t2xto).

! Guia para examen de =olicitudes de patente y modzlo de utilidac. (2012) Superinteniencia de Industria y Comerdio.
Seccién 2.1.8 pzgina 26
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Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en tal Guia, es claro que en caso de
que el examinador realice objeciones a la patentabilidad de la solicitud, ese Despacho

debera aceptar a examen la divisional y requerir al solicitante dentro de dicho tramite para

que corrija esta superposicion de materia. Esto por supuesto se entiende deberd hacerse

mediante un requerimiento de Articulo 45, y no mediante una resolucién de negacién como

se hizo en el presente caso.

Asi las cosas, si el examinador considera que la materia reclamada en la divisional ya
fue objeto de estudio, no es procedente una negacién de la divisional por parte de la SIC,
sino que la misma debe ser aceptada a tramite para que se emita un requerimiento en el
cual se informe al solicitante sobre el solapamiento de materia y el estudio ya realizado vy

asi mismo éste tenga la oportunidad de superar la mencionada objecion.

En este orden de ideas, es claro que a la divisional presentada bajo el nimero de
expediente No. 15-182.440, se le ha debido dar el tramite correspondiente como a
cualquier solicitud de patente, haciéndole un estudio de fondo que permitiera al solicitante
tener la oportunidad de responder cualquier objecién a la patentabilidad que el examinador

pudiera tener,

ii) El rechazo de la solicitud divisional va en contra del derecho al debido

proceso y el derecho de defensa.

Para finalizar, el hecho que ese Despacho haya negado a mi representada la
posibilidad de que se hiciera un estudio de fondo en relacién con la patentabilidad de la
solicitud divisional 15-182.440, tramite que se debe dar a cualquier divisional, es una clara

violacion del derecho al debido proceso, contemplado en el Articulo 29 de nuestra

Constitucion Politica, la cual establece que el derecho al debido proceso es un derecho
fundamental que se debe aplicar tanto a las actuaciones judiciales como a las
administrativas.

De igual forma, el Nuevo Cddigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
administrativo, establece que una de las finalidades de las autoridades administrativas (en
este caso la SIC) es garantizar dentro de los procedimientos administrativos el principio del

debido proceso y en virtud de este el derecho a una defensa:

Articulo 3: “..1. En virtud del principio del debido proceso, las actuaciones
administrativas se adelantardn de conformidad con las normas de procedimiento 1%
competencia establecidas en la Constitucidn y la Ley, con plena garantia de los

derechos de representacién, defensa y contradiccion. . ” (Resaltado fuera del texto),
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Asi las ccsas, quedz claro que el hecho de que la presente solicitud divisional hava sico
negada, sin la oosibilidad de que se le haya hecho un sstudio de fondo independiente en
relacion con la patentabiidad de la misma, es una clara vulneracion del derecho al debido
proceso v a la debida defensa, toca vez que el solidtante no tuvo la cportunided d=
controvertir con argumentos de fondo las objeciones que se pudieran teqer en relac én con
los méritos de la solicitud sino que ahora debe solicitar la aceptacion de la misma mediante

este recurso, con el fin de que se revcque una nagacidén que no esta sustentada en |z ley.

En el caso en cuestion, los requisitos esoecificos para aceptar el tramite ce une
divisional son daros y fueron cumplidcs a cabalidad por parte de mi representada, razén por
la cual esz Despacho ha debido el estudio de fondo correspondiente, mantenienco asi el
espiritu del debico procesc, y del derezho de defensa, dando la oportunidad al solicizantz de
dar respuesta a las objeciones de fondo (patentabilidad, doble patentamiento, etc..) y
obtener asi, una decisién fundamentada en relaciéon con |z patentabilidad de la m sma. Sin
embargo, 2l hecro de habzr rechazado la divisional tal ccmo lo hizo es uLna clara violazion
de los derechos antes mencionados.

1I. N ION

Con Ltase en los argumentos técnicos mostrados previamente, me permito manifestar
ante ese Cespacho que el capitulo reivindicatorio modificado presentado junto ccn =ste
memorial goza de un inequivoco caracter inventivo frznte a las ensefianzas de los
documentos D1 y D3, razon por la cual dicha materia es clara merecedora del privilegio de
patente solizitadc.

Asi mismo, me permito manifestar que el 1uevo capitulo reivindicatorio cumplz a
cabalidad ccn las disposiciones de claridad exigidas por el articulo 30 de la Decisiéon 286 de

2000, respectivamente.

Ahora dien, me permizo sefalar que la materia reclamada en la preserte solicitud
divisional no ha sido objeto de ningun =2studio ind2pendierte por parte de ese Desgacho,
siendo esto una clara violacidn a las Guias para examen de patentes y modelos de utilidad

emitidas por esa Entidad y al derecho constitucional al debido proceso y defensa.

Por lo tantoc amablerente solicito a su Despacho proceder con el estudio de
patentabilidad de la presente solicitud divisional.
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III. PETICION

En vista de todo lo anterior, ruego a usted proceder a revocar la Resolucion Numero
52480, con el fin de darle el tramite establecido en la normatividad andina a la solicitud
divisional de la referencia, y se proceda a examinar la misma a la luz de los argumentos
presentados, y en consecuencia se conceda el privilegio de patente solicitado.

IV. PODER

En este punto, me permitc mencionar ante ese Despacho que el documento que

acredita mi calidad de Representante Legal en Bogota para asuntos relativos a la Propiedad

Industrial de la sociedad peticionaria fue allegado junto con mi memorial del 29 de
Septiembre de 2015.

V. ANEXQS
Anexo al presente recurso me permito presentar:

i) Recibo numero 15-0098141, expedido por la Superintendencia de Industria y

Comercio, que acredita el pago de las modificaciones mencionadas; y

i) Copia de las paginas 14 y 15 que corresponden al nuevo capitulo reivindicatorio
modificado, compuesto por 3 reivindicaciones, tal y como se describe en el
numeral 1.1 del presente memorial.

Vi, DOMICILIO

Mi direccion es Calle 72 No. 5-83, Piso 6°, Bogota D.C., Colombia.

Del Senor Superintendente,

J /
IA LLOREDA RICAURTE
T.P: 53.215

Direccion para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com
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REIVINDICACIONES

Un método para preparar el compuesto 15:

15 -
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que es por lo menos 90% diastereoméricamente puro en tolueno, con la
amina 11:

0
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15

en diclorometano a una temperatura de 19°C a 25°C, para proporcionar un
compuesto 15 que es por lo menos 90% diastereoméricamente puro

compuesto 16.

El método de la reivindicacion 1, donde el compuesto 13a es tratado con

amina 11 en la presencia de trietilamina.

El método de la reivindicacion 1, que ademas comprende la etapa de
preparar el compuesto 13a, que es por lo menos 90% diastereomeéricamente

puro, a partir del tratamiento del compuesto 12:

NH,
N
DR
N~ N R~o0
Q= ]
12

con cloruro de tionilo en tolueno a temperatura ambiente y del calentamiento
de la reaccién a 70°C por 48 a 96 horas hasta que el enriquecimiento
diastereomeérico del compuesto 13a a por lo menos 90% de pureza

diastereomérica esté completo.
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