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1. 'Me refiero al auto dictado por ese Despacho y notificado mediante fijacidn en lista
de 25 de Julio de 2012.

2. ton el fin de responder a las objeciones presentadas por el Sefior Examinador en
su Concepto Técnico correspondiente al Oficio No. 12860 con respecto a la claridad del
Capltulo Reivindicatorio actualmente presentado, la presencia de reivindicaciones
relatlvas a usos, la Unidad de Invencién, la Novedad y el Nivel Inventivo de la presente
solicitdd, me permito dirigir su atencién a las siguientes mbdificaciones y argumentos
técnicos por medio de los cuales no sdlo se superan satisfactoriamente dichas
objeciohes sino que ademas se establece de manera incontrovertible la patentabilidad
de la pﬁesente solicitud.

3. CAPiTULO REIVINDICATORIO.

En, conexién con el capitulo reivindicatorio actualmente presentado el Sefior
Examinador sefiala que este no estaria definiendo de forma correcta la materia
reclamada, e incluirfan términos poco claros.

Tomando en consideracién estas objeciones, me permito manifestar que es deseo
del solicitante presentar un nuevo capitulo reivindicatorio, que reemplaza al
anterior, el cual se refiere de forma clara y concisa a las realizaciones preferidas de la

invencién en congruencia con las revelaciones de la descripcion de la solicitud.

'
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En conexién con dicho nuevo capitulo reivindicatorio me permito sefalar que este
no se constituye de ninguna manera en una ampliacién al alcance de la invencion, tal
como fue originalmente presentada, toda vez que se refiere a realizaciones preferidas
en concordancia con las ensefianzas de la descripcién y con el capitulo reivindicatorio

actualmente presentado, tal como se expone a continuacién:

o Reivindicacién 1. Tiene como base la reivindicacion 20 actualmente presentada,
en la cual se ha seleccionado sélo uno de los compuestos alli referenciados, el
compuesto de formula (XI).

. Reivindicacidon 2. Corresponde a la reivindicaciéon 19 actualmente presentada,
modificada para hacerla dependiente de la nueva reivindicacion 1.

. Reivindicaciéon 3. Esta reivindicacion se basa en la reivindicacion 17
actualmente presentada cuyo preambulo se ha modificado para que haga referencia a

la nueva reivindicacion 1.

. Reivindicacién 4. Corresponde a la actualmente presentada, modificada para

hacer su dependencia congruente con la nueva numeracion.

De esta forma, el nuevo capitulo reivindicatorio estd constituido por 4
reivindicaciones, las cuales se refieren de manera clara y concisa a realizaciones

preferidas de la invencion.

En conexién con lo anterior muy respetuosamente me permito resaltar que el
sefialado nuevo capitulo reivindicatorio seria totalmente claro para la persona versada
en la materia, a la cual va dirigida la presente solicitud, y el definir mas particularmente
ciertas sustancias alli referidas resultaria innecesario y conllevaria una limitacién
injusta, toda vez que al hacer dicha definiciobn quedarian fuera del alcance de la
proteccidn variaciones que serian evidentes para un tercero y que le permitirian
aprovechar impunemente el desarrollo realizado por el solicitante.

De esta forma, la expresién "disolvente apropiado” incluida dentro de las nuevas
reivindicaciones 2 y 3, le sugeriria a la sefialada persona versada en la materia que se
esta haciendo referencia a una sustancia liquida con una polaridad similar a la de los
reactivos empleados en el paso particular de la reaccion, y con sus conocimientos
basicos dicha persona versada en la materia podria faciimente identificar el tipo de
sustancia a emplear. Sin embargo, si se restringiera dicho disolvente a unos ciertos
compuestos especificos esto permitiria que un tercero usara una variacién pequefia de
alguno de dichos compuestos que mantenga las caracteristicas esenciales de este, y de
esta forma aprovechar la invencion sin infringir la protecciéon (por ejemplo si estuviera
listado propanol, empleando isopropanol).
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De manera similar, la referencia a “reactivo de acoplamiento adecuado” seria
tarﬁbién clara para la persona versada en la materia, que identificaria que en este paso
de la reaccion se estd llevando a cabo un acoplamiento entre un dcido carboxilico Yy una
amina, y que por lo tanto podrian emplearse reactivos que mejoren esta reaccidn
(reactivos de acoplamiento) como los cominmente utilizados para hacer un enlace

peptidico, por ejemplo una carbodiimida como EDC, o DCC.

De otra parte, muy comedidamente me permito resaltar. que para la persona
versada en la materia seria evidente que al referirse a un “"WN-6xido” el capitulo
reivindicatorio pretende sefialar derivados de amina en los cuales el 4tomo de nitrégeno
esté“ coordinado a un atomo de oxigeno, y que dicho grupo se emplea en muchas
ocasiones como protector del amino, dado que bloquea su reactividad. Asi mismo, para
dicha persona versada en la materia seria evidente que estos N-6xidos se emplean
corrientemente en muchas reacciones quimicas, y que se obtienen generalmente por la

oxidacion de la amina empleando un grupo peréxido, un acido de Caro o un peracido!.

“ Por lo tanto, aun cuando la descripcién de la solicitud no haga referencia a la
obtencién particular de este tipo de compuestos, estos se constituyen en un derivado
de amina ampliamente empleado y conocido dentro del campo técnico de la invencioén,
por 1o que a partir de sus conocimientos basicos la persona versada en la materia
podria reconocer qué tipos de compuestos son y cdmo obtenerlos, por lo que este
seﬁalémiento de ninguna manera le resta claridad a la reclamacién.

En vista de lo discutido anteriormente, me permito sefialar que el mencionado
nuevo capitulo reivindicatorio supera completamente las objeciones del Sefior
Examinador a este respecto, y se ajusta asi en su totalidad a lo preceptuado por el
Articulo 30 de la Decisién Andina 486 de 2000.

4. REIVINDICACIONES RELATIVAS A USOS.

De otra parte, el Sefior Examinador objeta las reivindicaciones 22, 23 y 25

actualmente presentadas, toda vez que esta se refiere a usos de los compuestos de la
invencion.

Eﬁ este sentido, me permito resaltar que las sefialadas reivindicaciones 22,23y
25 fueron eliminadas y no hacen parte del nuevo capitulo reivindicatorio adjunto al
presente memorial.

! http://en.wikipedia.org/wiki/Amine_oxide
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5. UNIDAD DE INVENCION.

Adicionalmente, el Sefior Examinador indica que tal como ha sido presentado el
capitulo reivindicatorio estaria refiriéndose a al menos 2 conceptos inventivos distintos,

segun sea el tipo de compuesto que se estd obteniendo.

En conexion con lo anterior me permito sefalar que en virtud del nuevo
capitulo reivindicatorio presentado junto con este memorial, es evidente que
todas las reivindicaciones ahora presentadas se refieren a un compuesto
particular, a su forma de obtencién y a procesos que lo involucran, y por lo

tanto todo el capitulo reivindicatorio comparte un mismo concepto inventivo.

De esta forma, dicho nuevo capitulo reivindicatorio esta cubierto en su totalidad
por el mismo concepto inventivo, y por lo tanto cumple a cabalidad con las exigencias
del Articulo 25 de la Decision Andina 486 de 2000.

6. NOVEDAD.

De otra parte, el Sefior Examinador sefiala que parte de la reivindicacién 20
actualmente sentada seria anticipada por las ensefianzas del documento
wo02006/010750 (D1).

Con respecto a este documento, el Sefior Examinador asegura que las
caracteristicas esenciales del compuesto de férmula (XVII) reclamado en la mencionada

reivindicacién 20 estarian reveladas dentro de D1.

Sobre este particular me permito resaltar que en virtud del ya sefalado nuevo
capitulo reivindicatorio el mencionado compuesto de férmula (XVII) ya no hace parte

de la reclamacion.

Por lo tanto, el nuevo capitulo reivindicatorio es totalmente novedoso frente al

estado del arte mas préximo.

7. NIVEL INVENTIVO.

Finalmente, el Sefior Examinador indica que la solicitud en estudio careceria de
nivel inventivo a la luz de las ensefianzas del documento W02006/010750 (D1), en
vista del documento Gennaro, R. “Remington Farmacia” Ed. Médica
Panamericana, 1995 (D2), o del documento IUPAC, "Handbook of
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7. NIVEL INVENTIVO.

Finalmente, el Sefior Examinador indica que la solicitud en estudio careceria de
nivel inventivo a la luz de las ensefianzas del documento WO2006/010750 (D1), en
vista del documento Gennaro, R. “Remington Farmacia” Ed. Médica
Panamericana, 1995 (D2), o del documento IUPAC, “Handbook of

pharmaceutical salts”, Stahl, P. Ed., Wiley-VCH, 2002, Chapter 12 and Chapter
7 ([)3 ).

A este respecto el Sefior Examinador asegura que para la persona versada en la
materia seria evidente tomar la sal de diclorhidrato revelada en D1 y en virtud de lo
ensefiado en D2 o D3, buscar sales alternativas para este compuesto. Asi mismo, en la
opinién del examinador para dicha persona versada en la materia resultaria obvio tomar
los compuestos de D1 y evaluar la posibilidad de obtener formas cristalinas de estos o
de algunos de sus derivados

en virtud de lo revelado en D2.
‘Sobre este particular me permito resaltar que a la luz del nuevo capitulo
reivindicatorio presentado junto con este memorial, la presente solicitud no se

relaciona con materia revelada o sugerida en los documentos citados por el et
Seior Examinador. TS

De esta forma, el nuevo capitulo reivindicatorio se refiere al compuesto de é«gg{%’;i

ogotd, D

formula (XI), el proceso para su obtencidn y procesos que involucran dicho compuesto,

Y
7/
materia que de ninguna manera es revelada o sugerida dentro del arte previo.

En este sentido me permito resaltar que esta materia reclamada ahora por el

capitulo reivindicatorio corresponde a la materia que era parte de la reivindicacién 20 y
de las reivindicaciones 17 a 19 actualmente presentadas, las cuales no fueron objetadas

por el Sefior Examinador, lo que se constituye en una prueba mas de su patentabilidad.

8. CONCLUSION.

Por ultimo me permito resaltar que en virtud del nuevo capitulo reivindicatorio
presentado junto con este memorial, la reclamacién se refiere a realizaciones preferidas
de la invencién de forma totalmente clara y concisa, en concordancia con las

ensefianzas de la descripcién de la solicitud, sin hacer referencia a usos.

Asi mismo, dicho nuevo capitulo reivindicatorio se refiere GUnicamente a materia
que comparte las mismas caracteristicas técnicas, y que por lo tanto se encuentra
cobijada bajo el mismo concepto inventivo.
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el arte previo y no es de ninguna manera alli sugerida, por lo que es evidente la 1
novedad y el nivel inventivo que conlleva la solicitud en estudio frente al estado del arte
mas proximo.

9. Anexo me permito presentar copia de las paginas 66 y 67 correspondientes al

nuevo capitulo reivindicatorio constituido por 4 reivindicaciones.
10. En vista de lo anterior, ruego a usted proceder a estudiar nuevamente la solicitud

a la luz de los argumentos y modificaciones presentados y conceder el privilegio de
patente solicitado.

Sefior Superintendente, @ (ﬂ&\/\(\_
IC\TA LOREDA RICAURTE

T.P. 53.215

Direccion para Notificaciones: notificacionespatentes@lloredacamacho.com

NN T

ALICIA LLOREDARICAURTE
C.C. No. 39'690.713 de Usaqueén
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1. Una compuesto de la férmula (XI)

N NO,
N

(XD

- un N-Oxido, sal de adicion o forma estereoquimicamente isomérica del

mismo.

2. Un proceso para la preparacidn del compuesto de acuerdo con la
reivindicacion 1 que comprende:
hacer reaccionar un intermediario de la férmula (IX) con un intermediario de

la férm(;la (X) en presencia de un disolvente apropiado.

I\O\/ /©/ N02 NO2
‘ N N

‘ NH —_—

; 2 OHC O\/N\/O/

) )

3. Un".‘ proceso para preparar el compuesto de la férmuia (XVIll), el cual
comprend‘]e el empleo del compuesto de férmula (XI) de acuerdo con la

reivindicacion 1, dicho proceso comprende los pasos de:

a) hacer reaccionar el intermediario de la formula (V1) con el intermediario

de la f()rmuia (XI) en presencia de un disolvente apropiado,

o)

) NO, Ne N
sl OUNe ] o
O 2N AN _ T N\.© N
(VII) (XD

o} © M
b) hacer reaccionar el intermediario de la formula (1) con el intermediario de

la formula (1) ‘en un disolvente apropiado, seguido por la reduccién y la formacién

de sal proporcionando el intermediario de la férmula (X,
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c) conversién del intermediario de la formula (XII) mediante neutralizacién
de base, hidrélisis basica y acidificacién con acido clorhidrico en el intermediario
|

de la formula (XVI1) y
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d) hacer reaccionar el intermediario de la formula (XVIl) con O-(tetrahidro-

2H-piran-2-il)-hidroxilamina, en presencia de un reactivo de acoplamiento
apropiado.

0
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(XVII)

4. El proceso de acuerdo con la reivindicacién 3, en el cual la cantidad de

agua en el intermediario (XVII) se encuentra entre 15 y 25 % viv.



