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RESPUESTA A EXAMEN DE FONDO

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad, identificada y
domiciliada como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderada de la
sociedad solicitante del asunto citado en la referencia, en atencion a su oficio No.
10051 notificado el 12 de julio de 2017, y para el cual solicite prérroga oportunamente
el 2 de octubre de 2017, atentamente me permito dar respuesta al mismo de la
siguiente manera:

1. Titulo

El examinador ha indicado que el titulo no permite identificar el alcance de la invencién
comoquiera que los compuestos derivados de pirimidinona conforman un sin nimero
de compuestos que no hayan sustento en el acapite descriptivo, por lo que se sugiere
restringir el titulo a compuestos derivados de 5-Fluor-6-aminopirimidino-2,4-(1H,3H)-
diona.

v' A este respecto se solicita tener en cuenta que el solicitante no desea
modificar el Titulo de acuerdo a las sugerencias del examinador, mas aun
teniendo en cuenta que X ya no es flor de conformidad con las
modificaciones introducidas en esta oportunidad.

2. Modificacién alas Reivindicaciones

De acuerdo con lo establecido en el Articulo 34 de la Decision 486 y de la objecion de
novedad del examinador, se presenta en esta oportunidad un nuevo pliego
reivindicatorio conformado por 11 reivindicaciones.

Las nuevas reivindicaciones proporcionadas se centran en un tema particular. Por
ejemplo, la reivindicaciéon 1 esta limitada a realizaciones en las que R! es un grupo
especifico que tiene 3-4 atomos de carbono saturados; R? es fenilo o fenilo sustituido
con sustituyentes tales como halégeno y CFs3; R® esta limitado a grupos alquilo
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pequefios (lineales y ciclicos) sustituidos con restos fluor, hidroxilo y metoxilo; y X esta
limitado a H.

Las reivindicaciones restantes se han modificado a la vista de las modificaciones de la
reivindicacion 1. Esto incluye la excusion de las antiguas reivindicaciones anteriores 3,
5 7y09.

La reivindicacion 9 es nueva y hace referencia a una sola especie quimica. El soporte
para esta nueva reivindicaciobn se puede encontrar, por ejemplo, en la antigua
reivindicacion 12.

La reivindicacion 11 también se agregd en esta oportunidad. El soporte para esta
inclusion se encuentra en las antiguas reivindicaciones 12 y 13.

Finalmente las reivindicaciones y sus dependencias se han renumerado de acuerdo a
las modificaciones mencionadas previamente.

3. Determinacion del Estado de la Técnica

El examinador ha determinado el arte previo con base en la fecha de la fecha de la
presentacion de la solicitud de la cual se invoca prioridad, siendo esta 21 de junio de
2013.

Se ha citado el documento D1: Goldner et al. Justus Liebigs Annalen Derchemie
692 (1): 134-150 (1966)

4. Novedad

El examinador afirma que los compuestos reivindicados carecen de novedad sobre el
documento D1.

Tal como se indic6 en el punto 2 del presente memorial, el pliego reivindicatorio ha sido
modificado. Ahora, las reivindicaciones estan dirigidas a compuestos de la siguiente
formula:

0
X N/R1
R R* | /i§
N0
2 H H

En donde R! es un miembro seleccionado entre el grupo que consiste en

VNGV I N GIVAN =
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R? es un miembro seleccionado entre el grupo que consiste

P

R3 es un miembro seleccionado entre el grupo que consiste
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R* es H;
X es H;

El examinador identificé el quinto compuesto en la Tabla 1 de D1 (pagina 144) como
aquel que afecta la novedad de la presente solicitud.

La formula general que se muestra en la Tabla 1 se muestra a continuacion.

RI-N R'!
v
DJ\.N NH-CH
\\RS
P

Formula general que se muestra en la Tabla 1 de D1

En el quinto compuesto, R es CHs, R? es CHs, R3 es CHz y R* es CeHs.

Notablemente, R! en la Férmula | actual no puede ser CHs. Ademas, la posicion
variable R?2 en D1 es CHs. Comparativamente, la Formula | actual requiere H en la
posicion correspondiente.
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En este punto, es importante recordar que para fundamentar una afectacion valida
contra novedad de una invencion, el arte previo debe divulgar explicitamente todas
y cada una de las caracteristicas de la invencion. De la misma manera, el tribunal
Andino de Justicia ha determinado que, para establecer una objecion de novedad
valida, la divulgacion del arte previo debe ser lo suficientemente completa para que una
persona versada en la materia pueda usar dicha informacion para reproducir y explotar
la invencién.

Considerando la diferencias que se presentan entre la nuevas reivindicaciones y el
documento D1, es posible afirmar que la presente solicitud cumple con el requerimiento
estipulado en el Articulo 16 de la Decision 486.

5. Nivel Inventivo

Si bien el examinador no ha realizado el analisis de nivel inventivo, a continuacién se
presentan argumentos que demuestran que la presente solicitud cumple con dicho
requisito de patentabilidad.

El documento D1 describe métodos para sintetizar compuestos quimicos particulares
pero no_proporciona _ninguna utilidad sustancial para estos compuestos. En
consecuencia, una persona versada en la materia no tendria motivacion alguna para
centrarse en los compuestos de D1, y mucho menos modificarlos de ninguna manera.

Ademas, como se discutié anteriormente, las reivindicaciones actuales difieren en las
posiciones R! y R? de D1. En el compuesto identificado del documento D1, Ry R? (con
referencia a la formula en D1) deben ser metilo. Comparativamente, las posiciones
correspondientes en las reivindicaciones actuales requieren un resto especifico que
tiene 3-4 atomos de carbono saturados y H, respectivamente. Ademas, las
reivindicaciones actuales requieren una estereoquimica especifica en el atomo de
carbono con R?, R® y R unidos (con referencia a la Férmula | actual).

Por el contrario, D1 no _especifica la estereoquimica. Como se describe en la pagina
11, lineas 25 a 31 de la descripcidén, los compuestos con estereoquimica identificada en
la aplicacion actual estan sustancialmente libres de otros isomeros.

En vista de lo anterior, y el arte previo citado por el examinador, es posible afirmar que
las diferencias y argumentos mencionados anteriormente, junto con la falta de utilidad
descrita en D1, hacen que las reivindicaciones sean inventivas con respecto a D1.

Es por ello, que la presente solicitud cumple con lo estipulado en el Articulo 18 de la
Decision 486.

6. Conclusidn
Teniendo en cuenta las modificaciones introducidas en esta oportunidad y los

argumentos que se presentan, es posible establecer que las reivindicaciones del nuevo
pliego reivindicatorio cumplen con los requerimientos de la Decision 486.
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7. Pago por concepto de un nuevo examen de la presente solicitud

De conformidad con la Resoluciéon 3719 de 2016, el solicitante tiene derecho a que se
realicen un maximo de 3 examenes de patentabilidad (si asi lo considera necesario la
oficina nacional), siempre y cuando se soliciten y paguen en un periodo no superior a
18 meses, para patentes de invencion.

Para el presente caso, la publicacion se realiz6 en 31 de mayo de 2016. Teniendo en
cuenta que se ha modificado el pliego reivindicatorio, se ha realizado el pago
correspondiente por concepto de un nuevo examen de patentabilidad.

8. Anexos

¢ Nuevo pliego reivindicatorio conformado por once (11) reivindicaciones.
e Recibo de pago por concepto de un nuevo examen de patentabilidad

Sefor Director,

M!rgar!ta Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Bogota
T.P.A. No. 70.819 del C.S.J.

Calle 94A No. 7A-09 - Bogota, D.C.
Teléfono: 7560770

Bogota, D.C.

MCA/It

P4262

RESPUESTA EXAMEN DE FONDO CON PAGO
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1. Un compuesto que tiene la férmula:

0

X N/R1
RS R*
2I/<N |N/go
RZ N H

o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en el cual

R es un miembro seleccionado entre el grupo que consiste en

R? es un miembro seleccionado entre el grupo que consiste
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R? es un miembro seleccionado entre el grupo que consiste
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R4 es H;
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2. Un compuesto de la reivindicacion 1, o una sal farmacéuticamente aceptable del

mismo, en el cual,

R? es seleccionado del grupo que consiste en

P 9D

3. Un compuesto de las reivindicaciones 1 6 2, o una sal farmacéuticamente aceptable

del mismo, en el que R' se selecciona entre el grupo que consiste en

s XS

4. Un compuesto de las reivindicaciones 1 6 2, o una sal farmacéuticamente aceptable

del mismo, en el que R se selecciona entre el grupo que consiste en

N e

5. Un compuesto de las reivindicaciones 1 6 2, o una sal farmacéuticamente aceptable

del mismo, en el que R? es

6. Un compuesto de las reivindicaciones 1 6 2, o una sal farmacéuticamente aceptable

del mismo, en el que R3 se selecciona entre el grupo que consiste en
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7. Un compuesto de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, o una sal

farmacéuticamente aceptable del mismo, en el que R3 es metilo.

8. Un compuesto de la reivindicacion 1, seleccionado entre el grupo que consiste en
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o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

9. Un compuesto de la reivindicacién 1, que tiene la formula

ONJ\
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o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

10.Una composicion farmacéutica que comprende un compuesto de cualquiera de las

reivindicaciones 1-8, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un
excipiente farmacéuticamente aceptable.

11.Una composicién farmacéutica que comprende un compuesto de la reivindicacion
9, o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y un excipiente
farmacéuticamente aceptable.
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