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P-15945

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. NC2018/0009436
Solicitud de patente a nombre de SHIONOGI & CO., LTD.

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, obrando como apoderada de la sociedad
SHIONOGI & CO., LTD., domiciliada en Osaka, Japén, solicitante de la patente de la
referencia, en respuesta al oficio No. 3428 notificado electrénicamente el 16 de marzo
de 2020, relacionado con los requerimientos de fondo de la solicitud, atentamente me
permito presentar la siguiente informacion:

1. Modificacion a las Reivindicaciones

Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisién 486 al
solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del tramite,
presento junto con este memorial nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de seis
(6) reivindicaciones y reemplaza completamente el presentado anteriormente.
Especificamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 No se incluyen las antiguas reivindicaciones 7 y 8.

1.2 Se modifico la reivindicacién 1 a fin de definir los términos “alquilo” y “sustituido”.
Dichas modificaciones se encuentran soportadas en la descripcion y en la antigua
reivindicacion 7.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de

ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el animo
de superar las objeciones planteadas por el examinador en su concepto técnico.
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2. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las
reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de pago de tasa de modificacién a las
reivindicaciones, segun lo establecido en la Resolucion 59669 de 2020.

Adicionalmente, teniendo en cuenta que el solicitante podra pedir maximo en dos
oportunidades la realizacién de un nuevo estudio de patentabilidad (Articulo 10,
numeral 1.2.2.5.1 item d) de la Resolucion 59669 de 2020), se adjunta recibo por
concepto de pago de nuevo examen de patentabilidad.

En relacién con el niumero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio tiene menor nimero de reivindicaciones que el anteriormente
presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

3. Claridad y concision de las reivindicaciones

El solicitante manifiesta que mediante la presentacion del nuevo capitulo reivindicatorio
quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las nuevas
reivindicaciones proporcionan claridad y concisién a la invencidon descrita, siguiendo las
recomendaciones realizadas por el examinador en su concepto técnico.

3.1 El examinador ha alegado que “[/]a reivindicacion 1 no es concisa ya que, en el
método del capitulo descriptivo, algunas condiciones se consideran esenciales
para obtener los resultados como por ejemplo los tiempos de agitacion y la
temperatura empleada. Por lo tanto, se sugiere incluir las condiciones del método
con el fin de diferenciarlo del estado del arte previo”. Ante ello, el solicitante
respetuosamente manifiesta su completo desacuerdo y expresa que, el nivel
inventivo del método reclamado no estad basado en las condiciones técnicas para
llevar a cabo dicho método.

Adicionalmente, es de llamar la atencién del examinador frente a la Decision 486
y el Manual para Examen de Solicitudes de Patente en Paises de la Comunidad
Andina emitido por la OMPI, los cuales simplemente indican que existen dos tipos
de reivindicaciones, de producto y de proceso, en donde estas reivindicaciones
deben definir de forma clara y concisa la invencion, esto es, que un experto en
la materia la pueda entender y reproducir. Sin embargo, es claro que ninguno
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de los documentos de legislacion vigentes y aplicables en Colombia establecen
gue una reivindicacién deba ser tan limitada y especifica al punto de incluir las
condiciones técnicas de presidén, temperatura, tiempo, etc., ya que es claro, y
toda persona con nivel medio de conocimiento en la materia, sabe y entiende
que muchas veces dichas condiciones son totalmente irrelevantes para un
proceso, y la inclusién de las mismas seria simplemente una limitacion indeseada
gue llevaria a obtener una patente que no tendria ningun uso por su limitado
alcance.

Dado lo anterior, respetuosamente se solicita reconsiderar y retirar la objecién
en cuestién.

En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capitulo reivindicatorio, que
incluye seis (6) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del articulo 30 de la
Decision 486/00.

4. Novedad y Nivel Inventivo

El examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de la reivindicacién
8 en vista del documento W09607402 (D3), asi como la falta de nivel inventivo de las
antiguas reivindicaciones 1 a 7 a la luz de los documento WO2008099059 (D1) y Giannis
et al., 1989 (D4).

En este sentido, me permito decir que el articulo 16 de la Decision 486 de la Comisidn
de la Comunidad Andina establece que la invencion se considera nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica. Esto significa que para que un documento del
estado de la técnica pueda afectar la novedad de una solicitud, debera revelar todas y
cada una de las caracteristicas técnicas que la definen.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho
para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, seria forzoso que se demostrara que la
invencion de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, especificamente
en los documentos D1, D3 o D4, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia
reclamada en el nuevo capitulo reivindicatorio.

Adicionalmente, me permito sefialar que el articulo 18 de la Decision 486 establece que
“Se considerara que una invencion tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio
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normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invencion no hubiese
resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica”.

Lo anterior significa que el analisis de nivel inventivo NO es una comparacion de los
objetos de las anterioridades vy la solicitud en estudio. El analisis de nivel inventivo debe
demostrar la obviedad de la invencién y establecer cdmo ésta no contiene un salto
cualitativo, que demuestre su altura inventiva, teniendo en cuenta que se hace
necesario demostrar que la invencidon analizada carece de nivel inventivo y hubiese
sido obvia para una persona versada en la materia.

Considerando las anteriores definiciones, es deseo del solicitante manifestar que la
invencion reclamada en el nuevo capitulo reivindicatorio es tanto novedosa como
inventiva en relacién con el estado de la técnica citado, por las siguientes razones:

Novedad
En primer lugar, es de resaltar que teniendo en cuenta que el nuevo capitulo
reivindicatorio no incluye la antigua reivindicacion 8, la objecién de novedad ha sido

subsanada.

Nivel Inventivo

El examinador objeta el nivel inventivo de las antiguas reivindicaciones 1 a 7 en relacion
con el documento D1 en combinacidn con D4.

El documento D4 divulga rendimientos bajos (rendimiento del 60% con LiBH4 frente al
55% con NaBH4). Es poco probable que el experto en la materia modifique las
ensefianzas del documento D1 usando los agentes reductores de D4 debido a los bajos
rendimientos reportados por dicho documento D4. El método de la presente solicitud
implica una reduccién de éster y de todos los ejemplos ensefiados por D4, los
rendimientos son los mas bajos para la reduccién de éster.

Adicionalmente, el documento D4 proporciona sélo un ejemplo Unico de una reduccidn
de éster, el Ejemplo 14, y se realiza en un compuesto significativamente diferente de
los compuestos de las reivindicaciones de esta solicitud.

Ademas, incluso si el experto en la técnica intentara modificar las ensefianzas de D1
con D4, usarian el agente reductor mas seguro NaBH4 ensefiado por D4 debido a los
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peligros conocidos de trabajar con reactivos de litio (el litio es altamente combustible y
potencialmente explosivo cuando se expone al aire o agua), junto con el gasto
relacionado de trabajar de forma segura con litio, y ademas porque, como reconoce el
documento D4 al final de la pagina 218, el peligro aumenta debido a la formacion del
compuesto volatil MesSiH en la reaccidn.

Por el contrario, el rendimiento logrado en el Proceso ejemplar 3-1 descrito en la
presente solicitud, al 98%, es significativamente mayor que el de D1 (s6lo 43%) o D4
(60% con LiBH4 frente a 55% con NaBHa4).

En resumen, las reivindicaciones difieren de las ensefianzas de D1 en que se usa un
agente reductor diferente para llevar a cabo la reaccién. El reactivo reivindicado es
LiBH4, mientras que D1 ensefia el uso de LiAlHa.

Es mas, otra caracteristica distintiva es que en el método reivindicado se forma LiBH4
en el sistema de reaccion. Esto hace que la sintesis sea mucho mas simple, rapida,
limpia y rentable en comparacidén con el método de reacciones multiples de la técnica
anterior.

D1 no ensefa ni sugiere el uso de LiBH4, asi como tampoco la formacidon del borohidruro

en el sistema de reaccion.

El Ejemplo 14 de D4 ensefia el uso de borohidruro de litio en combinacién con MesSiCl
en THF (ver también D4, ecuacion de reaccion (a) en la pagina 218). En particular, D4
ensefia que el agente reductor es un complejo de MesSiH + THF-BHs;, formado
anadiendo LiBHs mientras que en los métodos reivindicados en la presente solicitud, el
agente reductor es LiBH4 y este LiBH4 se forma en el sistema de reaccion.

Adicional a los anterior, aunque se reconoce que cada jurisdiccidn tiene la autonomia
respectiva para decidir en temas de Propiedad Industrial, es de sefalar que
reivindicaciones similares en su alcance a las reclamadas en esta solicitud han sido
reconocidas como novedosas e inventivas en las oficinas de patentes de Estados Unidos,
Europa, India, Australia y Chile.

Asi, en vista de las modificaciones realizadas al pliego reivindicatorio y las aclaraciones
aqui presentadas, es posible afirmar que el método reclamado en la presente solicitud
implica novedad y un avance inventivo sobre el campo técnico de la invencién, que no
habria resultado de ninguna manera obvio para la persona del oficio normalmente

clarkemodet.com



Carrera 11 No. 86-53, Piso 3

Edificio Segovia
Clarke + 110221 Bogotd, Colombia

T (+57) 1618 10 88
Modet F (+57) 1 635 08 24

versada en la materia, por lo que cumplen con los requisitos de novedad y nivel
inventivo, segun los articulos 16 y 18 de la Decisién 486.

5. Conclusion

Con las modificaciones introducidas y los argumentos presentados puede concluirse
que:

i) La presente solicitud es clara, concisa y estd debidamente soportada en la
descripcion, cumpliendo con los requerimientos del Articulo 30 de la Decisién
486; y

i) Las reivindicaciones actuales son patentables sobre D1, D3 y D4, cumpliendo
asi con los requerimientos de los Articulos 16 y 18 de la Decisién 486.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencién a la solicitud
en estudio o si el sefior examinador considera que subsisten razones para objetar la
presente invencidén, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y
razones que sustenten su objecion con el fin de que nuestro mandante tenga la
posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretacidn de los articulos 45
de la Decisién 486 -el cual otorga la facultad al examinador para emitir los examenes
de fondo- y 42 del Cédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que sefiala que: “habiéndose dado oportunidad a los interesados para
expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomara la
decisiéon, que serd motivada. La decision resolvera todas las peticiones que hayan sido
oportunamente planteadas dentro de la actuacion por el peticionario y por los terceros
reconocidos”, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relacidon con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio del
debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién Nacional.
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6. Anexos

- Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por seis (6) reivindicaciones.
- Comprobante de pago correspondiente a modificacién a las reivindicaciones.
- Comprobante de pago correspondiente a nuevo examen de patentabilidad.

Sefora Directora,

ggTOLINA DAZA ALVO

C.C. 66.783.790 de Palmira Valle
TP-141563 CSJ

notificaciones@clarkemodet.com.co
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REIVINDICACIONES

1. Un método de produccidon para un compuesto representado por la férmula

(Il):
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I Cl

que comprende la etapa de reducir un compuesto representado por la

3

férmula (1):
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en donde R' es un alquilo C1.6 sustituido o no sustituido, en presencia de
borohidruro de litio, tetrahidrofurano y cloruro de trimetilsililo;

en donde los sustituyentes del alquilo sustituido son seleccionados del
grupo que consiste en halégeno, hidroxi, mercapto, nitro, nitroso, ciano, azido,
formilo, amino, carboxi, alquenilo, alquinilo, grupos carbociclicos no aromaticos,
grupos carbociclicos aromaticos, grupos heterociclicos aromaticos, grupos
heterociclicos no aromaticos, grupos representados por la férmula: —O-R¥,
grupos representados por la férmula: —O—-C(=0)—-RX, grupos representados por la
férmula: —C(=0)-RX*, grupos representados por la férmula: —C(=0)-0O-R*, grupos
representados por la férmula: —S—R* y grupos representados por la férmula: —
SO2—-R* (aqui, R* es alquilo, haloalquilo, alquenilo, alquinilo, un grupo carbociclico
no aromatico, grupo carbociclico aromatico, grupo heterociclico aromatico, grupo

heterociclico no aromatico, carbamoilo, sulfamoilo y amidino).

2. El método de produccién de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde el
borohidruro de litio se forma en el sistema de reaccion.

3. El método de produccidén de acuerdo con la reivindicacién 2, en donde el
borohidruro de litio se forma en el sistema de reaccion mediante la reaccién de
borohidruro de potasio con cloruro de litio.
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4. El método de produccién de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde la

reaccion se realiza en presencia de borano.

5. El método de produccién de acuerdo con la reivindicacion 1, en donde R!

es metilo.

6. El método de produccidén de acuerdo con la reivindicacién 1, en donde la

relacion entre el compuesto representado por la formula (11):
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y el total del compuesto representado por dicha formula (ll) y los

compuestos representados por la formula (I11):

o]
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es 0,95 < (IN/((I) + (1)) < 1.
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