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Re:  Expediente No. 00.033.397.

Solicitud de Patente de Invencidn titulada :
“DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-
HIDROXI-7-PIPERIDINIL-
AMINOMETILCROMANO”.

Solicitante : PFIZER PRODUCTS INC.

RESPUESTA AL AUTO NOTIFICADO POR ESTADO No. 098
DE FECHA 6 DE JULIO DE 2000, CONCEPTO TECNICO No. 958

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Santafé¢ de Bogota,
identificado tal como aparece al pie de mi firma en mi caracter de apoderado de la

sociedad en referencia, me permito manifestar lo sigutente ante el auto emanado por ese

Despacho:




RAISBECK, LARA, RODRIGUEZ & RUEDA
MIEMBROS DE LA FIRMA

BAKER & McKENZIE

CALLE 35 No. 7-25, Piso 4
TeELEFONO: (57-1) 285-1400
SANTA FE DE BOGOTA, D.C.
COLOMBIA

1. En atencion a la tnica observacion del Examinador Juridico, me permito
adjuntar una traduccién del documento presentado ante la Oficina de Marcas y Patentes
de los Estados Unidos de América donde se hace una peticion para afiadir el nombre de

Douglas A. Scully como inventor en la solicitud de patente No. 60/135.399, que se omiti6

por un error inicial.

2. Ruego al Despacho tomar en cuenta, para los efectos legales a que haya
lugar, que el examen de forma, tanto en lo juridico como en lo técnico, sefialaba que se
cumplia con todos los requisitos aplicables, razoén por la cual no se present6 una respuesta
dentro del término establecido por ley, en tanto se presumia que no habia observaciones o
antecedentes para contestar o complementar. Considero que la aclaracién que se ha
suministrado (respecto al nombre del inventor omitido) en nada desvirtia el
cumplimiento cabal de todos los aspectos formales exigidos por la Decision 344 (y que
en efecto ese Despacho reconocid) y que la aclaracion requerida es del tipo que puede
haber sido solicitada dentro de un segundo examen de fondo, como lo ha venido haciendo
ese Despacho en otras ocasiones. Por lo anterior, y con el fin de permitir que la presente
solicitud pueda continuar su curso, solicito de manera comedida al Despacho explorar la
posibilidad de revocar directamente el Auto No. 1490 y en su defecto se declare que la
solicitud se ajustaba a los aspectos formales de la Decision 344, y por tanto se

recomienda publicar el extracto correspondiente.

Atentamente,

-,

"CARLOS R. OLARTE
C.C. No. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Anexos: Traduccion de Peticion.




Solicitud de Patente

PC10612

|
EN I.A OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE LOS ESTADOS UNIDOS
Solicitud de: R.S. OBACH et al. (seglin correccidn)

Solicitud No. 60/135.399 |

Fecha de Presentacidén: 21 de mayo de 1999

Titulo: DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-
PIPERIDINTILAMINOMETITLCROMANO

Comisionado Asistente para Patentes

Apartado Provisional Patent Application

Washington, D.C. 20231

Seflor:
CORRECCION DE NOMBRE DE INVENTOR EN UNA
SOLICITUD DE PATENTE PROVISIONAIT
De acuerdo al 37 C.F.R. § 1.48(d), favor corregir la
solicitud de patente provisional mencionada anteriormente al
afladir el nombre de
Douglas A. Scully, de Noank, Connecticut
cuyo nombre fue omitido de la hoja de presentacidén de la
solicitud provisional tal como se presentd.
Por consiguiente, existen dos co-inventores para ser
listados en la solicitud de patente provisional menéionada

anteriormente: R. Scott Obach y Douglas A. Scully




QN =

Presentado con la presente como soporte de la correccidn
estan los siguientes: (i) una Solicitud para Correccidn de
Nombre de Inventor, incluyendo una declaracidén del Sr.

Scully, el co-inventor a ser afladido a la solicitud; y (ii)la

tarifa requisito segin 37 C.F.R. § 1.17(q).
Fecha: 12 de enero de 2000
Cordialmente,

(firma ilegible)

Roy F. Waldron

Apoderado del Solicitante

Reg. No. 42.208

Pfizer Inc.

Departamento de Patentes, Piso 20
235 East 42" Street

New York, NY 10017-5755

(212)733-5086




Solicitud de Patente
PC10612
EN ILLA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE 1.OS ESTADOS UNIDOS
Solicitud de: R.S. OBACH et al. (segtn correccidn)
Solicitud No. 60/135.399
Fecha de Presentacidén: 21 de mayo de 1999
Titulo: DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-
PIPERIDINITAMINOMETITLCROMANO
Comisionado Asistente para Patentes
Apartado Provisional Patent Application

Washington, D.C. 20231

Sefior:
HOJA DE TARIFA PARA CORRECCION DE NOMBRE DE INVENTOR EN UNA
SOLICITUD DE PATENTE PROVISIONAL
De acuerdo al 37 C.F.R. § 1.48(d), favor debitar la
tarifa requerida para someter la Solicitud de Correccidn de

Nombre de Inventor anexa en una Solicitud de Patente

Provisional, de acuerdo a lo establecido en 37 C.F.R. §
1.17(Q) de $50.00, a la Cuenta de Depdsito No. 16-1445 de
Pfizer. Una copia de este documento estd anexado.

Fecha: 12 de enero de 2000

Cordialmente,

(firma ilegible)




Roy F. Waldron

Apoderado del Solicitante
Reg. No. 42.208

Pfizer Inc.

Departamento de Patentes,
235 East 42" Street

New York, NY 10017-5755

(212)733-5086

Piso 20




Solicitud de Patente
PCl0612

EN LA QFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE 1.0OS ESTADOS UNIDOS

Solicitud de: R.S. OBACH et al. (segln correccidn)
Solicitud No. 60/135.399

Fecha de Presentacidén: 21 de mayo de 1999

Titulo: DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-
PIPERIDINILAMINOMETITLCROMANO

Comisionado Asistente para Patentes

Apartado Provisional Patent Application

Washington, D.C. 20231

Sefior:
DECLARACION DE SOPORTE PARA UNA SOLICITUD DE CORRECION DE

NOMBRE DE INVENTOR EN UNA SOLICITUD DE PATENTE PROVISTONAIL

Yo, Douglas A. Scully, de Noank, Connecticut, declaro y
manifiesto que la omisidén de mi nombrevcomo co-inventor sobre
la solicitud provisional arriba mencionada ocurrid como
resultado de un error sin ninguna naturaleza falaz por mi
parte.

Por medio de la presente declaro que todas las
manifestaciones hechas en la presente de mi conocimiento son
verdaderas y que todas las declaraciones hechas con base en

informacidén y creencia se toman como verdaderas; y



adicionalmente, que estas declaraciones fueron hechas con el
conocimiento que declaraciones falsas premeditadas y actos
gimilares son castigados por multa o cdrcel, o ambos, segln
lo establecido en la Seccidén 1001 del Titulo 18 del Cédigo de
los Estados Unidos, y que tales declaraciones falsas podrian
dafiar la validez de esta solicitud o cualquier patente que
sea otorgada a partir de ésta.

Fecha: 11 de enero de 2000

Cordialmente,

(Firma: Douglas A. Scully)

Douglas A. Scully

Pfizer Inc.

AN AL




Solicitud de Patente
PC10612

EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE 1.0S ESTADOS UNIDOS

Solicitud de: R.S. OBACH et al. (segln correccidn)
Solicitud No. 60/135.399

Fecha de Presentacién: 21 de mayo de 1999

Titulo: DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-
PIPERIDINILAMINOMETITLCROMANO

Comisionado Asistente para Patentes

Apartado Provisional Patent Application

Washington, D.C. 20231

Sefor:
DECLARACION DE SOPORTE PARA UNA SOLICITUD DE CORRECION DE
NOMBRE DFE INVENTOR EN UNA SOLICITUD DE PATENTE PROVISIONAL
Yo, Douglas A. Scully, de Noank, Connecticut, declaro y
manifiesto que la omisidén de mi nombre como co-inventor sobre
la solicitud provisional arriba mencionada ocurrid como
resultado de un error sin ninguna naturaleza falaz por mi
parte.
Por medio de la presente declaro que todas las
manifestaciones hechas en la presente de mi conocimiento son
verdaderas y qﬁe todas las declaraciones hechas con base en

informacidén y creencia se toman como verdaderas; y
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adicionalmente, que estas declaraciones fueron hechas con el
conocimiento que declaraciones falsas premeditadas y actos
similares son castigados por multa o ciarcel, o ambos, segin
lo establecido en la Seccidn 1001 del Titulo 18 del Cédigo de

los Estados Unidos, y que tales declaraciones falsas podrian

dafiar la validez de esta solicitud o cualquier patente que
sea otorgada a partir de ésta.

Fecha: 11 de enero de 2000

Cordialmente,

(Firma: Douglas A. Scully)

Douglas A. Scully

Pfizer Inc.




Solicitud de Patente

PCl10612

EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE T.0S ESTADOS UNIDOS

Solicitud de: R.S. OBACH et al. (segln correccidn)
Solicitud No. 60/135.399

Fecha de Presentacidén: 21 de mayo de 1999

Titulo: DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-
PIPERIDINILAMINOMETIT,CROMANQ

Comisionado Asistente para Patentes

Apartado Provisional Patent Application

Washington, D.C. 20231

Sefior:

SOLICITUD PARA CORRECCION DE NOMBRE DE INVENTOR EN UNA

SOLICITUD DE PATENTE PROVISTONAL
De acuerdo al 37 C.F.R. § 1.48(d), el Apoderado del
Solicitante por medio de la presente solicita a la Comisidn
de Marcas y Patentes corregir la Nombre de Inventor en la
Sclicitud Provisional arriba mencionada al afladir el nombre
de:
Douglas A. Scully, de Noank, Connecticut

cuyo nombre fue omitido de la hoja de presentacidn de la
solicitud provisional tal como se presentd. Tal como es

soportado por la declaracidén anexa del Sr. Scully, su nombre




fue originalmente omitido de la Hoja de presentacidédn de la
Solicitud Provisional como resultado de un error gque ocurrid
sin intencidén falaz por su parte.

Esta Solicitud viene acompafiada por una Correccidn que

afiade el nombre de Mr. Scully, y la tarifa requerida segin 37

C.F.R. § 1.17(q).

Fecha: 12 de enero de 2000
Cordialmente,

(firma ilegible)

Roy F. Waldron

Apoderado del Solicitante
Reg. No. 42.208

Pfizer Inc.

Departamento de Patentes, Piso 20
235 East 42" Street

New York, NY 10017-5755

(212) 733-5086
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RECIBO DE RADICACION DE SOLICITUD PROVISIONAL
DEPARATAMENTO DE COMERCIO DE LOS ESTADOS UNIDOS
Oficina de Marcas y Patentes

SECRETARIO Y COMISIONADO ASISTENTE DE MARCAS Y PATENTES

Washington, D.C. 20231

NUMERO DE FECHA DE TARIFA DE PRES. | NO. DE ROTULO DEL DIBUJOS
SOLICITUD PRESENTACION |REC. APODERADO
60/135.399 [21/05/99 $150 PC106012 0

PETER C RICHARDSON
PFIZER INC
235 EAST 42" STREET 20™ FL

NEW YORK, NY 10017-5755

Se acusa recibo de Solicitud Provisional. Esta Solicitud
Provisional no serd examinada por patentabilidad. Favor
cercidrese de suministrar el NUMERO DE SOLICITUD PROVISIONAL,
FECHA DE PRESENTACION, NOMBRE DEL SOLICITANTE, y TITULO DEL
INVENTO al preguntar acerca de esta solicitud. Tarifas
pagadas mediante cheque o débito estéan sujetas a
verificacidén. Por favor verifique la exactitud de los datos
presentados en este recibo. Si observa algln error en este
Recibo de Radicacidén, favor hacerlo saber al Apartado

Provisional Application dentro de los 10 dias de recibido.
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Por favor suministrar una copia del Recibo de Radicacién de ,2;Ej§;
la Solicitud Provisional con los cambios hechos a la misma.

Esta Solicitud Provisional automadticamente sera abandonada

doce (12) meses después de su fecha de radicacidn y no seréa

sujeta a recuperacidn para devolverla al estado pendiente méas

alld de una fecha que es después de doce (12) meses a partir

de su fecha de radicacién.

Solicitante (s) R. SCOTT OBACH, GALES FERRY, CT.

DOUGLAS A. SCULLY, NOANK, CT.

SI SE REQUIERE, LICENCIA DE RADICACION EXTERIOR 14/06/99

TITULO

DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7

PIPERIDINILAMINOMETILCROMANO

Sello: (recibido; 24 de junio de 1999; Pfizer Inc. Dept. de

Patentes, Of. NY)




Solicitud . de Patente

PC10612

EN LA OFICINA DE PATENTES Y MARCAS DE 1,0OS ESTADOS UNIDOS

Solicitud de: R.S. OBACH et al. (segln correccidn)
Solicitud No. 60/135.399

Fecha de Presentacidn: 21 de mayo de 1999

Titulo: DERIVADOS DE 1-TRIFLUOROMETIL-4-HIDROXI-7-
PIPERIDINILAMINOMETIT.CROMANO

Comisionado Asistente para Patentes

Apartado Provisional Patent Application

Washington, D.C. 20231

Senor:

SOLICITUD PARA RECIBO DE RADICACION CORREGIDO

Los solicitantes por medio de la presente solicitan que
un Recibo de Radicacidén Corregido sea otorgado para demostrar
el correcto Nombre de Inventor en la solicitud de patente
provisional anteriormente mencionada. La copia del recibo de
radicacidén que se encuentra con la solicitud demuestra que R.
Scott Obach es el Gnico inventor. Mediante solicitud y
correccidén segln la 37 C.F.R. § 1.48(d) radicada
conjuntamente con la presente, los Solicitantes han
solicitado que Douglas A. Scully de Noank, Connecticut sea

afladido como co-inventor en la solicitud de patente



provisional mencionada anteriormente. En conformidad, 1los
Solicitantes solicitan que el nombre y ciudad y estado de

residencia del Sr. Scully sean expuestos en un recibo de

radicacién corregido tal como estd indicado en la copia del

recibo de radicacidén radicado con la presente.
Adicionalmente, los Solicitantes solicitan que la ciudad

de residencia del co-inventor R. Scott Obach sea cambiada a

Gales Ferry, Connecticut tal como estd indicado en el recibo

de radicacidén anexado para corregir un error administrativo.
El Comisionado esta facultado para debitar la tarifa

requerida, segin lo establecido en la 37 C.F.R. § 1.19(h), de

$25.00. Una duplicado de esta solicitud estd anexado con la

presente.

Fecha: 12 de enero de 2000

Cordialmente,

(firma ilegible)

Roy F. Waldron

Apoderado de los Solicitantes

Reg. No. 42.208

bPfizer Inc.

Departamento de Patentes, Piso 20

235 East 42"% Street

New York, NY 10017-5755

(212)733-5086
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f’r'acticado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art. 38 de la Decision 486 se determiné que
esta solicitud de Patente de Invencion:

! SI[X] NO[] Contiene un resumen de la invencion (Art.26-e).
SIX] NO[]  Contiene el titulo o nombre de lainvencion (Art.27-d).
SIX] NO[]  Contiene la descripcion de la invencion (Art.26-b).

SI[IX] NO[ ] NO ESAPLICABLE [ ] Contiene los dibujos necesarios para comprender la invencién
- (Art26-d)

Sl R] NO[ ] Contiene una o mas reivindicaciones. (Art.26-c).

SI{] NOI[ ] NO ES APLICABLE [X] Han sido desamollados los productos ylo procedimientos a partir .
de recursos genéticos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Paises
Miembros es pais de origen. (Art. 26- h).

SI[T ] NOI[ ] NO ES. APLICABLE [ X ]Los productos y/o procedimientos han sido obtenidos o
desarrollados a partir de los conocimientos tradicionales de las comunidades indigenas,
afroamericanas, o locales de los paises miembros, de acuerdo a lo establecido en la
Decision 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art. 26-i).

SI[T ] NO[¥ La invencion se refiere a un producto relativo a un material biolégico. (Art.26-J).
SIIY NOJ ] La prioridad coincide con la materia reivindicada.
SI[NJ NO[ ]  CUMPLELOS REQUISITOS TECNICOS

OBSERVACIONES Y OTROS: SI{ § NO [XX] ver hoja(s) anexa(s)

EXAMINADOR TECNICO
2020 33

BogotaD.C., /9 r[cxrzo/ 20T .

Carrera 13 No. 2700 Piso 5y 10
Conmutador: 334 12 21-2-34 -
Fax: 28131 25 e-mail: info@sic.gov.co
Santa Fe de Bogota D.C. - Colombia
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Folio y{

2020

Bogota, D.C.

Doctor(a)

CARLOS R. OLARTE

Apoderado(a)

REFERENCIA: Radicacion No. 00-33397
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 416
Oficio No. 683
Folios 001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el expediente
indicado en la referencia, redne los requisitos de forma establecidos en los articulos 26 y 27 de la
Decision 486 de la Comision de fa comunidad andina, y en las demas disposiciones vigentes sobre
la materia, se envia el extracto de la solicitud a la Oficina de comunicaciones para efecto de su
publicacién en la Gaceta de Propiedad Industrial, conforme lo establece el articulo 40 de la misma
Decision.

Cumplase
Dado en Bogot4, D.C.,alosﬁi Boe LS

FORY ENEN

ALIX CESPEDES DE VERGEL
Jefe d\e/La/ﬁivisién de Nuevas Creaciones

3 " a [) e . s
Bogota, D.C., 4605~ U2 Elextractode est(g)%hc%d gﬁe publicado en el nimero 517 dela
Gaceta de Propiedad Industrial, de fecha <7~V &~ . El término habil sefialado por la ley
expird el 14- 0Y- 0L y SI_NO% se presentaron oposiciones por parte de terceros.

~
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202039 Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7y 10

Conmutador: 382 0840
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