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Re: Expediente No. 00 58.244
Solicitud de Patente a nombre de
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION
Cdédigo 02 - 01 - 538

En relacion con la solicitud contenida en el Expediente de la referencia y, en
particular, con la publicacién del extracio de la misma en la Gaceta de la
Propiedad Industrial No 518 de 30 de Julio de 2002, por medio del presente
escrito muy respetuosamente me permito solicitarle se sirva proceder a efectuar
ol EXAMEN DE PATENTABILIDAD de la solicitud aqui contenida

Como consecuencia de esta 8¢

concepto de |a tasa corres

De Usted atentamente,
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CART. RENTISTICO CONCEPTD TOTAL CORCEPTD
i 50005-01-01 SOLICITUDES B3 ETANEN DE PATEXTABILIDAD DE INVEN 318,000.00
A : ] 318,000.90

§0My  TRESCIEMTOS DIEI Y CCHO MIL PESQS

RECIBO OE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE Zp.

Carrera 13 No 27-00Pisos 5,7y 10
Conmutador 382 0840
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Bogota, D C, Colombia
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No 00 058 244
Titulo "Método para preparar écidos ciclohexano-carboxflicos®

Como resultado de! examen de patentabllidad de la solicitud de patente de
invencién, realizado segun lo establece el articulo 48 de la Decision 486 de la
Comisibn de la Comunidad Andina, se encuentra que

1. Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el nuevo capitulo descriptivo
comprendido en los folios 4 - 16 y el nuevo capitulo relvindicatono de los folios
17 - 22 de la solicitud en estudio

2. Objeto de la Invencién

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en

Las reivindicaciones 1 - 6 se refleren a un procedimiento para preparar un
compuesto (l) a partir de un compuesto (A)

Las reivindicaciones 7 - 8 se refleren a un compuesto (A)
Las reivindicaciones 10 - 12 se refieren a un compuesto (B)
Las relvindicaclones 13 - 15 se refleren a un compuesto (C)

La relvindicacién 18 se refiere a un procedimiento para preparar un compuesto
(C) por reaccién de un compuasto (D) con 2-cloroetil-vini-éter y una base fuerte

La reivindicacién 17 se reflere a un procedimiento para preparar un compuesto
()

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de proporcionar un para
preparar acidos ciclohexano-carboxllicos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un
procedimiento para preparar un compuesto (1) a partir de un compuesto (A)

El objeto de la invencién definido anteriormente se clasificd de acuerdo con la
IPC A61K 31/275 // 31/185, C 07 C 225/00

Tamblén se relvindica prioridad de la Soliciiud de Patente de los Estados
Unidos 60/147 5§78 del 06 de agosto de 1998, con respecto a la cual la fecha de
presentacion de la actual solicitud cumple el plazo maximo permihdo
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3. Determinacién del Estado de la Técnica

El articulo 16 de la declsidn 486 de la comisidn de la Comunidad Andina que establece
que Elesfado de la técnica comprenderd todo lo que haya sido accesible al pubiico por
una descripeién escrite u oral, utliizacion, comercializacidn o cualquier ofro medio antes
de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de /a pnondad
reconocida

Solo para el efecto de la determmacion de la novedad, lambién se considerara dentro
del estado de la técnica, el contenido de una soicitud de patente en trdmite ante la

oficina naclonal compefente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese antenor a
la fecha de presentacidn o de pnondad de /a solicltud de patenite que se estuviese
examinando, slempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anteror
cuando ella se publique o hublese transcurrido el plazo previsto en el articuio 40

Consliderando que |a fecha de presentacién de la primera solicitud de patente
de la cual se reivindica pnondad es 06 de agosto de 19989, se consultaron las
bases de datos y los archivos con que cuenta la entidad con fecha de
publicacién anterior y no se encontraron documentos que anticipen el objeto de
esta solicitud

4. Evaluacién de los requisitos de patentabllidad

El articulo 14 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina establece que
“Los Paises Miembros otorgarén patentes para iag invencionss, sean de produclo o de

procedimiento, en fodos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan
mvel mventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial”

En cumplmiento del articulo 14 de la Declsién 486, se procedié a evaluar el
cumplimiento de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aphcacién
industnal, con el fin de establecer la patentabilidad de la invencién reivindicada
en la solicrtud en estudio

Evaluaclén de la Novedad

El Art 16 de la Deciglon 488 de la Comision de la Comunidad Andina establece Una
invencion se considerarda nueva cuando no osig comprendida en ef estado de Ia tbcmca
El estado de la técnica comprenderé todo lo que haya sido accesible al pablhco por una
descripcion escrita u oral, utilizacin comercializacion o cualquier olro medio anles de la
fecha de presentacidn de la solkciud de patente, o, en su caso, de la priondad
reconocida

Solo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se considerard deniro
def estado de la técnica, el conterndo de una solicitud de patente en trémife ante Ia
oficina naclonal competente, cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese antenor a
la fecha de presentacién o de pnoridad de la soliciiud de paiente que se esiuviese
exarminando, slempre que dicho contenido esté inciuido en la soliciiud de fecha antenor
cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsic en el Art 40

Se encuentra que las anterloridades no mencionan. un procedimiento para
preparar un compuesto (I) a partir de un compuesto (A), como el de esta
solicitud, de manera que se puede considerar nuevo

Evaluacién del nivel inventivo

Conforme al articulo 18 de la decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
donde establece que “Se conaiderard que una invencion tiene mivel inventivo, si para
una persona del oficio normaimente versada en la materia técnica carmespondients, esa
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mnvencidn no hubiese resultado obvia ni se hublese dernivado de manera evidenie del
estado de /a técnica”

Las relvindicaciones 1 - 6 se refieren a un procedimento para preparar un
compuesto (I) a partir de un compuesto {(A)

Las revindicaciones 7 - 8 se refieren a un compuesto (A)
Las reivindicaciones 10 - 12 se refieren a un compuesto (B)
Las reivindicaciones 13 - 15 se refieren a un compuesto (C)

La remndicacién 18 se refiere a un procedimiento para preparar un compuesto
{C) por reaccién de un compuesto (D) con 2-cloroeti-vinil-6ter y una base fuerte

La reivindicacién 17 se refiere a un procedimiento para preparar un compuesto
()]

Comparando el objeto de la solicitud con el estado de la técnica, se observa
que los procedimientos y los compuesios que se relvindican tienen nivel
inventivo porque para una persona normaimente versada en la matena no era
obvia la estructura exacta de los compuestos reivindicados m los
procedimientos para su obtencion

Puesto que el Estado del Arte mas cercano no sugiere al técnico con
conocimientos medios el combinar las ensefanzas de los documentos para
lograr los compuestos relvindicados ni los procedimientos para su obtencién, el
objeto de esta solicitud tlene nivel Inventivo

Evaluaclién de la aplicaclén Industrial

El Art 14 de la decisidn 488 de la Comision de la Comuridad Andina establece que Los
Paises Mismbros otorgardn patentes para las invenciones sean de producio o de
procedimiento en todos los campos de fa tecnologla siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean suscepiibles de aphcacién Indusirial

El articulo 19 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece Se
consideraré que una invencion es susceptibie de aplicacién industnal cuando su objeto
puede ser producido o utllizado en cualquier tipo de industina, entendiéndose por
indusina, la refenda a cuslquier actividad productiva, incluidos los servicios.

En referencia a las revindicaciones 7 - 15 se observa que los reivindicados
pueden ser producidos en la industna Y en cuanto al procedmiento de las
rewvindicaciones 1 -, 16, 17, se observa que este puede ser realizado a nivel
industnal De manera que el objeto de estas relvindicaciones tiene aplicacion
industnal

5. Evaluaclén de la Unidad de Invencién

La solictud mantiene el principio de la Unidad de invencién porque sus
relvindicaciones pertenecen al mismo campo de la tecnologla

6. Es una Invencién

Se considera que lo solicitado, de acuerdo con el Art 15 de la Decision 488 de la
Cormisidn de la Comunidad Andina, es una invencidn porgue no se refiere a

a) un descubimiento, teoria cientifica o método matemétco,
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b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
bioldgicos naturales, el material biolégico existents en la naturaleza o aquel que pueda
ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural,

C) una obra literaria o artistica o cualquier otra protegida por el derecho de autor;

d) planes, reglas y métodos pra el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o
actvidades econémico-comerclales,

@) un programa de ordenadores o el soporte légico, como tal, m

f) una forma de presentar informacién

7. Excepclones de Patentabllidad

Lo solicitado no constituye una excepclon a la patentabilidad, de acuerdo con el
Art 20 de la Declsién 486 de la Comisidon de la Comunidad Andina

8. Conclusién

Temiendo en cuenta io anterior, se recomienda conceder el pnvilegio sohiciiado
para las revindicaciones 1 - 18 de los follos 17 - 22

Bogota, D C, Diciembre 1 de 2005

CONCEPTO JEFE DIVISION EXAMINADOR
TECNICO NUEVAS TECNICO
1908 CREACIONES Cédigo 202007
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REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUGION 34317
Par la cual se atorga una patente de invencion
CERTIFICADO 28394

Rad. N° 00-58244

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirleron en el articulo
4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y

CONSIDERANDO:
Que la solicitud de pnvilegio de patente de invencidn contenida en el axpedienta indicado en

la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invencion a la creacién denominada

" METODO PARA PREPARAR ACIDOS CICLOHEXANO-CARBOXILICOS ”
Clasificaclén IPC: A 61 K 31/275 // 31/185, C 07 C 225/00
Relvindicaclén(es): 1a 19 Follo(s): 17a 22

) Titular{es): SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION
Domicilio(s): Philadeiphla, Pennsylvania, Estados Unidos de Aménca
Inventor{es): Ann M Diederich, Ann Mane Eldndge, Robert J Mills y Vance J
Novak
Prioridad N°: 60/147.578 Fecha: 08 de agostode 19989  Pais: US

Vigents desde: 03 de agosto dei 2000 Hasta: 03 de agosto del 2020

Sade Centro Camema 13 No 27-00 Placn 2,5, 7y 10
Sede CAN Tr 40A No. 38-50 Conmutador 3820840
Feor 382 28 95 Linea 9800-810 165

Web wwirsic.gov.co e-mall [nfo@uic.gov
Bogotd D C - Colombls @
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REPUBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
REsoLucioN 34377
Por la cual se otorga una patente de nvencidn
CERTIFICADO 98394

Rad N°00-58244

1

ARTICULO SEGUNDO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decislén 488 de la Comisién de la Comunidad Andina y su privilegio caducara en las
condiclones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industnal

ARTICULO TERCERO: Entregar al ttular copia auténbca de esta resolucién y el cerlificado
de patente, previas las anotaciones en los libros de registro

ARTICULO CUARTO: Notficar el contenido de la presente resolucién al doctor Germén
Castllo Grau, 0 a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Smithkline
Beecham Corporation, eniregéndole copia de la misma, adwrbéndole que conira ella
procade el recurso de reposicidn ante el Supenntendente de Industna y Comercio, del cual
podra hacer uso al momento de la notficacién personal o dentro de los 5§ dias hédbiles
siguientes a ella

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogoté. DC,alos 2] DIC 705

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

J COBAR
Doctor / -/
POR VALOR DE
GERMAN CASTILLO GRAU ¢ =10
Carrera 13 N° 37 - 43 Piso 12 s APUDESIRDTIVOS
Bogoté D C 4+ e

02021

Sede Canto Carrera 13 No. 27-00 Piscs 2,5, 7y 10
Sede CAN Tr 40A No 38-50 Conmutedor 3820840
Fax 382 26 95 Linea 8300-210 185
Web. www.sic.gov.co e-mall infofalc.oov.c0
Bogotd D C. - Colombla



