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SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAL 1NLUS 1 am
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

1. Me refiero al asunto de la referencia.

2. Por medio del presente, atentamente me permito manifestar que
hubo un camblo de apoderado para todos los asuntos de la Propiedad
Industrial en Bogota de la sociedad GRUNENTHAL GmbH.

3. En consecuencla, atentamente solicito a ese Despacho reconocerme
personerfa en este asunto, de conformidad con la sustitucién de poder
adjunta, otorgada a favor de la SUSCRITA.

4. Por lo tanto, ruego a usted notificarme de |as providencias
expedidas dentro de este expediente y notificadas al anterlor apoderado,

que actualmente se encuentran pendientes de cumplimiento o de
respuesta.

5. Solicito a ese Despacho proceder de conformidad.

Atentamente,

AL S

T.P. 53.215
Cédigo 231
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SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S, D.

Ref: - - - 29,

Yo, JOSE ANTONIO LLOREDA, mayor de edad y vecino de esta cludad,
abogado titulado e Inscrito, identificado como aparece al pie de ml firma,
actuando en mi cardcter de Representante Legal en Bogotd para asuntos
relaclonados con la propledad industrial de GRUNENTHAL GmbH, sociedad
organizada y existente de conformidad con las leyes de Alemania,
domicillada en Aachen, Alemania, tal y como consta en este expediente,
atentamente manlfiesto a usted que SUSTITUYO el poder a ml conferido a
la doctora ALICIA LLOREDA RICAURTE, abogada titulada e inscrita,
identificada con la cédula de ciudadania No. 39.690.713 de Usaquén y
Tarjeta Profesional No. 53.215, para que continie representando a la
menclonada sociedad en el expediente de la referencla.

De conformidad con el articulo 66 del C.P.C., manifiesto bajo la gravedad de
juramento que los demds apoderados cltados en el documento otorgado a
mi favor no desean ejercer el poder a ellos conferido.

El menclonado apoderado tendra las mismas facultades a mi conferidas, en
especial, renunciar, recibir, sustitulr, deslistir, presentar recursos, conciliar,
transigir, y en fin, para todo lo que se encamine a laforrecta defensa de los
iptereses.de;la.socledadyenzcuyo nepkrg hablo.

NOTARIA SBEXTA IDEBMA

Atentamentero v presenTacion PERSONAL 3

Bogota, D.C. 2 5 GO 2004

Ante m:l PABLO MENDEZ BARAJAS
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Industria y Comercic
SUPERINTENDENCI/

aS3-

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 01-529

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 526, DE

FECHA 31 DE MARZO DE 2003, EL TERMINO HABIL SENALADO PORLA LEY

EXPIRA EL 01 DE JULIO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (8) meses siguientes a partir de la fecha de
publicaclén en la gaceta de Propledad Industrial, debera solicitar y cancelar el
examen de patentabllidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decisioén 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Si NO X

Canera 13 MO. 27-00”5110



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020/

Bogot4, D.C.,

Doctor{a)

Alicla Lioreda Ricaurte OficloN®  ..* 06690

Apoderado(a)

GRUNENTHAL GmbH

REFERENCIA Radicaclién 01 529
Trémite 002
Evento 001
Actuacién 430
Follos

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invencién

N° 01

529, realizado segun el articulo 45 de la decisién 486 de la comisién de la

Comunidad Andina, se notifica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

El resumen Yy el capitulo descriptivo de la solicitud en los folios 6 y 7 a 47
respectivamente.

Los ejemplos que ilustran la invencién en los folios 48 a 684.

Las clausulas 1 a 18 relacionadas en el capftulo reivindicatorio de la solicitud
que se encuentran en los follos 685 a 97.

El primer examen de forma reallzado a la solicitud de oficio No. 0938, que se
encuentra en el folio 105, notificado por fijacién en lista el 28/03/2001.

La copia de la solicitud original mediante la cual se reivindica prioridad
Alemana DE10000311.7 de 05/01/2000 en los folios 143 a 224, allegada
mediante memorial de fecha 31/01/2001, junto con su traduccién
commespondiente en los folios 108 a 143.

El memorial a2 1, medi el cual se reemplaza el texio de la
solicitud originalmente presentado en los folios 225 a 331. El capftulo
ivindi i0 cuenta con 18 ¢l las ntes en los folios 295 a 331.
La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memarial de
fecha 23/07/2001 que se encuentra en los follos 337 a 354 y que contlense el

documento de cesién de inventores al solicitante GRUNENTHAL GmbH.

El memorial de fecha 26/05/2003 que presenta el cambio de nombre de la
sociedad BOEHRINGER INGEL HEIM PHARMA KG por el de BOEHRINGER
INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG, en los folios 107 a 161.

La solicitud de examen de patentabilidad junto con el pago de la tasa
comespondiente, allegada mediante memorial de fecha 03/08/2003, que se
encuentra en los folios 357 a 359.
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¢ El memorial de fecha 31/08/2004 mediante el cual se informa el cambio de
apoderado para los asuntos de propiedad industrial en Bogota de la sociedad
GRUNENTHAL GmbH.

2. OBJETO DE LA INVENCION
La solicitud hace referencia a un “Derlvados de aminometii-fenil-ciclohexanona,
procedimiento para su preparacién, el uso de los derivados de aminometii-fonll-

ciciohexanona para la preparacién de medicamentos y medicamentos que
contienen los derivados de aminometil-fenil-ciclohexanona”™

o Relvindicaciones 1 a 6:
Se relvindican compuestos derivados de aminometil-fenil-ciclohexanona sustituidos,

de férmula general (1) 6 (la), en forma de sus dlasterémeros, enantiémeros, asl como
sus bases libres o una sal formada con un 4cido fisloldglcaments tolerable como el

clorhidrato:
Ry
Ry
Ry

Férmula (1) Férmula (la)

L/

o Relvindicaclén 7:

Se reivindica un procedimiento para la preparacién de derivados de aminometil-fenil-
ciclohexanona segun la reivindicaclén 1 de la férmula (la) o (1) caracterizado porque
los compuestos de la férmula (ll) se hacen reaccionar con acldos como acido
clorhidrico, férmico o acético, a temperatura ambiente y iuego el producto de la
férmula (la) es purificado o hidrogenado catallticamente con hidrégeno activado
sobre catallzador platino o paladio que se absorbe sobre un material portador como
carbén activado y como solvente acetato de etilo o alcohol alqullico (C4-C,) a
presiones de 0,1 a 10x10° Pa y/o temperaturas de 20°C hasta 80°C y luego el
producto de la férmula (1) se purifica.

Y

Formula (1) Formula (la) Férmula (1)
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o Relvindicaclén 8:

Se reivindica un procedimiento para la preparacién de derivados de aminometil-fenil-
ciclohexanona seg(n la relvindicacién 1 de la férmula (I)con X distinto de hidrégeno,
caracterizado porque los compuestos de férmula (11} se hacen reaccionar con écido
clorhidrico a una temperatura de 0 a 5°C y los productos resultantes de la férmula (1)
son purificados 0 se siguen procesando.

Para obtener compuestos con X=F, C|, Br, | o CF3 se sustituye X representando OH
por F, Cl, Br, | o CF; o para obtener compuestos donde X sea OR,3 se esterifica X
representado OH con un haluro de la férmula (lll). O para obtener X representando
0-5(02)-CaHy-CHs u OC(O)R13 8o esterifica X representando OH con un cloruro de
4cido de la férmuia (IV) 0 CS(0;)-CeH4-CHs.

Ry
!
Férmula {II) Férmula (1)
Segundo paso:
** €. O
R1 \\\ @
fb“‘\‘:’ cts

o

\

Ry M

L Eterificacién con Haluro R,,Cl

%q::!ula ) — Férmula () con X: OR,,
Formula (1) m%%
f?
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s Relvindicacién 9:

Sa reivindica el procedimiento para la preparacién de un reactivo de férmula (Il), que
consiste en hacer reacclonar primeramente 3,3-dimetil-1,5-dioxa-espiro[5.5]undecan-
8-ona, con sales de amonio de la férmula (V) o con formaldehido o una amina de la
férmula (V1) y a continuaclién, las bases de Mannich resultantes se hacen reaccionar
con un compuesto organometalico de la férmula (Vi) a temperaturas entre -70°C y
+80°C, preferiblemente en éter dietfiico o THF.

Primer paso:
. Fas o e.w '
H'c/ \R“ 9‘.
e
o 92" o)
et®
Formaldehido Base de Mannich ,

3.3-dimetil-1,5-dloxa-espiro

[6.5undecan-8-ona m
%

%Ob
Yy

Segundo paso:

Z
- O
7[/ Férmula (i)

Se reivindica el procedimiento segun las clausulas 7 a 9, caracterizado porque antes
de la purificacién final un producto del procedimiento que contiene al menos un grupo

C(O)OCH;, OC{O)YOCHs; y/o C(SYOCHS; se saponifica con solucién de KOH o NaOH
en metanol a 40°C a 60°C.

¢ Relvindicacién 10:
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* Relvindicaclén 11:

Se reivindica el procedimlento de acuerdo con las cldusulas 7 a 9, caracterizado
porque en Rz hasta Rz segln las fdrmulas (Il) hasta (VIl) al menos un OH est4
sustituido por un grupo OSi{(Ph).ter.butilo, al menos un SH es sustituido por un grupo
S-p-metoxibencilo y/o al menos un grupo NH; es sustituido por un grupo NO: e
Inmediatamente antes de la purificacién del producto final al menos un grupo
OSi(Ph):ter.butilo es desdoblado con fluoruro de tetrabutilamonio en THF y/o al
menos un grupo p-metoxibencilo es desdoblado con una metalamina, preferiblemente
sodioamina, y/o al menos un grupo NO2 es reducido a NHa.

» Relvindicaciones 12y 13:

Se reivindica un medicamento que contlene como sustancia activa al menos un
derivado de aminometi-fenil-ciciohexanona de la férmula general (1) o (la) en forma
de sus dlasteromeros o enantidmeros asl como su base libre 0 una sal formada con
un 4cldo fisiolégicamente tolerable, particularmente el clorhidrato.

+ Relvindicacion 14:

Se relvindica un medicamento caracterizado porque contiene como sustancia activa
al menos un derivado de aminometil-fenll-ciclohexanona elegido del grupo que
comprende:

- rac-cis-[4-dimetilaminometil-3-hidroxi-3-{3-metoxi-fenil)-ciclohexanonal]
- rac-cis-[4-dimetilaminometil-33-metoxi-fenil}-ciclohexanona]
- rac-trans-[4-dimetilaminometil-3-(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]

Entre otros...

Como base libre 0 en forma de una sal formada con un &cido fisiolégicamente
tolerable, particularmente clorhidrato.

e Relvindicaclones 15, 16, 17 y 18:

Se reivindica el uso de al menos un darivado de aminometil-fenil-ciclohexanona de
las fébrmulas generales (I) o (la) en forma de sus diasterolsdbmeros o enantibmeros
asi como su base llbre ¢ una sal formada con un 4cido fisiolégicamente tolerable,
particularmente clorhidrato, para la preparacidn de un medicamento para el
tratamiento del dolor, de reacciones Inflamatorias y alérgicas, depresiones, abuso de
drogas y/o alcohol, gastritis, enfermedades cardiovasculares, enfermedades de las
vias respiratorias, tos, enfermedades psiquicas y/o epilepsla, asl como incontinencia
urinaria, prurito y/o diarrea.

De Igual forma se reivindica el uso de las sustancias activas en forma de su base
libre o las sales formadas con acido clorhidrico, tal es el caso de:

rac-cis-{4-dimetilaminomaetil-3-hidroxi-3-(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]
rac-cls-[4-dimetilaminometil-3-(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]
rac-trans-[4-dimetilaminometil-3+(3-metoxi-fenil)-ciclohexanona)
rac-cls-[4-dimetilaminometil-3-(3-hidroxi-fenil)-ciclohexanona]

Entre otros...

Una vez catalogada la invencién ésta se clasificé en la seccién: A 81 K ',z de la
Claslificaclén internact nal de Patentes.
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3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

El articulo 30 de la Declsién 486 contempla que “Las reivindicaciones deflnirén la
materia que se desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y
estar enteramente sustentadas por la descripcion®.

En atencién al estudio de los requisitos de concision y claridad esta Dependencia se
permite sefialar las sigulentes recomendaciones y no conformidades:

o En primer lugar se recomienda al interesado efectuar la traduccién correcta de
los radicales, ya que tal como se presentan no se esta definlendo el nimero de
carbonos que compone el grupo o sustituyente, este hecho se evidencia en el
ejemplo del radical R1 el cual fluctia entre otros, alrededor del grupo:

Cs-Cyo-alqullo: a través del cual se interpreta que existe una cadena carbonada de 1
a 10 &tomos que se enlaza a un grupo alquilo, sin embargo no se define cuantos
atomos componen el grupo alquilo.

Asl las cosas, si lo que se pretende definir con este tipo de traducciones es que R1
puede tomar la connotacidn de un grupo alquilo compuesto por una cadena
carbonada conformada por 1 a 10 atomos, entonces la forma comecta no es C4-C1e-
alqullo porque en primer lugar la definiclén de la cadena debe ir después de la
denominacién del grupo quimico, que para este caso es alquilo, y en segundo lugar al
eniazar, mediante la barra central (—) el niimero de 4omos C4-C4y con el grupo
alquilo, lo que se interpreta es que existe una cadena de 1 a 10 4tomos que ademas
se enlaza a otro grupo alquilo, del cual no se conoce el nimero de dtomos que lo
componen.

En consecuencia la Superintendencia enfatiza en el aspecto de presentacién y
requisitos formales que permitan una interpretacion Inequivoca de los capltulos
relvindicatorios, porque las traducciones al espafiol que comesponden a las
connotaciones que toman los grupos o radicales quimicos difieren en el orden de
escritura con respecto a las traducciones que se hacen a los idiomas Inglés o
Alemén; y tenlendo en cuenta que la prioridad reivindicada por la solicltud en estudio
es de origen Aleman se solicita al interesado reescribir el capitulo atendiendo la
recomendacién formulada, de tal suerte que pueda efectuarse una interpretacién
correcta del alcance de protecclién reclamado.

» Teniendo en cuenta el alcance de las férmulas generales (1) y (1a):

Ry

Férmula (1) Férmula (la)

Y las diferentes connotaciones que toman los radicales Ry y Rz para los cuales
Independlentemente o entre sl pueden ser, de acuerdo con la cldusula 1 “‘Rs0 YR,
siendo R seleccionado entre H, F, Cl, Br, I, CN, NOa, (...) Cs-Cy-cicloalquilo saturado
o Insaturado, no sustituido 0 mono o polisustituido o un heterociclo correspondiente
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en el cual un &tomo de carbono en el ciclo esté sustituido por S, O 0 NR,, estando
ademéas Rs elegido entre: H, C,-Csaiquilo, C>Cio-alquenilo o C-Cqg-alquinilo,
ramificados o no ramificados, no sustituido o mono o polisustituldos; arilo o
heteroariio, no sustituidos 0 mono o polisustituidos”.

Es evidente el aspecto amplio y general del capltulo reivindicatorio derivado del
lenguaje quimico Inespecifico que se emplea para determinar el alcance de las
connotaciones que toman los sustituyentes Ry ¢ Rz , los cuales pueden ser desde un
grupo aiquilo simple, un grupo arllo hasta un aniflo heterociclico de 7 miembros con
heterdtomos indeterminados, pero que se asume se seleccionan entre N, S u O,
saturado o insaturado y ademéas mono o polisustituido, sin mencionar otras
posibilidades..., es decir que se contempla una diversidad de compuestos
insuficlentemente sustentados en los ejemplos que desamolla el capftulo descriptivo,
los cualas apenas si contemplan la sustitucion etérea en el anillo aromético de las
férmulas (1) y (la).

El capltulo descriptivo, en el aparte que ilustra los ejemplos de la invencion, tan s6lo
hace alusién a radicales R1 o R2 de tipo arilo, naftalen-2-il o bifenilo como se
observa en los folios 277 a 262, donde se presentan algunas de las modalidades
preferidas de la invencién dentro de los ejemplos 1 a 4. Este hecho demuestra que el
capltulo reivindicatorio no se encuentra suficientemente sustentado en la descripcion
allegada y tampoco permite al interesado inclulr una diversidad de objetos en el
capftulo reivindicatoric que no se compendian en el aparte descriptivo.

¢ En cuanto a las connotaciones que toma el radical X se precisa en el mismo
sentido la objecién formulada para los radicales Ry y Rz porque cuando X toma
la connotaclén ORiy3 u OC(O)R13 y R13 se selecciona como un anillo
heterociclico en el que se sustituye un dtomo de carbono por un heterodtomo
como N, S u O, o de tipo heteroarilo no sustituldo o mono o polisustituido, se
genera una amplla gama de posibilidades de sustitucién quimica que ademés
puede estar mono o polisustituidas, para las cuales tampoco se encontrd
sustento en el aparte descriptivo de la solicitud y dado que las sustituciones
forman parte de un gran capitulo de la QUIMICA HETEROCICLICA, es
conveniente precisar la clase de heterociclos que fueron desarollados como
sustituyentes entomo al niicleo central reclamado.

La misma situacién se presenta airededor de los radicales R, R4, Rz, Rs, Rig, R1o Y

R11 para los cuales indiscriminadamente se toma en cuenta radicales o sustituyentes

de tipo heterociclo o heteroarilo sin que sa precise al grupo o modalidad particular y

teniendo en cuenta que la quimica de heterociclos es todo un capftulo de la quimica

omf.rgjinlca. es necesario que se defina claramente los radicales a los cuales se hace
rencia.

4. ES UNA INVENCION:

El articulo 14 de la Decisién 486 contempla que: “Los Palses Miembros otorgarén
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los
campos de la tecnologla, slempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacién industrial”.

En atencién a que la Comunidad Andina no considera posible la proteccién de

objetos diferentes a los productos o procedimientos, las cldusulas 15 a 18 relativas

alusode las composiciones farmacéuticas que contianen compuestos de férmula

() o (la) — derivados de amino-metil-fenil-ciclohexanona sustituido ~ y de las

:It:,stalncias activas en forma de su base libre 0 las sales formadas con &cido
rhidrico:

%4
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rac-cls-[4-dimetilaminometil-3-hidroxi-3<{3-metoxi-fenil}-ciclohexanona]
rac-cis-[4-dimetilaminometil-3«3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]

rac-trans-[4-dimetilaminometil-3-3-metoxi-fenil)-ciclohexanona]
rac-cis-[4-dimetilaminometil-3«3-hidroxi-fenil)-ciclohexanona]

Entre otras..., se acierta que las mismas se encuentran contempladas dentro de las
exclusiones jurisprudenciales a la patentabilidad, asi las cosas, se recomienda al
interesado eliminarias del alcance de proteccién solicitado a fin de dar continuidad al
examen definitivo.

5. EVALUACION DE LA UNIDAD DE INVENCION:

El art. 25 de la decisidn 486 establece que “La solicitud de patente sélo podré
comprender una invencién o grupo de invenciones relacionadas entre sl, de manera
que conformen un Unico concepto inventivo”®

Con relacién al alcance de la cldusula 1 en la que se detalla y define quimicamente
los compuestos de la invencién, esta dependencia requiere al interesado para que
aclare en el caso de los compuestos que tienen un radical naftalen-2-il-ciclohexen-2-
ona, por cuanto la deflnicién de las fdrmulas (1) y (la) de menor complejidad quimica,
si bien es cierto contempla el hecho en el folio 208:

"R1y R2 en conjunto forman —CH=CH-CH=CH-, pudiendo estar mono o polisustituido
ol sistema naftllico resultante”

No conforma un unico concepto inventivo con aquellos compuestos para los cuales
se ha definido el anillo aromético de fenilo, tal y como se presenta en las férmulas ()

y (la):

Ry
Ry
X
fa‘
Férmula (1) Férmula (la)

Este hacho se evidencia ain mas cuando en la clausula 14 se cita los compuestos:

- clorhidrato de 4-dimetilaminometil-3-naftalen-2-il-ciclohex-2-enona

- clorhidrato de rac-trans-4-dimetilaminometil-3-hidroxl-3-naftalen-2-il-
ciclohexanona

- clorhidrato de rac-cis-4-dimetilaminometil-3-hidroxi-3-(6-metoxi-naftalen-2-il)-
ciclohexanona

- clorhidrato de 4-dimetilaminometil-3{6-metoxI-naftalen-2-il)-ciclohex-2-enona

Que estructuralmente comportan un ntcleo diferente, el cual amerita una blsqueda
independiente por comprender una férmula quimica que dista de las Inicialmente
reclamadas Formulas (I) y (1a) y constituye de esta forma un concepto Inventivo
particular no extrapolable a todos los compuestos que comprende el capitulo
relvindicatorio allegado mediante memonral de fecha 26/12/2001.

S
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B. Teniendo en cuenta el alcance de la cidusula 1, donde se reivindican dos nucleos
diferentes de formulas (1) y (la) y que las connotaclones del radical diferenciador X
comporta una amplla gama de compuestos que no se abrigan al mismo concepto
inventivo que exhiben los compuestos que responden a la férmula molecular (la),
esta Dependencia se permite sefialar que ademés de la objecién de unidad de
invencion, derivada del grupo de compuestos con radicales naftalen-2-il-ciclohaxen-2-
ona, existe una falta evidente de unidad de Invencién, derivada de las diferenclas
estructurales entre las formulas () y (ia), diferencias que se hacen mas palpables
cuando se evallian las connotaciones que toma el radical X:

H, F, Cl, Br, |, CF3, O-S(02)-CgHs+pCHs, OR13 u OC{O)R13, estando elegido el radical
R;3 del grupo que comprende:

*H, C4-Cyo-alquilo, C-Cg-alquenilo o Cx-Csg-alquinilo, ramificados o no ramificados,
no sustituidos o mono o polisustituidos, Cs-C-cicioalquilo, saturado o insaturado, no
sustituido o mono o polisustituido o un heterociclo correspondiente en que un étomo
de carbono en el ciclo esté sustifuido por N, S u O, alquilarifo saturado o Insaturado,
no sustituido o mono o polisustituido, arilo o heteroarilo no sustituldo o mono o
polisustituido”.

Ahora bien, para el caso de la formula (la) se tiene:

*Cuando el compuesto carece de X, segtin la férmula (la) existe una doble ligadura
entre los &tomos de carbono A y B o enire los 4tomos de carbono B y C*.

Asf las cosas, no es posible efectuar sélo una blsqueda del estado de la técnica para
los compuestos que responden al niicleo de derivados de aminometil-fenil-
ciclohexano, porque el verdadero concepto Inventivo que cobija los compuestos de la
férmula (1) es estructural y quimicamente diferente al que se atlenen los compuestos
de la férmula (la).

De esta forma, como no existe una caracteristica esencial Unica y con aptitud
suficiente para extrapolarse a los dos niicleos reivindicados de férmula (1), (la) y de
aquellos que presentan el nicleo naftalen-2-ll-ciciohexen-2-ona, se recomienda al
interesado efectuar las modificaciones que correspondan, de tal suerte que pueda
darse continuidad al examen de patentabilidad.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del témino de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, Iiteral e), del
capitulo 5 del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001

Alix Carmen
Joefe de la Divi

éspedes de Vergel
iobn de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha 22 JA. 206
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020/
Bogota, D.C.,
Doctor{a) oficioNe” ~~ 06694
Alicla Lloreda Ricaurte
Apoderado(a)
GRUNENTHAL GmbH
REFERENCIA Radicaclén 01 520

Trémite 002

Evento 001

Actuaclén 430

Follos 002

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de invencién
N° 01 529, realizado segin el articulo 468 de la decision 486 de la comisién de 1a
Comunidad Andina, se nofifica:

SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACION

El art. 48 de la Decisién 486 establece que "La Oficina Nacional competents podré
requerir el Informe de expertos o de organismos cientlficos o tecnolbgicos que se
consideren idéneos para que emitan opinién sobre la patentabilidad de la invencion.
Asimismo, cuando lo estime conveniente, podré requenir informes de ofras oficinas de
propledad Industrial. De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad y &
requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante proporcionara, en un
plazo que no excedera de 3 meses, uno o mas documentos relativos a una o més
sollcitudes extranjeras referidas fotal o parcialmenie a la misma invencién que se
examina: ...b) copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad
efectuados respecto a esa solicitud extranjera...S! el solicitante no presentara los
documentos requeridos deniro del plazo sefialado en el presente artlculo la oficina
nacional competente denegaré la patente”

Como consecuencia de la blisqueda de anterioridades de materia relacionada conla
de la presente solicitud, se determiné que existe en el estado de la técnica el
siguiente documento que eventualmente afectaria los requisitos de patentabllidad de
esta solicitud:

o FLICKKET AL: “Untersuchungen zur chemischen struktur und analgetischen
wirkung von phenyisubsiituierten aminomethylcyclohexanolen studies on
chemical structure and analgetic activity of phenyl substituted
aminomethyicyclohexanoles® ARZNEIMITTEL FCRSCHUNG, DRUG
RESEARCH, EDITIO CANTOR. AULENDORF, DE, vol.28, no. 1A, 1978,
pages 107 -113, XP000608150.
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Siendo que las publicaciones referenciadas hacen parte del resultado del examen de
bisqueda realizado para la solicitud WO 0149851, equivalente a la solicitud
colombiana aqul estudiada, y no siendo viable la consecucién de dicho articulo por
este despacho, se requiere que el solicitante, en virtud de lo establecido en el art. 46
de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, proporcione la

publicacion completa, con lo que podra realizarse un analisis absoluto de la
patentabilidad de {a invencién cormespondiente a la presente solicitud

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, Iiteral e), del
capltulo 5 del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

Allx Carmenza Céspedes de Vergel
Jefe de la Division de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado porfijacion en lista, de fecha 22 JN 2006
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EDICTO No. 17302

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Pégina 19 de 40

2o

Que este Superintendencia profiid Resoluclén No. 28170 de 20-OCT-2008. Que ol contenido de la parte resolutiva a8 como sigue: El
Superintendents de Indusiria y Comerclo.

, RESUELVE )
ARTICULO PRIMERO: Neger al privisgio de pllmbdnlwamﬂnpll la solicitud
comespondienta & ‘DERIVADOS DE AMINOMETIL-FENIL-CICLOHEXANONA,
PROGEDIMIENTO PARA SU PREPARACION, EL USO DE LOS DERIVADOS DE
AMINOMETIL-FENIL-CICLOHEXANONA PARA LA PREPARACION DE MEDICAMENTOS
Y MEDICAMENTOS QUE 00N11ENEN LOS DERIVADOS DE AMINOMETIL-FENIL-
CIGI.Ol’EXANONA .

mmwmdmﬂomhmwm
4 la doctora Alics Lioreda Ricaurts, o a quien haga sus vecss, an su calkiad da apoderada
de Grunanthal GmbH., entregdndole cople de la misma, advirtiéndole que contra ella

proceds al recurso de reposiciin intarpussio anta al Superiniandanta da Indusiria y
Comercio, al momenio da la notificacidn o deniro de los 5 diss hiblles sigulentes a olin.

NOTIHQUESE Y CUMPLABE .
Dada an Bogotd, D.C..,elos  "9HOCT. 2005 - '

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

- / P
Para noftficar a los Interesados, se fila el EDICTO en lugar visible &l pibico en la SUPERINTENDENCIA DE STRIA Y
COMERCIO, por ol tdrmino de (10) diex d dblles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.
Secretarfa General Ad-Hoc 08-NOV. Este edicto se desfija hoy 23-NOV-2008 & las cinco (5:00 p.m

Secretaria General Ad-Hoc

EDICTO No. 17302

http://10.20.1.11/Documentos/ApEdictos/edictos.php?fccha=09-11-2006&kini=40

08/11/2006



