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Referencia Expediente No. 01.001.652 
SolicitaIite BOEHRINGER XNGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG 
Asurito Solicitud de patente para. "PROCEDIMIENTO PARA 
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IMINOMETTL - CARBI COS" 

Fecha de solicitud : 11 de enero do 2001 

Publicada en la Gaceta No. 526 del 31 do marzo de 2003 

1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de ml 

firma, actuando como apoderado en el asunto de la ref erencia, 

atentamente, solicito se efectie el examen de patentabilidad de la 

solicitud en referenda segün lo establecido en el artIculo 44 de la 

Decision 486 do la ComisiOn de la Comunidad Andina. Para tal efecto 

presento junto con este escrito el recibo No. 03-69,214 por valor de 

$335.000.00, que corresponde a la tasa fijada Begun lo dispuesto en la 

resoluciOn No. 41687 del 24 de dicierobre do 2002. 

2. Ruego atentamente a la Sefiora Jefe se sirva ordenar que so 

anee este recibo, para que se efectue dicho examen y se continue con 

el trÆmite do la solicitud. 
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DIVISION DE NIJEVAS CREACIONES 

RADICACION EXPEDIENTE No. 01-1652 

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION 

FUE PUBLICADO EN LA 3ACETA DE PROP1EDAD INDUSTRIAL No 526, DE 

FECHA 31 DE MARZO DE 2003, EL TERMINO HABIL SEALADO POR LA LEY 

EXPIRA EL 01 DE JULIO DE 2003 

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de 
publicaciOn en la gaceta de Propiedad Industrial, deberâ solicitar 

y 

cancelar el 
examen de patentabilidad so pena de quo la solicitud caiga en abandono, de 
acuerdo con-lo estabtcido en el Articulo 44 de la DecisiOn 486/2000. 

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS. 

SI  NO X 

2 5 y 

00 twocu jc;. Ci. 
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Como resultad.o del examen de patentabilidad de La solicitud de patente de invenciOn 
NO 01 1662, realizado segün el artIculo 45e La decision 486 de (a comisiOn de (a 
Cornunidad Andina, se .notifica: 

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS: 

El resumen y el capituLo descriptivo de La solicitud en Los folios 25 y 2 a 15 
respectivamente. 

� Los ejemplos que liustran La invenckn en los fohos 16 a 19. 
� Las ciusulas 1 a ij relactonadas en el capitulo reivindicatono de la solicitud 

que se encuentran en Los folios 20 a 24. 
� La copia de La solicitud original mediante La cual se reMndica prioridad 

Alemana DE10000907 7 de 12101/2000 en Los folios 37 a 58, junto con su 
traducción correspondiente en los folios 58 a 82. 

� El primer examen de forma realizado a La solicitud de oficio No. 0943, que se 
encuentra en el folio 85 

� La respuesta at primer examen de forma, allegada mediante memorial de 
fecha 10/07/2001 que se encuentra en los folios 88 a 104. 

� El memorial de fecha 26/05/2003 que presenta el camblo de nombre de La 
sociedad BOEHRINGER INGEL HElM PHARMA KG porel de BOEHRINGER 
INGELHELM PHARMA GMBH & CO. KG, en los folios 107 a 161. 

� La solicitud de examen de patentabilidad junto con et pago de La tasa 
correspondiente, aflegada mediante memorial de fecha 26/09/2003, que se 
encuentra en Los folios 162 y 163. 

2 OBJETO DE LA INVENCION 

La solicitud hace referenda a un "Proceriirniento para la preparación  de Østeres 
de Æcidos ariMminometil-carbÆmicos" 



0 Reivindicaciones I a 3: 

Se reivindica un procedimiento para La preparación de compuestos de la fôrmul a (I): 

R1 

Caracterizadô porque el compuesto de formula (II), se hace reaccionar en primer 
lugar, en el seno de un disolvente etØreo o arornâtico, con un hexaalquil-disilazano de 

4t 
metal alcalino y a continuación se trata con un compuesto do la fOrmula (Ui). 

DespuØs del tratamiento so aisia mediante un Æcido do la fOrmula HY, un compuesto 
de la formula (IV) y/o su forma tautOmera, y a partir de Øste so pone en libertad el 
compuesto de La fOrmula (I) 
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Se reivindica el proceso que utiliza hexametit-disilazano y que permite obtener el 
compuesto do fOrmula (IVA), que se ha aislado con HCI acuoso: 

R1 

Reivindicación 4: 

CI 

So reivindica . . un proceso de acuerdo con la clâusula 1, caracterizado por las 
siguientes etapas: 

e) La reacciOn do Østeres de aiquito Cl -C4 de Æcidos 3-hal6genometil-benz6icos de 
acuerdo con la sIntesis do Wilkinson; La transformaciOn por reducción de los Østeres 
de aiquilo do Acido, 3-(4-ciano-fenoxi)-benz6ico do la fOrmula (VII), en un compuesto 
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de la formula (V) 

ON Reduccn 

Formula (Al) 

� CN 

xoL 
Formula (V) 

g) Eventualmente et tratamiento del compuesto de la fOrmula (V), con un reactivo de 
halogenación o con un cloruro de Æcido sulfónico. 

h) La reacciOn del compuesto do la fOrmula (V) en la que X significa hidroxi, cloro, 
bromo, mesLiato, triflato, tositato, o con un derivado de fenol de la fOrmula (VI) 
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i) La transformaciOn del compuesto obtenido de la formula (II) en el compuesto de la 
formula (I) de acuerdo con of procedimiento segün  [as reivindicaciones I a 3. 
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� Reivindicaciones 5 a 8: 

Se reivindican los productos intermed.ios de fOrmula (IVA) y10 su forma tautómera, de 
formula (V) on los que X significa hidroxi cloro bromo, tnflato o tosilato, de formula 
(VII) en los que Rsignifica atquilo C1 -C4. 

R1 

Formula (IVA) 



Formula (V) 

CN 
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Formula (VII) 

Reivindicaciones 9 a 11: 

Se reMndica la utilizaciOn de los productos intermedios de la formula (IV) para la 
preparación de un compuesto de fOrmula (I) 

De igual forma se reclama protección para  la utilizaciOn de los intermedios de fOrmula 
(V) para Ia preparación de un compuesto de formula (I). 

Y la utilización de productos intermedios de formula (VII) para la preparaciOn de un 
compuesto de f6rmula (I). 

Una vez catalogada la invenciOn Osta se clasificO en Ia secciOn: A 61 K 31/1921131 /195 
do Ia Clasificación Internacional de Patentes. 

3 CLARIDAD DE LA SOLICITUD: 

El artIculo 30 de la DecisiOn 486 contempla que Las reivindicaciones definirÆn Ia 
materia quo so doea protger med/ante ía patente. Deben ser c/ares y concisas y 
ostar enteramente sustentadas por la doscripciOn" 

Esta Dependencia so permite seæalar que la clÆusula 4 del capitulo reivindicatorlo 
presenta los literales explicativos del proceso e), g), h) e I), sin que se determine la 
materia contemplada en los literates a), b), c) y d); 10 que genera indeterminación del 
objeto rectamado y ambigüodad at momento de interpretar el alcance de la cJusuIa 
en cuestión; motivo per ci cual se recornienda at interesado definir con claridad el 
alcance dc la clÆusula en menciOn. 

4. EVALUACIÔN DE LA UNIDAD DE INVENCIÔN: 

El art. 25 de la decision 486 estabiece que "La solicitud do patente sOlo podrâ 
comprender una invención a grupo de invenciones reiacionadas entre si, de manera 
que con formen un ünico concepto inventivo". 



A. Ten iendo en cuenta el alcance do las clâusulas 1,2 y 3 que hacen referenda a la 
reacción que cursa cuando compuestos de formula (ii) y (ill) interaccionan 
qulmicamente, en el seno de un disolvente etØreo o aromÆtico y con catatizador 
hexaalquii-disilazano, para dar un compuesto do fOrmula (IV) a partir del cual es 
posible aistar el compuesto do formula (I); es evidente quo se describe una 
secuencia logica do etapas, que cuentan con una caracteristica esencial, denvada de 
(a reacciOn quo tiene curso cuando se ponen en contacto los compuestos 
mencionados. 
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Ahora bien, Ia. clÆusuia 4 amplia el alcance do las clªusulas de proceso y se 
presenta con  una fatsa dependencia do la clÆusuia 1, por cuanto revela una 
secue.ncia IOica altemativa quo permite Ilegar a los compuestos de fOrmula (I), 
mediante Ia reduccion de los intermedianos de formula (Vii) a compuestos de fOrmula 
(V), quo se halogenan o sulfonilan para que el compuesto obtenido reaccione con un 
derivado de fenol do la fOrmula (VI). 

Do esta forma se obtiene el compuesto de fOrmula (II) que se transforma en et 
compuesto de fOrmula (1) usando Los mecanismos descritos en el proceso do la 
clÆusula 1. 
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Formula (I) 

En consecuencia, so encuentran tantas invenclones como rutas y alternativas 
posibles para a�lcanzar el producto de iriterØs, rnotivo por el cual no es posible 
extrapolar una misma caracteristica esencial a los dos procesos, derivada de la 
secuencia de reacciones quo so describe a do las condiciones bajo las cuales se 
desarrollan las etapas do sintesis; par el contrarlo, la materia descrita en las 
clÆusulas 1,2 y 3 constftuyen una invenciOn independiente y diferenciada do aquella 
desarroltada en la clâusuta 4 y por este motvo so rec�omienda al interesado 
determinar con clatidad el verdadero atcance de su invenciOn, de tal suerte quo 
cumpla con el requisito do unidad do invención. 

&Teniendo en cuertta el alcance del requisito de unidad de invenciOn para los 
compuestos intermediarios que intervienen en las reacciones, es evidente que 
cumpten con la premisa solo aquellos directamente relacionados con el producto de 
interØs descrito en la clusula I que tiene la fOrmula estructural: 
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R1 

En consecuencia, do los productos intermediarios reclarnados en las clÆusutas 5,6 
y 7 sOlo el compuesto de frmutajlVA) cumple con el requisito de unidad de 
invenciOn, par cuanto es el tnico que conserva la caracteristica tØcnica esencial que 
se deriva de la analogia entre sus estructuras moleculares, to cual to permite 
constitutrse en interrnediarto cercano de reaccon 

En el caso de los prod uctos reclamados en las clÆusutas 6 y 7 que deben sufrir mÆs 
do una transformaciOn para acercarse estructuratmente a los compuestos de formula 
(I), se encuentra quo existen diferencias estructurales importantes que no permite 
cobijarlos con la caracteristica tØcnica esencial quo mantiene unidos los conceptos 
Intermedi�ario do reacciôn estructuratmente cercano at producto a obtener - 

Proceso de sintesis Ia cual les permite protegerse bajo una misma invenciOn porque 
forman un ünico concepto inventivo. 
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Formula (IVA) 

Asi las cosas, las estructuras reclarnadas enias clÆusulas 6 y7 que responden a las 
fOrmulas (V) y (VII), a continuaciOn relacionadas: 
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Formula (V) 

Formula (VII) 

No cuentan con dicha caracteristica estructural que permita relacionarlos 
directamente con el producto a obtener, porque corno se observa se trata do 
intermediarios lejanos, que con estructura quimica Łsencial diferente a la de la 
formula (I), entorno a La cual so describen los procesos de sIntesis quimica. 

AsI Las cosas, se reitera at interesadO la recomendaciOn formulada en el apare 
anterior, acerca de La necesidad do precisar el objeto de la invencion, asi como de 
definir un Unico concepto inventivo, de carÆcter comCin y extrapolable a todos Los 
objetos reivindicados. 

5. ES UNA iNVENCION: 

El artIculo 14 contempla: Los Palses Miembros otorgaran patentes para /as 
invenciones, sean do producto o do procodirniento,, en todos los campos do la 
tecnologIa, siempre quo sean nuovas, ten gan nivel invent/va y sean susceptibles do 
aplicaciOn industrial" 

Las reivindicaciones 9 a 11 que conternplan el uso de los intermediarios do sntesis 
Para La fabricaciOn del producto de formula (1), mediante el proceso de smntesis 
definido en La clÆusuta 1, no se encuentran contemptadas dentro de los objetos 
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10/ susceptibles de protección por patente de �invencióri, de acuerdo con el alcanm&Vla 
norma comunitaria Andina, que claramente estab)ece la concesión de derechos de 
excluswa solo para invenciones de producto o procedimionto. En consecuencia y pn 
atenciOn a la Decision 486 se recomienda al interesado eliminar las ctªusulas citadas 
del alcance do protecciOn reclamado. 

En cumplimiento del articulo 45 do la DecisiOn 486 de la Comisión de  la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de sesenta dias 
contados a partir do la fecha do la notificaciOn de la presente comunicaciOn. En caso 
do no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesión, so denegarØ la patente. 

NotifIquese el presente oflcio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
capitulo 5 del tItulo primero,46 la Circular Unica N° 10 de 2001 

Alix CarmenzW CØspedes de Vergel 
Jefe de la Di)/lsiOn do N.uevas Creaciones 

El anterior requerimiento fue notificado porfijaciOn en lista, de fecha, 

II CONCEPTO TECN1CO EXAMINADOR TECNICO 
9mero 0827 C6di90 202044 


