REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

202 O/ SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

BogOté D.C., RAD: 01-001652--0015 0002  Fecha: 2008-10.24 09:35:25
DEP: 20 NUECREACIONES
TRA: 02 PATENTES EVE: 323 ANUALIDADES
ACT: 440 RESPUESTA Folips: 2

Doctor(a)

CASTILLO TORRES SANDRA PATRICTIA
CRA 4 No.72-35 PISO 5
BOGOTA D.C. COLOMBIA

REFERENCIA Radicacidn No. 1 1652
Tramite 2
Evento 323
Actuacidn 440
Folios 2

Estimado (a) Doctor(a)

En atencidén al contenide de las comunicaciones relacionadas con el expediente
citado en el asunto, adjunto le remito la certificacidén con la informacidén de los
pagos de la(s) tasa(s) de mantenimiento del certificado de Patente de Invencidn
nimero 0.

Es de anotar gque la aplicacién de los pageos ge hace de acuerdo a la fecha de

presentacidn y al periodo solicitado en tal escrito. En el caso de presentar en la

casilla periodo/estado: PENDIENTE APLICACION O DESGLOSE; se solicita informe a esta

oficina s8i desea que sea aplicado para el sgiguilente periodo, de ser asi, deberd

manifestarlo por escrito come complemento de informacidn a la anualidad. Lo

: anterior debe hacerse de acuerde a lo disgpuesto en el articulo 80 de la Decisién
._ 486/00 y la resolucidn de tarifas vigente.

jz*aEn el evento de no aceptar la aplicacidén indicada en el parrafo anterior, si lo
3 “estima conveniente podrd seolicitar por escrito el desglose del(log) mencionado(s)
e pago (&) .

MARIA CONSUELO CASIJ REY
Secretraria General Ad Hoc
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Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCIO

RESOLUGION 210249
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion
CERTIFICADO 28839
Rad. N° 01-1652

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

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia con el nimero
01001652 00000000 del dia 11 de enero del 2001, se solicité conceder la patente de
invencién contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma y cumplidas las exigencias legales, se
ordend publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones.

TERCERO: Que realizado el examen de fondo se requirié al solicitante en los términos del
articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 183 a 191 del cuademo
administrativo, relacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decision, para la concesién de la patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el nimero 01-001652-00010-~
0000 del 13 de abril del 2007, atendié oportunamente el requerimiento formulado,
presentando nuevos folios 196 a 201 con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en el
examen de fondo. El capitulo en menciéon se acepta, como quiera que se ajusta a las
prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Decisién 486.

QUINTO: Que en virtud de lo dispuesto en el articulo 14 de la Decisién 486 expedida por la

Comision de La Comunidad Andina se otorgaran patentes "..para las invenciones sean de
producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre que sean
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceplibles de aplicacion industrial”.

SEXTO: Que en el presente caso cumplen los requisitos indicados en el numeral anterior las
reivindicaciones 1 a 3 contenidas en los folios 196 a 199 y reivindicacion 5 del folio 201,
razén por la cual este Despacho encuentra procedente conceder para las mismas el
privilegio de patente solicitado.

SEPTIMO: Que de acuerdo con lo establecido en el articulo 25 de la Decision 486 de la
Comision de la Comunidad Andina, “La solicitud de patente sélo podré comprender una
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Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

RESOLUCION. 24249
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion
CERTIFICADO 28899
Rad. N° 01-1652

invencién o grupo de invenciones relacionadas entre si, de manera que conformen un Unico
concepfo inventivo”.

La reivindicacion 4 cuestionada en el examen de fondo, fue objeto de modificaciones con el
memorial de respuesta de fecha 13 de abril del 2007, sin embargo, continto presentando
problemas de unidad de invencién, que a su vez generaron falta de claridad. La clausula en
comento no hace mencién real a las reivindicaciones precedentes (1 a 3) que corresponde a
la transformacion ocurrida entre el compuesto (l) y la estructura (i) en presencia de
hexaalquil-disilazano, cuando se somete a hidrdlisis en medio acido para obtener las
estructuras de formula (1). Por el contrario, de la lectura de su contenido resulta evidente que
se trata de la secuencia de etapas para obtener el compuesto de férmula (ll), intermediario
cercano del compuesto de formula (1). De esta manera, se evidencia una dependencia falsa
enitre la reivindicacién 1 y la reivindicacion 4, porque ésta UGltima continta haciendo
referencia a un proceso independiente caracterizado porque permite la obtenciéon del
compuesto de formula (1) que aunque es intermediario cercano de (1) atn tiene que sufrir
dos transformaciones para convertirse en el compuesto de formula (1).

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que la modificacion propuesta por el interesado no
subsana la falta de unidad de invencion, pero si genera ambigliedad frente a la dependencia
de las materias reclamadas, ya que la clausula 4 no es una modalidad especial de la
invencion, por el contrario se trata de un concepto inventivo diferente que no permite la
concepcion de un grupo de invenciones interrelacionadas entre si por una caracteristica
esencial comuin a los procesos de sintesis reclamados.

La secuencia reclamada en las clausulas 1 a 3 permite llegar a los compuestos de formula
(1), en tanto que la secuencia reclamada en la clausula 4 realmente tiene como objetivo
reivindicar la secuencia que permite obtener el compuesto intermediario de férmula (Il). Y
aunque el interesado presenté modificaciones sobre la clausula (4) para enlazar el concepto
inventivo de ésta cladusula con la caracteristica esencial que se reclama en las clausulas 1 a
3, continlia evidenciandose la existencia de dos conceptos inventivos independientes
derivados de: a) la secuencia ldgica de etapas para obtener el compuesto de férmula (1) y b)
la secuencia iogica de etapas para obtener el intermediario de sintesis de férmula (11).

Como se le indicé al solicitante en las dos oportunidades previas al examen definitivo, se
trata de dos conceptos inventivos diferentes que no pueden coexistir en una misma solicitud,
dado que la caracteristica esencial reclamada en las ¢lausulas 1 a 3 tiene que ver con la
transformacion e interaccion quimica que ocurre entre moléculas de formula (1) y moléculas
de formula (lll) para obtener compuestos de formula (1); en tanto que la caracteristica
fundamental de la clausula 4 no se relaciona de forma directa o analoga con la situacion

Sede Centro: Carrera 13 No, 27-00 Pisos 2, 8,7y 10
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conhmutador: 3820840
Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165
Web: www.sic.gov.co e-mail: info@sic.gov.co
Bogoté D.C. - Colombia

SUPERINTENDENCIA

e



3 Ty,
-~

Industria y Comercio

REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION. 20249
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion
cerTIFIcADO 28899

Rad. N° 01-1652

quimica que ocurre en la clausula (1) porque tiene como objeto fundamental fa obtencion del
intermediario de formula (Il) el cual forma parte de una ruta sintética diferente.

Este hecho, confirma que se trata de procedimientos de sintesis que existen de manera
independiente, teniendo en cuenta que no se trata de caminos anadlogos para acceder a un
mismo producto final - compuesto de formula (1). Como la clausula 4 reclama una secuencia
l6gica alternativa que si bien permite llegar a los compuestos de férmula (1), mediante la
asociacion de una ruta sintética para intermediarios de reaccion con la secuencia
reivindicada en la clausula (1), dicha clausula no presenta un concepto comun inventivo
analogo al inicialmente reivindicado por la solicitud, por lo tanto no es posible conceder para
ella el privilegio de patente solicitado.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invencidon a la creacién
denominada:

" PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE ESTERES DE ACIDOS ARIL-
IMINOMETIL-CARBAMICOS "

Clasificacion IPC: A 61K 31/192 // A.61 K 31/195.

Reivindicacion(es): 1 a 3 de los folios 196 a 199 y reivindicacién 5 del folio 201.
Titular(es): BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO.KG.
Domicilio(s): Ingelheim, Alemania.

inventor(es): Joerg Brandenburg, Rolf Schmid, Rainer Soyka, Ralf |
Anderskewitz, Rolf Bauer, Rainer Hamm y Jutta Krober.

Prioridad N°: 100 00907.7 Fecha: 12 de enero del 2000 Pais: DE.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO

RESOLUCION,. . 20249
Por la cual se otorga parcialmente una patente de invencion

cerRTIFicADO 28839

~ Rad. N° 01-1652

Vigente desde: 11 de enero del 2001 Hasta: 11 de enero del 2021

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio de patente solicitado para la reivindicacion 4
contenida en los folios 199 y 200 del expediente, de acuerdo con las razones expuestas en
la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: El titular tendra los derechos y las obligaciones establecidos en la
Decisiéon 486 de la Comisiéon de la Comunidad Andina y su privilegio caducara en las
condiciones prescritas por las disposiciones legales vigentes sobre propiedad industrial.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auténtica de esta resolucién y el certificado
de patente, previas las anotaciones en los libros de registro .

ARTICULO QUINTO: Notificar el contenido de la presente resolucién al doctor Emilio
Ferrero, 0 a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Boehringer Ingetheim
Pharma Gmbh & Co.Kg., entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella
procede el recurso de reposicién ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual
podra hacer uso al momento de la notificacién o dentro de los cinco 5 dias habiles siguientes

o ele APORTE RECIBIDO POR VALOR DB
ey
i sﬁ DERECH# AD¥ (NISTRATIYOS
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE % - :
Dada en Bogota, D.C., a los 284 20

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO, / /

o

Doctor

EMILIO FERRERO
Carrera 4 N° 72 — 35.
Bogota, D.C.

202021 M;‘B
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RADICACION: 1-1652

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 'Y COMERCIO

EDICTO No. 13293

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Pagina 5 de 42

Que esta Superintendencia profird Resolucion No. 20249 de 29-JUN-2007. Que el contenido de la parte resolutiva es como sigue! El
Superintendente de Industria y Comercio.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Otorgar privilegio de patente de invencién a la creacidn
denominada:

" PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION DE ESTERES DE ACIDOS ARIL-
. IMINOMETIL-CARBAMICOS ™

Clasificacion IPC: A 61 K31/182 // A 61 K 31/195.

Reivindicacion(es): 1 a 3 de los folios 196 a 199 y reivindicacion 5 del folio 201.

Titular(es): BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & COKG. *
Domiciliofs): Ingelheim, Alemania.

Inventor(es): Joerg Brandenburg, Rolf Schmid, Rainer Soyka, Ralf
Anderskewitz, Rolf Bauer, Rainer Hamm y Jutta Krbber.

Prioridad N°: 10000 907.7 Fecha: 12 de enero del 2000 Pais: DE.

Vigente desde: 11 de enero del 2001  Hasta: 11 de enero del 2021

ARTICULO SEGUNDO: Negar el privilegio de patente solicitado para la reivindicacién 4
contenida en los folios 198 y 200 del expediente, de acuerdo con las razones expuestas en
la parte considerativa de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: Eltitular tendra los derechos v las obligaciones establecidos enla
Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina y su privilegio caducara en las
condiciones prescrjtas por tas disposiciones legales vigentes sabre propiedad industrial.

ARTICULO CUARTO: Entregar al titular copia auiéntica de esta resolucion y el certificado
de patente, previas las anotaciones en los libros de registro .

ARTICULO QUINTO: Notificar ef contenido de la presente resolucidn al doctor Emilio
Femero, o a quien haga sus veces, en su calidad de apoderado de Boehringer Ingelheim
Pharma Gmbh & Co.Kg., entregandole copia de la misma, advirtiéndole que contra ella
procede e recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria y Comercio, del cual
podra hacer uso al momento de la notificacion o dentro de los cirico 5 dias habiles siguientes
a ella, +

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
| Dada en Bogota, D.C.,alos ~ €SJUN. 2
EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

Al RCOBAR

Para nofificar a los interesados, se fija el presente A£DICTO en lugar visible al publico en la SUPERINTEN

COMERCIO, por el término de (10) diez dia

Secretaria General Ad-Hoc 25-JUL-2007

contados a partir de las 8:00 a.m. de hoy.

Este edicto se desfija hoy 08-AGO-2007 a las 4:30 p.m

Secretaria General Ad-Hoc

http://docs.sic.gov.co/Documentos/ApEdictos/edictos.php?fecha=25-7-2007&kini=80

IA DE INDUSTRIA Y

24/07/2007
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