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’ 1. Yo, Emilio FERRRO, obrando como apoderado del solicitante 

en el asunto antes identificado, me refiero al Oficio No. 593 

notificado por fijaciôn en lista del 18 de Enero de 2007. 

2. Mediaxite el Of–cio No. 593 se puso en conocimiento del 

solicitante el in forme del examen de fondo que contiene las 

observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud 

de patente. Atiendo a las observaciones de la manera siguiente: 

3. Unidad de invendiôn: 

3.1 Con relación al requisito de unidad de invención, en 

forma resumida su Despacho establece lo siguiente: 

. "El cozzjunto de reivindicaciones presenta una falta evidente de 

urzidad de invención relativa al procedimiento de sintesis y a 

los compuestos intermedios que se reclainan bajo la 

caract:eri.stica esencial". 

Existen dos grupos de invenciones que se relacionan con sin tesis 

quimica, ci primer grupo las reivizidicaciones 1 a 3 y ci segundo 

grupo la reivindicaci6n 4. 

NIT 860.041.367-3 
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Su Despacho tambiØn establece qua se debe especificar los 

paz-Æmetros fLsico-quimicos que permiben se lieve a cabo la 

reacci6n quimica. 

4. Modificaciôn a una solicitud en trâiiite: 

El articulo 34 de la Dec–sidn 486 establece lo siguiente: 

"El solicitante de una patente podrÆ pedir qua se modifiqtxe la 

solicitud en cualquier momento del trÆmite. La modificación no 

podrÆ implicar una ampliación de la pro tección que 

corresponderia a la divulgaci6ri contenida en la solicitud 

inicial". 

fle conformidad con el artIculo anterior, presento un nuevo 

capItulo reivindicatorio como sustituto del anteriormente 

presentado, con las siguientes tnodificaciones: 

4.1 Las reivindicaciones 6 a 8 relacionadas con los 

intermedios de la formula (V) y de la formula (VII) fueron 

canceladas. 

4.2 La reivindicación  4 se modificó de tal forma que dicho 

procedimiento para la preparacidn del compuesto de formula II, 

se unid con el procedimiento para la preparación de compuestos 

de la formula (I) 

Dicha modificacidn se fundamenta en que la preparacidn del 

compuesto de formula II es una etapa previa del procedimiento 

para preparar compuestos de la formula I. Por lo tanto, el nuevo 

capItulo reivindicatorio guarda unidad de invenciOn. 

Si la modificación de la reivindicacidn 4 aün no cumple con lo 

requerido por su Despacho, mi representada respetuosamente 

solicita que el trÆmite para la concesidn continue para las 

reivindicaciones restantes. 
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4.3 AsI mismo, en las reivindicaciones se especificó la 

temperatura de reacci6n asi como el tipo de disolvente empleado. 

Lo anterior se encuentra totalmente sustentado en la memoria 

descriptiva originalmente presentada, especIficamente en las 

p.g–nas 9 a :ti. 

5. Conclusiôn: 

m? 

Teniendo en cuenta el nuevo capItulo reivindicatorio que se 

presenta con este escrito, Se concluye que la presente invención 

si cumple con el requisito de unidad de invención, establecido en 

el artIculo 25 de la DecisiOn 486, es decir, la presente invenciOn 

conforma un Unico concepto inventivo. 

Puesto que se han atendido a cabalidad las observaciones hechas por 

, su Despacho sobre la presente solicitud de patente, respetuosamente 

solicito se continue con su tramitaciOn. 

6. Anexos: 

. Nuevo pliego reivindicatorio. 

Formulario para modificaciones. 

� Recibo por valor de $99.000 por concepto de modificacionesen 

solicitud pendiente. 

Sefiora Jefe, 

’S 
L2L 

EMILTO FERRERO 

T.P.A. No. 31.929 

COLO 13736-805-034-0 

fQD MGT/MGT/IL-000735/WPC13734 
7cns M-2007-00004262 
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SUPERINTENDENCA 

FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES 
2000-F03 

0 SOLI.CITUD DE: 

Eli CorrecciOn de Error Material [I Modificci6n a una solicitud 

Nortibre: BOEl-IRINGER INGELHEIM PHARMA 

2 
GMBH& CO. KG 

IDE NTIFICAC ION 

SOLICITANTE Direccion: hiqeiheini am Fein 55216 
Alemanm 

LI LI cc. NIT 
DomiciIio Irigeiheini uv Rhein 65216 

C. E, Otto 
Ale-mania 

Luar deContuciOn;1nqeIIiim, Alemania  

TelØfono: 546 09 70 Fax: 54731 70 
E-mail: clientescamyp.com 

I DENTIFICACION 
3 Nombre: Emilio FERRERO 

Dirección: Carrera 4 No. 72-35 C.C. II NIT 0 
REPRESENTANTE TelØfono: 3473611 Fax: 2118660 C.E. 0 Otro 0 

OAPODERADO E-mail: cavelier@caveller.com 
NUmero: 438.0I9TP 31.929 

0 Nürnero de expediente: 01001652 

5 Descripciôn do la corrección o modificació’n solicitada: 

Presento nuevo ca tuloreivindatorio compuesto pc) 5 reivHdicaciones. con ci fin de superai as 

observacionos dcl examen he [cohn. 

0 Coniprobante do pago No. 07-26,548 Fecha: 2 de Abril do 2007 

Anexos 0 IEI Comprobante de pago de la tasa por 
$ 

99.000 

0 Poderes, si fuere el caso 

0 Docurnento que acredita la existencia 
y 

representaciôn legal de las partes, cuando sean 

personas juridicas. 

ONOMBRE: EMILIOEERFE.RO -  FIRMA:’’- C.C. 438.019 

de tisaquen T.P.A. 31.929 MGT r4GT//ID-000736/WPC137’36 e/Cns d-2007-00904263 



REIVINDICACIONES 

I.- Procedimiento para la preparación de compuestos de la fOrmula (I) 

en la que 

R1 significa un radical seleccionado entre el grupo quo consta do metilo, etilo, 

propilo, ciclopentilo, ciclohexUo, fenilo, bencilo y -C(Me2)fenilo, que en cada caso 

puede estar sustituido una vez o dos o tres veces con hidroxi; 

R2 significa un radical seleccionado entre el grupo que consta do metilo, etilo, 

propilo y bencilo, 

caracterizado porque un compuesto de la fOrmula (U) 

en la quo 

R1 significa un radical seleccionado entre el grupo quo consta do metilo, etilo, 

propilo, ciclopentilo, ciclohexilo, fenilo, bencilo y -C(Me2)fenilo, que en cada caso 

puede estar sustituido una vez a dos o tres veces con un grupo -O-PG, 

representando el grupo -0-PG una funciOn hidroxilica protegida quo se 

selecciona entre el grupo que consta de metoxi-metiloxi, 2metoxi-etoximetiIoxi, 

1-etoxi-etiloxi, 2-tetrahidropiraniloxi, I -butoxi-etiloxi, terc.-butiloxi, benciloxi y 4-

metoxi-benciloxi, 
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se hace reaccionar en primer lugar, en el seno de un disolvente etØreo o aromÆtico, 

seleccionado del grupo de tetrahidrofurano, tolueno, o dioxano a una temperatura de 

reacción de -50°C a 20° C con un hexaalquil-disilazano de metal alcalino y a 

continuaciOn se trata con un compuesto de la formula (III) 

R2-0-COX’ (111) 

en la que 

R2 presenta el significado precedentemente mencionado y 

X significa dora, bromo o -0-R2, 

despuØs del tratamiento so aIsla mediante un Æcido de la formula HY un compuesto de 

la fOrmula (IV) y/o su forma tautOmera 

Ra 

en la que los radicales R’ y R2 presentan los significados precedentemente 

mencionados, e Y significa un radical de Æcido cualquiera, 

y a partir do Øste se pone en libertad el compuesto de la formula (1), 

2.- Procedimiento segün Ia reivindicaciOn 1, en el que 

R1 significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de fenilo, bencilo y - 

C(Me2)fenhlo, que puede estar sustituido en cada caso una vez o dos veces con 

hidroxi; 

R2 significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de etilo, propilo y 

bencilo, 

caracterizado porque un compuesto de Ia fOrmula (II), en la que 

R1’ significa un radical seleccionado entre el grupo que consta de fenilo, bencilo y - 

C(Me2)fenilo, que en cada caso puede estar sustituido una vez a dos veces con 

un grupo O-PG, 

representando el grupo -0-PG una función hidroxilica protegida seleccionada 

entre el grupo que consta do metoxi-metiloxi, 2-metoxi-etoxi-metiloxi, I -etoxi-

etllaxi, 2-tetrahidropiranhloxi, 1-butoxi-etiloxi, terc.-butiloxi, benciloxi y 4-metoxi-

benciloxi, 

2 
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se hace reaccionar en primer lugar, en el seno de un disolvente etØreo o aromÆtico, 

seleccionado del grupo de tetrahidrofurano, tolueno, o dioxano a una temperatura de 

reacciOn de -20°C hasta 10°C con un hexametil-disilazano de metal alcalino y a 

continuaciOn se trata con un compuesto de la fOrmula (III) 

R2-O-COX’ (III) 

en la que 

R2 presenta el significado precedentemente mencionado y 

X significa cloro, bromo o �0-R2, 

despuØs del tratamiento se alsia mediante Æcido clorhIdrico acuoso un compuesto de la 

formula (IVA) 

R LJL 

1-3 
am 

en la que los radicales R1 y R2 presentan los significados precede ntementre 

mencionados, y a partir de Øste se pone en libertad en condiciones alcalinas de 

reacciOn el compuesto de la formula (I). 

3.- Procedimiento segOn la reivindicaciOn 16 2, 

en el que 

R1 significa -C-(Me2)fenilo, que eventualmente puede estar sustituido una vez con 

hidroxi y 

R2 significa etilo, 

caracterizado porque un compuesto de la formula (II), en Ia que 

R1 significa -C(Me2)fenilo, que eventualmente puede estar sustituido una vez con un 

grupo -0-PG, representando el grupo -0-PG una funciOn hidroxIlica protegida 

seleccionada entre el grupo que consta de metoxi-metiloxi, 2-tetrahidropiranhloxi, 

I -butoxi-etiloxi, terc.-butiloxi, benciloxi y 4-metoxi-benciloxi, 

se hace reaccionar en primer lugar, en el seno de un disolvente etØreo o aromÆtico, 

seleccionado del grupo de tetrahidrofurano, tolueno, o dioxano, a una temperatura de 

3 



reacciOn de -iO C a 0°C con un hexaalquil-disilazano de metal alcalino y a 

conflnuaciOn se trata con un compuesto de la formula (III) 

R2-0-COX’ (111) 

en la que 

R2 presenta el significado precedentemente mencionado y 

Xsignifica cloro, bromo o -O-R2, 

despuØs del tratamiento se aisla mediante un Æcido de la formula HY un compuesto de 

la formula (IV) en la que los radicales Y, R’ y R2 presentan los significados 

precedentemente mencionados, y a partir de Øste se pone en Jibertad el compuesto de 

la formula (I). 

4.- Procedimiento para la preparaciOn de compuestos de la formula (I) segUn las 

reivindicaciones anteriores, 

en la que 

y R2 presentan los signif(cados mencionados en las reivindicaciones I a 3, 

caracterizado porque el compuesto de la fOrmula (II) 

Se prepara mediante las siguientes etapas 



(a) la reacciôn de Østeres de atquilo C1-C4 de Æcidos 3-hal6genometll benzoicos en 

el sentido de una sIntesis de Øteres segün Wilkinson; 

(b) la transformación por reducciOn de los Østeres de aiquilo de Æcido 3-(4-ciano-

fenoxi)-benzoico de la fOrmula (VII) 

en la que R’ significa aiquilo C1 -C4, en un compuesto de la fOrmula (V), 

en la que X representa hidroxi; 

(c) eventualmente el tratamiento del compuesto de la fOrmula (V), a temperatura de 

-10°C a 0°C, en la que X representa hidroxi, con un reactivo de halogenaciOn o 

con un cloruro de Æcido sulfOnico: 

(d) la reacción del compuesto de la fOrmula (V), en la que X significa hidroxi, cloro, 

bromo, mesilato. triflato a tosilato, con un derivado de fenol de la fOrmula (VI) 

NO 

en la que R1 presenta Los significados mencionados en las reivindicaciones 1 a 

3; eventualmente en forma de los correspond ientes fenolatos de sodio o potasio, 

en condiciones alcalinas do reacción, en el seno de un disolvente orgªnico polar; 

(e) la transformaciOn del compuesto obtenido de la formula (U) en el compuesto de 

La formula (I) de acuerdo con el procedimiento sogin las reivindicaciones I a 3. 

5 
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SUPER1NTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREAC1ONES 

Radicación N°: 01 1652 
Ciasificaciôn internacional (1PC): MI K3’1192 II AOl K311,95 
Concepto Tecnico N° 912 

Como resuftado del examen definitivo, realizado con fundamerito en el artIculo 48 de 
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Aridina, se le comunica 

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS: 

� El resumen y el capliulo descriptivo de la solicitud en los folios 25 y 2 a 15 
respectivamente. 

� Los ejemplos quo ilustran la invención en los folios 16 a 19. 
� Las clausulas I a 11 relacionadas en el capitulo reivindicatorio de la solicitud 

que se encuentran en los folios 20 a 24. 
� La copia de la solicitud original mediante la cual so reivindica prioridad 

Alemana DE10000907 7 do 1210112000 an los folios 37 a 58, junto con su 
traducción correspondiente en los folios 59 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, aflegada mediante memorial do 
fecha 10107/2001 que so encuentra en los folios 88 a 104. 

� El memorial do fecha 26/05/2003 quo presenta el cambio do nombre do La 
sodedad ROEHRINGER INGEL HElM PHARMA KG porel de SOEHRINGER 
INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG, en los folios 107 a 161. 

� La solicitud de  examen de patentabilidad junto con el pago do la tasa 
correspondiente, allegada mediante memorial de fecha 26/09/2003, que se 
encuentra en los folios 162 y 163. 

� El primer examen do fondo efectuado a la solicitud en virtud del articulo 45 do 
la Decision 486 No. 827 y que se encuentra en los folios 165 a 172. 

� La respuesta at primer examen tecnico do fondo, aftegada a esta Dependencia 
mediante. memorial do fecha 29/08/2006, que se encuentra en los folios 173 a 
182. 

� El segundo examen de fondo efectuado en virtud del art.iculo 45 de la norma 
Andina de No. 027 que so encuentra en los folios 183 a 191. 

� La rsuesta al repuenmiento teonico de fondo No 027L ajiegada mediante 

2 OBJETO DE LA INVENCION: 

La sIicitud hace referenda a un "Procedim!ento para ía preparac!ôn de Østeres 
de ªcidos arll-iminometll-carbÆrnicos" 

Reivindicaciones I a 3: 



204/ 
Se reivindica un procedimiento para la preparacion de compuestos de la formula (I) 

Caracterizado porque el compuesto de fOrmula (II), se hace reaccionar en primer 
lugar, en el seno do un disolvente etØreo o aromâtióo, con un hexaalquil-disilazano de 
metal aicalino y a continuación se trata con un compuesto do (a fOrmula (III). 

COX 

EespuØs del.tratarnionto se alsia mediante un Æcido de la formula HY, un compuesto 
do la fOrmula (IV) y/o su forma tautórnera, y a partir de Øste se pone en libertad el 
compuesto do (a formula (I) 

R 

CN 

’N Fa(ll) 

mLa(1i) FônUa(M 

Se reivindica ci proceso que utiliza hexametil-4isilazano y que permite obtener el 
compuesto de fOrmula ((VA), que se ha aislado con HCl acuoso: 

En particular so reclama el procedimiento de sintesis caracterizado porque un 
compuesto de formula (II) reacciona en el seno de un disolvente etØreo o aromÆtico a 
una temperatura do reacciOn do -10°C a 0°C con un hexaalalquil-disilazano do metal 
atcalino y con un compuesto de fOrmula (Ill). 

DespuØs del tratamierito so aisla med}ante un Æcido.de la fOrmula HY un compuesto 
do la fOrmula (IV) y a partir de Øste so pone en libertad el compuesto de fOrmula (I). 

ReMndicación 5: 

Se reivindican el proclucto intermedlo de fOrmula; (IVA); 

F6rrnu} (IVA) 



3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD: 

La descripción divulga la invención do manera clara y completa tal como Jo establece 
el artIculo 28 de La Decision 486 do (a ComisiOn de la Comunidad Andina cuando 
dice: 

"La descripción deberÆ divuigar la invenciOn do manera suficieritemento clara y 
completa para su comprensión y para quo una persona capacitada en la mater/a 
tØcnica corresponcliente puocia ejecutarla. La descripciôn do ía invención indicarÆ 
el nombre do la invonciOn e inciuirÆ Ia siguiente inforrnaciOri: 
a) el sector tocnologico a/ quo so ref/ore o al cual so api/ca Is invenciOn; 
b) (a tecnoIogIa anterior conocida per el solicitanto quo fuese ütil pars Ia 
compronsiôn y el examen do ía InvenciOn, y las referencias a los documentos y 
publics clones anteriores rolativas a dicha tecnobgia; 
c,) una descripción  do ía invenciôn en tØrminos quo permitan la comprensiOn del 
problema tóonico y do Is solución aportada par ía invonciôn, exponiendo las 

-� diferencias y eventuaies ventajas con respecto a ía teonologla anterior; 
d) una reseæs sobre los dibujos, cuando los hubiera; 
e) una descripción do Is mejor manors conocida per of soicitante pars ejecutar o 
ievar a Is prÆctica la invenciOn, utilizando ejompios y referencias a los dibujos, do 
ser Østos pertInentes; y, 

una indicaciOn do la manors en que la invención satis face ía condicIOn do ser 
susceptible do apilcac/On industrial, si ella no fuose evidento do ía doscripciOn o 
do Ia naturaleza do is invonción." 

Las reivindicaciones I a 3y 5 estÆn acordes con of artIcuto 30 do La Decision do (a 
Comunidad Andina quo establece: "Las reivindicaciones detin!rÆn Ia mater/a quo so 
doses protegor medianteJa patento. Doben ser ciaras y ooncisas y estar enteramente 
sustentadas par la descripción. 

Las reivindicaciones podrÆn ser independlentes a dopendientes. Una 
reiviridicaejôn serÆ indepondiente cuando del/na Ia materia quo so doses prategor 
sin referenda a otra roivindfcaeión anterior.  Una reivindicaciOn serÆ depondiente 
cuando do fins ía materia quo so doses protegerrofiriendose a una reivindicac/On 

. 
anterior. Una reivindica c/On quo so ref/era a dos o mØs reivindicaciones anteriores 
so consklerarÆ una roivindicaciOn depend/onto mÆltiple." 

Vale La pena sen afar quo si bien (a reMndicacfón 4 que fue objeto de modificaciones 
en of memorial de lecha 1.104/2007, atendiendo Las observaciones tOcnicas 
efectuadas en el requerimiGnto de fondo No. 027 do 18/01/2007, continua 
presentando problernas do unidad de invención que al intentar solucionarse generO 
problemas de claridad. La cfÆusuta en cornento no hace menciOn real a las 
reivindicaciones precedentes (1 a 3) quo corresponde a Ia trarisformaciOn ocurrida 
entre el compuesto (II) y la estructura (UI) en presencia de hexaalquit-disilazano, 
cuando so somete a hidrOlisis en media Æcido para obtener las estructuras de formula 
(0. 

Por el corttra�rio do La lectura do su contenido resulta evidente que se trata do (a 
secuencia de etapas pars obtener el compuesto de formula (II), intermediario cercano 
del compuesto do fOrmula (I). Do esta manera, se evidencia una dependencia falsa 
entre La reivindicac.iOn I y La reivindicación 4 porque Østa ültima continta haciendo 
referencia a un proceso independientØ caracterizado porque permite La obtenciOn del 
compuesto de fOrmula (II) quo aunque es intermediarlo cercano do (I) aün tiene qUe 
sufrir dos transformaciones para convertirse en el compuesto de formula (I). 



Por to antertormente expuesto, resulta claro que la modificacion propuesta por el 
interesado no subsana la falta de unidad de invención pero si genera ambigUedad 
frente a la dependencia de las materias reclamadas, ya quo la clÆusula 4 no Os una 
modalidad especial de la invención, por el contrario se trata do un concepto inventivo 
diferente quo no permite la concepción de un grupo de invenciones interrelacionadas 
entre Si por una caracteristica esencial comün abs procesos do sintesis reclamados. 

Por esta razón, esta Dependencia reconoce et cumplin lento a cabalidad de ks 
disposiciones contempladas en los articulos 28y30 de la nomia Andina por parte de 
las clÆusulas I a 3 y 5 del capitulo reivindicatorlo, y en el mismo sentido afecta Ia 
ciaridad do la ciÆusuia 4 porque existe falsa dependencia entre la materia reclamada 
en las clÆusulas I a 3 y La clÆusuta 4. 

4. EVALUACLON DE UNIDAD DE INVENCIÔN: 

La materia reclamada en las olÆusutas 1 a 3 y 5 comprende una invenciOn a 
grupo do invenciones relacionadas entre Si, do manera que se integra un 6nIco, 

� concepto inventivo conforme a! artIculo 25 de la Decision de la Comunidad 
Andina La solicitud do patento solo podra comprender una invencion a un grupo 
de invenciones relactonadas entre si, do manera quo con formen un UflIGO 
concepto inventivo." 

Vale la pena seæalar quo en la solicitud existeri dos grupos do invenciones quo si bien 
pertenecen a la misma categoria reivindicaciones de procedimiento -, no 
corresponden a procesos anÆlogos que permitan Ilegar a un mismo producto final. 

La secuencia reclamada en las clÆusulas I a 3 permite Ilegar a los compuestos de 
formula (1), en tanto quo la secuencia reclamada en la clÆusu(a 4 realmente tiene 
como objetivo reivindicar (a secuencia quo permite obtener el compuesto 
intermediarlo do formula (II). Y aunque el interesado presentO modificaciones sabre la 
clªusuta (4) para enlazar el concepto inventivo de Osta clÆusula con la caracteristica 
esencial que so reclama en las clÆusu!as I a 3, continua evidenciândoso la  existencia 
do dos conceptos inventivos independientes derivados do: a) la secuencia IOgica de 
etapas para obtener el compuesto do fOrmula (I) y b) la secuencia Iógica do etapas 
para obtener of intermediarlo do sIntesis do formula (II). 

Como so seæaiO en las dos oportunidades jurIdicas, previas al examen definitivo, se 
trata do dos conceptos inventivos diferentes quo no pueden coexistir en una misma 
solicitud, dado quo la caracteristica esencial reclamada en las c!Æusu!as I a 3 tiene 
que ver con La transformaciOn e interacción quimica quo ocurre entre molØculas do 
fOrmula (II) y molØculas de formula (ill) para obtener comuestos de formula (I); en 
tanto que la caracteristica fundamental de la clÆusula 4 no se relaciona do forma 
directa a anÆloga con la situaciOn qulmica que ocurre en la clâusula (I) porque tiene 
como objeto fundamental la obtenciOn del intermediarlo do fóm,ula (II) of cual forma 
parte de una ruta sintØtica diferente. 

Este hecho confirma quo so trata do procedimientos do sIntesis que existen do 
manera independiente ya que no se trata de caminos anÆlogos para acceder a un 
mismo producto final - compuesto do fOrmula (I). Por esta razOn, esta Dependencia 
concede of privileglo do patente para las clàusulas 1, 2 y3 que hacen referenda a 
la reacción quo cursa cuando compuestos de formula (II) y (UI) interaccionan 
quimicarnente, en el seno do un disolvente etØreo o aromÆtico y con catalizador 
hexaalquil-disilazano, para dar un compuesto do fOrmula (IV) a partir del cual es 
posible aislar el compuesto de fOrmula (t) par hidrOlisis Æcida, tal coma se presenta en 
el siguiente esquema do reacción, 
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ROCOX Dvte etØo 

Fnnuta (Hi) 

FömuLa (ii) 

FOnma (IV) 
Formula (I) 

Formula (IV) 

V como la clÆus%Ia 4 reclama una secuencia logica altemativa quo si bieri permite 
Ilegar a Los compuestos de formula (I), mediante la asociaciOn do una ruta sintØtica 
para intermediarios do reacción con la  secuencia reMndicada en la c{Æusu(a (1), 
dicha clâusula no presenta un concepto comün inventivo anÆlogo at inicialmente 
reivindicado par la sohcrtud, en consecuencia, se recomienda la no conceston del 
pnvegio de patento para la materia alli contemplada - folio 199 y 200 - 

5. ES UNA INVENCION: 

El objeto do La presente soticitud - reivindicaciones I a 3 y 5 - no so encuentra 
comprendido dntro del alcanco del artIculo 15 do la Comisión do la Comunidad 
And ma quo .establece: 

No so considerarÆn invencionos: 
a) los descubriniienEos, las toorias cientificas y los metodos matematicos, 
b) el todo o parte do sores vivos tel coma se encuentran en Ia naturaleza, los 

� 
procesos biologicos naturales, el material biologico existente en ía naturaleza a 
aquel quo pueda ser aisiado, inclusive genoma a germoplasma do cualquier ser 
viva natural; 
c) las obras litererias y artisticas a cualquier otra protegida par el derecho de 
autor; 
d) los planes, Peg/as y mØtados para el ejerciclo do ectividades intelectuales, 
fue gas a actividades econOmico-cornorciales; 
e) los programs do ordQnadores a a! soporto lógico, coma tales; y, 
0 las formas do presenter información. 

6. PATENTABILIDAD DE LAS INVENCIONES: 

La presente solicitud - reivindicaciones I a 3 y 5- no so encuentra bajo el alcance 
del articuto 20 do la Decision do la Comision do la Comunidad Andina "No seran 
patentables: 

a) las !nvenciones cuya explotaciOn comercial en el territorio del Pals Miembro 
respectim. deba impedirse necosariamente pare proteger el orden pÆbiico a Ia 
moral A ostos efectos Ia explotaclon comercial do una invencion no so 



VE 
considerarÆ conti-aria.al orden püblico o a. Ia moral solo deb/do a Ia existoncia do 
una disposicion legal a admintstrattva quo prohiba 0 quo rogule dicha explatacion, 
b) las invencianes cuya expiotacion comet-cial en el Pats Miombro respectivo deba 
impedirse necesariamante para proteger la salud o la vida do las personas o do 
los animales, a pare preservar los vegetalos a el rnedio ambiento. A estos efectos 
ía explotaciOn comorcial do una invenciôn no se.considerarÆ contraria a Ia salud a 
Ia vkla do las personas, do los an/males, o para la preset-va dOn do los vegetales a 
del medlo ambionte solo par razón do existir una disposiciOn legal o administrativa 
quo prohiba a quo regule dicha oxplotaciOn; 
c las plantas, los animales y los procedimierttos esencialmente biologicos para Ia 
producciOn do plantas o animales quo no sean procedimientos no bIolOgicos a 
microbiolOgicos; 
d) Los mØtodos terapOuticos a qwrargicos para el tratamionto humano a animal, 
asi coma los mOtoclos do diagnOstico aplicados a los sores humanos a a 
an/males." 

7. EVALUAcION DE LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD: 

Etarticulo 14 do (a Decision 488 do (a Comisión do la Comunidad Andina establece 
que: Los PaIses Miombros otorgarØn patentes para las invoncionos, sean do 
producto o do procedimionto, en todos los campos do la tecnologia, siempre quo 
sean nuovas, ten gan n.ivel invent/va y sean susceptibles do aplicaciOri industrial. 

En cump9miento del artIculo 14 de (a Decisk5n 486, se procedió a evaluar los 
requisitos do novedad, nive.i inventivo y aplicación industrial con elfin do establecer la 
patentabilidad do (a tnvencion reivndicada en (a sohcitud en estudio clausulas I a 3 
y5-. 

7.1 Evaivación tie la NOVEDAD: 

La DecisiOn 486 do la ComisiOn de (a Comunidad Andina establece en su articulo 16: 
"Una invención se considerarÆ nueva cuando no estOcomprendida en ol estado do Ia 
tOcnica. 

El estado de Ia tOcnica comprendorÆ todo /0 que haya s/do accosible al pub//co par 
una descripción escrita u oral, utilizaciOn, comercialización o cualquier afro media 
antes do ía fecha do presentaciOn do la sollcitud do patente a, en su caso, do Ia 
prior/dad reconocida. 

Solo para el efecto do la detorminaciOn do Ia novodad, tambiOn so considerarØ dentro 
del estado do la tØcnlca, of contenido do una solicitud do patente en trÆmito ante Ia 
oficina nacional compotente, cuya fecha do presentacion a do prioridad fuese anterior 
a Ia fecha do prsentaci6n a do prior/dad do ía soilcItud do patente quo so estuviese 
oxaminanclo, siempre quo dicho contenido ostØ incluido en la solicitud do fecha 
anterior cuando ella so publique a hubiese transcurrido el plazo pro vista en el artIculo 
40." 

Despues do roalizada (a btsqueda de anterioridades en los archivos con que cuenta 
(a oficina y no hablØndose encontrado alguna anterioridad quo anticipara el proceso 
de sintesis y el intermecilarlo tie sIntesis do formula (IVA) para Ia obtenciOn do 
cornpuestos do fOrmula (I) a travOs do la reacciOn quo cursa cuando compuestos do 
fOrmula (II) y (Ill) interaccionan qwmscamente, en el seno do un disolvente eteroo 0 
aromatico y con catalizador hoxaalquil4isilazano, pat-a dar tin compuesto de formula 
(IV) a partir del cual es posible aislar el compuesto do formula (I) par hidrolisis acida, como so define en lag reivindicaciones I a 3 y5, folios 196 a 201, so considera que (a materia correspondiente a estas reivindicaciones es nueva. 4�. 



De acuerdo at articulo 18: Se considerarÆ quo una irivenciOn tiene nivel inventivo, si 
pars una persona dol oi7cio norma/monte versada en ía matoria tOcnica 
correspondiente, esa invenciOri no hubiese resultado obvia n/ so hubiose dorivado do 
manera evidente del estado do ía tO cnica. , se conceptUa: 

El proceso de sintesis y el intermecifarlo do sintesis de formula (IVA) para ía 
obtericiôn do compuestos do fOrmula l) a ti-ayes do Ia reacción que cursa cuando 
compuestos de fOrmula 11) 

y all) 

interaccionan qulmicamente, en el serto do un 
disolvento etØreo o aromÆtico y con catalizador hexaa/qui/-d!silazano, para dar un 
compuosto do fOrmula (IV) a partir del cui es posib!e a/s/ar el compuesto de fOrmula 
(1) por hicirolisis acida, definidos en las retvindcacones 1 a 3 y 5 (folios 196 a 201) 
tiene nivel inventivo puesto que representa una modalidad do sintesis quimica y un 
intermecliarlo de reacoión para la obtenciOn de compuestos de formula (1) que una 
persona medranamente versacla en la materia tecnca correspondiente no podria 
derivar del estado del arts y por tanto cuenta con et nivel inventivo requerido para su 
proteccon por patente de invencion 

7.3 Evaluación  de la APLIGACION INDUSTRIAL: 

Do acuerdo con et artIculo 19: "Se considerarO quo una irivención es susceptible de 
aplicacion industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier 
tipo do industria, entendiOndose por industria la referida a cuafquier actividad 
productiva, incluido Jos servicios ", so conceptua 

Se considera quo el proceso do sintesis y el intermediario do reacciOn de formula 
(1VA), objetos do la presents soilcitud poseen aplicaciOn industrial ya quo constituye 
una ruta sintØtica alternativa junto con un intermediarlo do reacción que permits 
obtener en masa do meclicamentos con efecto antagonista de LTB4. 

Teniendo en cuenta to anterior y en razOn del cumpilmiento del articutol4 de la 
Comision de la Comunidad And ma, so recomienda cgnceder jarciaimente et 
pnvIleqo soticitdo qandicaciones I a 3 y 5 folios 196 a 198y 201 v 
neiarei Drivilecijo para la reivindicaciOn 4 del folio 199 y 200. 

EXAMINADOR JEFE DIVISION NUEVAS FECHA 
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