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En relacion con el Expediente de la referencia por medio del presente escrito muy
respetucsamente me pemmitc solicitarles se sirvan proceder a efectuar el
EXAMEN DE PATENTABILIDAD ds la solicitud aqui contenida.

Para tal efecto acompaio el comprobante de pago por concepto de $ 353.000.00,
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCI#

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES /' ‘ [

RADICACION EXPEDIENTE No. 01-2046

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No §30, DE

FECHA 31 DE JULIO DE 2003, EL TERMINO HABIL SENALADO PORLALEY -

EXPIRA EL 28 DE OCTUBRE DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses sigulentes a partir de la fecha de
publicaciéon en la gaceta de Propiedad 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 Declsién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Bogota, D.C.,

Docto »
Germén Castlio Grau Oficlo N° HRT2

Apoderado
SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION

REFERENCIA Radicaclén 01 2046
Trémlite 002
Evento 001
Actuacién 430
Follos 006

Como resultado del examen de patentabliidad de la solicltud de patente de invencion
N° 01 20486, realizado segln el articulo 45 de la decisién 486 de la comisién de la
Comunidad Andina, se notifica:

1. DOCUMENTOS ESTUDIADOS:

El resumen y el capftulo descriptivo de la solicitud en los folios 27 y 4 a 8
respectivamente.

Los ejemplos que ilustran la Invencién en los folios 10 a 21.

Las cldusulas 1 a 21 relacionadas en el capltulo reivindicatorio de la solicitud
que se encuentran en los folios 22 a 26.

El primer examen de forma realizado a la solicitud de oficio No. 0847, que se
encuentra en el follo 34.

La copia de la solicitud original medilante la cual se reivindica prioridad de
Estados Unidos US80/175,720 de 12/01/2000 en los folios 36 a 57.

La respuesta al primer examen de forma, allegada mediante memornial de
fecha 17/05/2001 que se encuentra en los folios 58 a 67.

La solicitud de examen de patentabilldad junto con el pago de la tasa
cormaspondiente, allegada mediante memorial de fecha 19/01/2004, que se
encuentra en los folios 72 y 73.

2. OBJETO DE LA INVENCION

La solicitud hace referencla a un “Procedimiento y compuestos Intermedios para
preparar un ciclohexii-nitrilo”
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¢ Relvindicacl nes 1y 2:

Se relvindica un procedimiento para reducir un &cido ciclohexeno-carboxllico
insaturado en a,B, que comprende reducir cataliticamente el doble enlace usando un
catallzador de metal pesado y un hidrégeno-carbonato de amonio.

El agente reductor utilizado es Pd al 10%/C y el carbonato de amonio es formiato de
amonio.

s Relvindicaclones 3 y 4.

Se relvindica un procedimiento para preparar un compuesto de formula () que
cursa mediante la reduccién de un ciciohexeno de férmula (A).

COOH
Reducclén:
Férmula (A) Férmula (1)

La cldusula 4 establece que se reivindica un procedimiento de acuerdo con la
cldusula 2, en el que, en el compuesto de férmuia (A), el grupo Ar es aromético y de
férmula (i):

Férmula (I)
Es decir que el compuesto de férmula (A) presenta la estructura quimica:

COOH

Férmula (A)
* Relvindicaclones 5y 6:

La clausula reclama el procedimiento de la cldusula 4 en el que la férmula (1) cuenta
con connotaciones particulares para Ry, Rz, Y y Xa2. Y en el que el compuesto de
férmula (A) es écldo 4-clano-4-[3-{ciclopentiloxi)-4-metoxi-fenil]-1-ciciohexeno-1-
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carboxllico.

e Relvindicaclones 7 y 8:
Se reclama el procedimiento de cualquiera de las cldusulas 3-8 en el que el doble
enlace es reducido usando hidrogenacion catalitica con un catalizador de un metal
pesado (Pd al 10%/C) y carbonato de amonio (formiato de amonio).

¢ Relvindicaclones 9, 10, 11 y 12:

Se reclama un procedimiento para preparar un compuesto de formula (1), en el que Ar
os de férmula (I).

R I

Férmula (I) Formula (i)

Cuyo procedimiento comprende hidrolizar un ciclohexeno-dicarbonitril
insaturado en a,p de férmula (B), en el que Ar es lo mismo que on la férmula (A).

e

Se reclama ademés el proceso de acuerdo con la reivindicaciéon 10 en el que el
compuesto de férmula (1) es el dcido 4-clano-4{3-{ciclopentiloxi)}-4-metoxi-fenil}-1-
ciclohexeno-1-carbox(lico y el que la hidrélisis se lleva a cabo usando cloruro de
tionilo.

+ Relvindicaclones 13, 14, 15y 16:
Se relvindica un proceso para preparar el intermediario ciclohexeno-dicarbonitrilo

insaturado en a,p de férmula (B) que comprende deshidratar un 1,4-dicarbonitrilo-
ciclohexan-1-ol de férmula (C) usando una base.

O A== 0 s

CN
Formula (C) Férmula (B)

Se reclama el proceso descrito en el que el radical (i) tiene la formula: 3-
(ciclopentiloxi)}-4-metoxi-fenilo y en el que la base usada para deshidratar el
compuesto de férmula (C) es Ba(OH)..

¢ Relvindicaclones 17 a 21:
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Se reivindica un procedimiento para preparar un compuesto de férmula (C) como se
describe en la relvindicaclén 13 mediante la homologacién de la clanohidrina de la
ciclohexanona (D) que se describe, en la que Ar es el grupo aromético de férmula (i)

que se describe en la reivindicacién 13.

| | Férmula (D) Formula (C)

En particular se relvindica el proceso en el que la homologacién se lleva a cabo
usando un cianuro de trialquil-silllo como trimetil-sililc 6 un clanuro de metal alcalino
como NaCN y el compuesto de férmula (i) es 3-(ciclopentlloxi}4-metoxi-fenilo.

Una vez catalogada la invencién ésta se clasifict en la seccion: A 61 K *'/4; de la
Claslificaclén Internacional de Patentss.

3. CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

El articulo 30 de la Decision 486 contempla que “Las reivindicaclones definiran la
materia que se desea proteger mediante la patents. Deben ser claras y concisas y
oslar enteramente susientadas por la descripcién”.

o La clausula 9 determina un proceso de sintesis para la obtencién de un
compuesto de férmula (I} y lo presenta en términos de la férmuia (A), motivo
por el cual, esta Dependencla considera que la definicion genera
ambigliedades al momento de interpretar el alcance de la clausula en cuestién
y por ello recomienda al Interesado modificar la férmula.

e Lacldusula 11 dependiente de la clausula 10 también presenta problemas en
cuanto a la definicién del compuesto, ya que si se parte de un compuesto de
formula B para obtener un compuesto de férmula (1), no es claro en dénde
interviene el compuesto de férmula (A): 4-clano-4-[3{ciclopentiloxi)}-4-metoxi-
fenil]-1-ciclohexeno-1-carboxlilico; por esta razdn se requiere al interesado
para que aclare las clausulas 9, 10 y 11, a fin de que sea posible realizar una
Interpretacién Inequivoca del alcance de la invencién.

o La clausula 15 define el radical (i) que toma Ar, es por ello que se haga
mencién al mismo como radical y no como compuesto, en atencién a que se
trata de un sustituyente de férmula: 3{ciclopentiloxi)}-4-metoxi-fenilo.

¢ En cuanto a las cldusulas 17, 18 y 20 que utillzan el término "homologacién”,
se solicita al interesado defina con precisién el significado quimico del término
en menclén, ya que no es posible interpretar la cladusula sin que se generen
ambigledades.
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4. EVALUACION DE LA UNIDAD DE INVENCION:

El art. 25 de la decisién 488 establece que ‘“La solicitud de patente sélo podré
comprender una Invencion o grupo de invenciones relacionadas entre s/, de manera
que conformen un unico conceplo inventivo®.

A. Esta Dependencia encuentra que existen dos procesos definidos en el capitulo
reivindicatorio, en atencién a los reactivos y a las transformaciones quimicas que
sufren cada uno de los reactantes e intermediarios cercanos para llegar al compuesto
de fébrmula (1), a saber:

1
TN TN
N
Férmula (A) Formula (1)

En este primer proceso se describe el compuesto de férmula (A) el cual se
somete a reducclén del doble enlace del anillo de ciclohexeno.

BV

Férmula (B) Formula (1)

En el proceso alternativo se somete a hidrélisis el anllio de ciclohexeno, con
cloruro de tionllo, para que se transforme el grupo nitrllo en un grupo carboxilo
y se reduzca el enlace olefinico del ciclo.

Es decir en el primer caso se describe un proceso que cursa a través de una
reduccion catalitica con paladio y en el segundo proceso se describe una reacclén
de tipo SN+ en la cual el agua hidroliza el grupo nitrilo, con el fin de sustituiro por un
grupo carboxlio.

Asf{ las cosas, y en atencién a que el producto que se obtiene a partir de los dos
procesos descritos no es nuevo, como bien lo afima el interesado en el aparte
descriptivo de la solicitud —follo 4 patente de invencién US5552483 -, es posible
determinar que la materia reclamada no cuenta con un (nico concepto inventivo, que
sea de caricter comin y extrapolable a las dos altemativas sintéticas, dado que la
caracteristica esencial comespondiente al producto de la reacclén - compuestos de
formula (1) — no es novedosa (Unidad de Invencién a posterion).

B. En el mismo capftulo relvindicatorio se definen dos etapas adiclonales para la
obtenclén del Intermediario de sintesis de férmula (B) que Interviene en el proceso 2,
descrito en apartes anteriores; etapas que deberfa estar ligadas a dicho
procedimiento, como una secuencia légica que permite obtener los compuestos de

2
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formula (1), por cuanto tal como se presentan no es posible determinar un unico
concepto inventivo que relacione la obtencion de los intermediarios con el proceso 2.

Procesos para la obtencién de intermediarios:

CN oN
Deshidratar/Base
RyXz OH R4Xg
CN CN

Férmula (C) Férmula (B)
"
CN
[0
RyX; — RX; OH
C CN
”| Férmula (D) Férmula (C)

z

Asi las cosas, se recomienda al interesado precisar el alcance de la invencion y
tomar las acciones necesarias para definir un unico concepto inventivo para que sea
posible determinar la afectacion de las anterioridades reportadas en el estado de la
técnica.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacion de la presente comunicaciéon. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.

Notifiquese el presente
capitulo 5 del titylo

icio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal ), del
de la Circular Unica N° 10 de 2001

Jefe de la Division de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, defecha__ 01 1 JUN. 2006

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO |
Numero 0835 Cédigo 202044
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

P
RADICACION: 1-2048 EDICTO No. 13044

LA SECRETARIA GENERAL AD-HOC
HACE SABER:

Que esta Superintendencia profild Resoluclén No. 24827 de 20-SEP-2008. Que el contenkio de la parte reschsiiva es como sigue: El
Superintandenta de Industria y Comercio.

. RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Nagar ol priviegio de patents de invencidn para Ia soiicitud

comespondients a “PROCEDIMIENTOS Y GOWUESTOS INTERMEDIOS PARA
PREPARAR UN CICLOHEXIL-NITRILO".

mwsmmmmmmum« la pressnis resolucién
al doctor Garmén Castilo Grau, olmmummmeﬁdﬁwndoda

Comercio, sl momenio de la nofificecidn o dentro da los 5 diss hibies sigrlenias a elia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE -
Deds en Bogotd, D.C., a loa znm m‘

1
EL SUPERINTENDENTE DE IHIJS'I'RIAYOWEROIO.

Secretaria Genersl Ad-Hoc 04-0CT-20 Este edicto se deafija hoy 18-OCT-2008 a las cinco (5:00 p.m.)

Para nofificar & loa Interesados, se fija el te EDICTO en lugar visble al pﬂblfco en la SUPERINTENDENCIA DEZJNDUSTRIA Y
COMERCIO, por ol término de (10) diaz dias es contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.
EDICTO No. 15044

http://10.20.1.1 1/Documentos/ApEdictos/edictos.php?fecha=04-10-2006&kini=40 03/10/2006



