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Asunto : Solicitud de patente para: PROCESO PARA

PREPARAR ACIDO 6- (4-CLOROFENIL) -2, 2-
DIMETIL-7-FENIL-2,3-DIHIDRO-1H-PIRROLIZIN-

5-ILACETICO.
Solicitante : MERCKLE GMBH
Fecha de solicitud : 03 de mayo de 2001
Publicada en : la Gaceta No. 528 del 30 de mayo de 2003
1. Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi

firma, actuando como apoderado en el asunto de 1la referencia,
atentamente, solicito se efectiie el examen de patentabilidad de la
solicitud en referencia segfin lo establecido en el articulo 44 de la
Decipifn 486 de la Comipidén de la Comunidad Andina. Para tal efecto
presento junto con este esacrito el recibo No. 03-80,499 por valor de
$335.000.00, que corresponde a la tasa fijada seglin lo diepuesto en la
reaolucién No. 41687 del 24 de diciembre de 2002.

2. Ruego atentamente a la Seflora Jefe se sirva ordenar que se
anexe este recibo, para que se efectiie dicho examen y se continGe con
el tr&mite de la solicitud.
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENC!

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES %

RADICACION EXPEDIENTE No. 01-34896

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOL!CITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 528, DE

FECHA 30 DE MAYO DE 2003, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 29 DE AGOSTO DE 2003.

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

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCERQS.

Si NO X
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Emilio Ferrero 1 1 6 70
Apoderado
REFERENCIA Radicaclén 01 34806

Tramite 002

Evento 001

Actuacién 430

Folios 002

Como resultado del examen de patentabllidad de la solicitud de patente de invenciéon N°
01 34896, realizado segin el articulo 45 de la decisién 488 de la comisién de la
Comunidad Andina, se notifica:

Documentos estudiados:

. Descripclén: folios 2-23

. Ejemplos: folios 23-36

. Capitulo reivindicatorio estudiado: folios 37-41
. No se relvindica prioridad

Objeto de la Invencién

Segun las reivindicaciones 1 a 22 de la presente solicitud, se refiere a un proceso para la
produccion del compuesto de férmula (1) por la reaccién del compuesto de formula (lil) con

cloruro de oxalilo y el producto obtenido se trata con hidracina y un hidrdxido de metal
alcalino.

Clasificaclén Intemacional de patentes A 61 K 31/40

Claridad de la solicitud

El articulo 30 de la declslén 486 de la comisién de la comunidad andina establece que:
"Las reivindicaciones definirén la materia que se desea proteger mediante la patente.
Deben ser claras y concisas y estar enteramente sustentadas por la descripcién”



T
v,

Los términos “hidréxido de metal alcalino”, *fase acuosa”, “temperatura elevada®, “éter”, %({
“acidlficando la fase intermedia® en la relvindicacién 1 son muy amplios y pueden abarcar ?
compuestos y condiciones que no se encuentran revelados en la descripcién

La reivindicacion 7 define el proceso por el resultado que se obtiene, lo cual no es claro y
no define ninguna materia técnica.

El término “hidrocarburo alifatico o cicloallfatico” presente en las relvindicaciones 9y 22 es
muy general y puede incluir compuestos que no se encuentran en la descripclén

Favor hacer las aclaraciones y correcclones del caso.

Excepclones a la patentabilidad

El articulo 14 de la declislén 486 de la comisién de la comunidad andina establece que:
"Los palses miembros otorgarédn patentes para las invenclones, sean de producto o de
procedimiento, en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, ltengan
nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial’

Teniendo en cuenta lo anterior, el contenido de la reivindicacion 21, que trata de "Uso de
..., N0 es patentable, debldo a que la legislacidon vigente Unicamente contempla los
productos o procedimientos como objeto de patente.

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 término de sesenta dlas contados
a partir de la fecha de la notificacién de la presente comunicacién. En ¢caso de no dar
respuesta al presente requerimiento, o si a pesar de la respuesta subsistieran los
impedimentos para la conceslon, se denegara la patente.

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

Alix Carmenza Céspedes de Vergel
Jefe de |a Divigién de Nuevas Creaciones _ '
12.0CT. 2008

El antarior réquerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Numero 1609 Caédigo 202024
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Como resultado del examen de blsqueda de anterioridades y con fundamento en el
articulo 48 de la Decisién 486 de la Comislién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACION

El articulo 46 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que:
“La Oficina Nacional competente podré requerir el informe de expertos o de organismos
cientlficos o tecnolbgicos que se consideren idéneos, para que emitan opinién sobre la
patentabliidad de Ila invencion. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podré requerir
informes de otras oficinas de propiedad industrial. De ser necesarlo, a efectos del examen
de paftentabilidad y a requerimiento de la oficina nacional competente, el solicitante
proporcionaré, en un plazo que no excederdn de 3 meses, uno o mas de los sigulentes
documentos relalivos a una o mas de las solicliudes extranjeras referidas total o
parciaimente a la misma invencion que se examina: ... b) copla de los resultados de
exaémenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto a esa solicitud extranjera;
... Si el solicitante no presentara los documentos requeridos deniro del plazo sefialado en
el presente artfculo la oficina nacional competente denegard la patente”.

Como consecuencia de la bisqueda de anterioridades de materia relacionada conlade la
presente Invencion, se determind que existen en el estado de la técnica los sigulentes
documentos, que eventualmente afectarian los requisitos de patentabilidad de esta
solicitud:



COSSY J ET AL: “Synthetic Studies Towards ML-3000 A Concise Synthesis if This Non-
Steroidal Anti-Inflammatory Drug®

TETRAHEDRON, NL, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS, AMSTERDAM, Bd. 55, Nr. 16,
18 April 199, paginas 5145-5156, XP004161093 ISSN: 0040-4020

Siendo que las publicaciones referenciadas hacen parte del resultado del examen de
blsqueda realizado para la solicitud WO 0155149 equivalente a esta solicitud colombiana
aqul estudiada, y no slendo viable la consecucion de dichos articulos por este despacho,
se requiere que el solicitante, en virtud de lo establecido en el articulo 46 de la Declsién
486 de la Comisién de la Comunidad Andina, proporcione las publicaciones completas,
con lo que podra realizarse un andlisis absoluto de la patentabilidad de la invencién
comrespondiente a la presente solicitud.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capltulo quinto (5), del titulo primero de la circular Gnica N° 10 de 2001.

El anterior requerimiento fue  nofificado por filaclbn en lista, de
fecha 420672008
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