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1. Documentos estudiados

Descripcion: Folios 35-50 y 55-56
Reivindicaciones: Folios 51-54
Prioridad: EP 08018721,4 Folio 1

EP 09161388,5

2. Analisis de la Prioridad

Se acepta la reivindicacion de prioridad porque ésta solicitud fue presentada dentro del
plazo establecido (Art. 9 D 486) y su contenido técnico corresponde con el de la

prioridad reivindicada.

3. Objeto de la invencién
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De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo 10
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por el solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, sélo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada.

Titulo de la solicitud: Proceso para la preparacién de benzonorbornenos. Folio 1.
Objeto de la invencion: El objeto de la presente solicitud de patente de invencién se

refiere a un método de sintesis de 9-diclorometilen-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metano-
naftalen-5-ilamina de formula (I) que se resume mediante el esquema (l).
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El problema técnico planteado en la presente solicitud de patente se refiere a la
necesidad de diseflar un nuevo método de sintesis de 9-diclorometilen-1,2,3,4-
tetrahidro-1,4-metano-naftalen-5-ilamina que sea mas sencillo y tenga mejores
rendimientos. Para solucionar ese problema la presente solicitud presenta un método
de sintesis de 9-diclorometilen-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metano-naftalen-5-ilamina de
formula (1) que se resume mediante el esquema (1).

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): CO7C 205/12, 211/61, 17/25, 22/02, 23/08.

4. De la solicitud de Patente

Descripcién (articulo 28)

La descripcion resulta ser insuficiente para el amplio alcance que tiene el capitulo
reivindicatorio. Se le recuerda al solicitante que la descripcion debe ser una divulgacion
suficiente y adecuada de la materia que se esta reclamando, pero definitivamente el
alcance de la misma, va mucho mas alla de aquella materia que se encuentra
enteramente soportada en la descripcion.

En ese sentido, no se encuentra soporte técnico en la descripcion para reclamar tantas
posibles condiciones de ejecucion, dado que Unicamente se mostr6 un método de
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sintesis que se ejecuta bajo condiciones muy especificas que se alejan bastante de la
generalidad reclamada. El solicitante debe limitar el alcance del capitulo reivindicatorio.

Por lo tanto, la descripcion no cumplié con el requisito de claridad y divulgacién
completa de acuerdo al art. 28 de la Decision 486 y el art. 22 del Tratado PCT.

Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

El capitulo reivindicatorio no so6lo es demasiado amplio y no cumple con el requisito de
concision sino que ademas es una generalizacidn que no se encuentra enteramente
soportada en la descripcion.

Se llama la atencién del solicitante frente a que no se menciona ninguna condicién de
ejecucién y en cambio se citan generalidades tales como “catalizador metalico,
iniciador de radicales libres, solvente apropiado” que son ambiguas y no definen
especificamente el objeto ni el alcance de la invencion, sirvase retirar dichas
expresiones.

El solicitante debe definir especificamente la materia y el alcance de la invencién a
través de las caracteristicas técnicas esenciales que se encuentren enteramente
soportadas en la descripcion.

En consecuencia, el capitulo reivindicatorio no cumple con el requisito de concisién,
claridad y sustento en la descripcion de acuerdo al art. 30 de la Decision 486.

5. Determinacion del Estado de la Técnica
Considerando que la fecha de la solicitud prioritaria es 27 de octubre de 2008 se realiz6

la busqueda en el estado de la técnica y se encontraron los documentos relacionados a
continuacion que pueden afectar la patentabilidad del objeto de la presente solicitud:

N° Documento Titulo Fecha de publicacién

Heterocyclic amide derivatives useful as

D1 | WO2007048556 . o
microbiocides

3/mayo/2007

El solicitante podra consultar el documento citado en la siguiente direccion URL:
http.//worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblio?

DB=EPODOC&II=0&ND=4&adjacent=true&locale=en EP&FT=D&date=20070503&CC=WO&NR=2007048556A1&KC=
Al

El documento D1 divulga un método de sintesis de 9-diclorometilen-1,2,3,4-tetrahidro-
1,4-metano-naftalen-5-ilamina, esquema 4.

Expediente 11-50869- -4 ler art 45



” Pros
Industria y Comercio p
SUPERINTENDENCIA :
Scheme 4
Aé):oocm FC5H,,ONO j g @_(
3 _ =R
CH,NQ,, piperidine l

) / \
H(F)
Ra _ - R3
F(H) R’
NO,
F

6. Examen de patentabilidad (articulo 14 D486)
Novedad (articulo16 D486)

La reivindicacion 3 presenta un compuesto de formula (1V)

cl
\

cl

(V)

NO,

No obstante, ese compuesto ya habia sido revelado en el documento D1, compuesto B,

donde R’y R” son Cly R1y R2 son H.

F‘II‘
NO,
B

En consecuencia, la reivindicacion 3 no es nueva, segun lo divulgado en el documento
D1.

Nivel Inventivo (articulo18 D486)
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La reivindicacion 1 presenta un método de sintesis de sintesis de 9-diclorometilen-
1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metano-naftalen-5-ilamina de formula (l) que se resume mediante
el siguiente esquema.
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Al comparar la ruta de sintesis reclamada en esta solicitud con la ruta de sintesis
conocida desde el documento D1 se observa que son diferentes.
No obstante se considera que la ruta sintética de interés es una alternativa que no
produce ningun efecto técnico inesperado o sorprendente puesto que no solamente se
siguen utilizando reactivos altamente téxicos y de dificil manejo como el tetracloruro de
carbono (que en muchas ocasiones es de uso restringido), sino ademas porque no se
encuentra evidencia técnica que muestre que la nueva ruta sintética reclamada tenga
mejores rendimientos que la conocida desde el documento D1.

En consecuencia la materia objeto de la presente solicitud es una alternativa que no
provoca ningun efecto técnico sorprendente o inesperado y carece de nivel inventivo.

7. Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la presente solicitud se encuentran afectados asi:

N° Documento N° Reivindicaciones afectadas Requisito que afecta
3 Novedad
D1 W02007048556 1-2y4-7 Nivel Inventivo
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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 (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacion. 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante de
sesenta (60) dias para dar respuesta a este requerimiento y presentarla por escrito.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara
a modificar el capitulo reivindicatorio y éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones, no
pagard la tasa de modificacidbn voluntaria pero si la correspondiente al pago por
reivindicacion adicional.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

_—

—

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craaciones (c)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2013-02-12

Elabord: Sandra Isabel Calderon Rodriguez
Revisoé: Gloria Jacqueline Alfonso Rozo
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