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Referencia :  Expediente No. 03.112.174

Asunto :  Solicitud de Patente para PROCEDIMIENTO PARA LA
PREPARACION DE TROFENOL

Solicitante ;  BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG

Clase 1 CO7D 451/010, CO7D 471/008

Fecha de Salicitud ¢ 23 de diciembre de 2003

1. Yo, Emilic FERRERQ, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes

o9

identificado, me refiero al Oficio No, 13076 notificado por fijacidn en lista del 12 de
octubre de 2007,

2. Mediante mi memorial de fecha 10 de enerc de 2008 solicité un plazo de 30 dias
para atender e Oficio No. 13076.

3. Mediante el Oficio No. 13076 se puso en conocimiente del solicitante el infarme

que contiene las abservaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de

.‘! patente.

. Atiendo a las observaciones de |3 manera siguiente:

3.1 CLARIDAD DE LA SOLI C Y REIVINDICACTONES DE USO,

Para subsanar las abjeciones que sobre claridad y por incluir reivindicaciones de use hizo

su Despacho, presento nuevo pliego reivindicatorio con 6 reivindicaciones en el cual se
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han hecho cambios que permiten apreciar claramente el objeto reivindicado en |z presente

solicitud de patente. Las modificaciones al capitulo reivindicatorio fuergn las siguientas:

- Las expresiones “eventualmente en forma de sus sales por adicion de acidos,
eventualmente en forma de sus hidratos” de la reivindicacidn 1 han sido eliminadas de
este pliege reivindicatorio. De la misma forma, las expresiones “sales metdficas activantes
y bases adecuadas” han sido especificadas para reivindicar, sales de hierro y cobre
activantes y bases seleccionadas de entre carbonatos de metales alcalinotérreos o alcali,
alcoxidos de metales alcalinotérrecs o dlcall e hidrdxidos de metales alcalinotérreos o leali

respactivamente.

Con respecto a §i el tropenol se obtiene como su base o en forma de sal, respetuosamente
panemos de presente que el tropenol se obtiene después de la etapa de la saponificacion
en forma de su base libre, Sin embargo, su purificacion se realiza mediante
procedimientos normalizados a través de lavados con HCl disuelto en isopropancl lo cual

conlleva a una recristalizacian como el clorhidrato.

- Las expresiones “un disolvente adecuado, y/o, un reactivo de activacion adecuado,
una base adecuada” de la rejvindicacién 3 han sido especificadas de acuerdo al alcance de
la descripcién a: agua, un reactivo de activacion adecuado seleccipnads de entre HI, HBr o
HC! ¥ una base selecciona de entre hidréxidos de litio, sodio, potasio y celcio
respectivamente,

- Las reivindicaciones 6 v 7 que reclamaban el uso de los compuestos han sido

eliminadas de éste pliego reivindicatoria,

De esta manera es claro que con las anteriores modificaciones del capitulo reivindicatorio
quedan subsanadas las objeciones que por claridad y por incluir reivindicaciones de uso
hizo su Despacho, va que ahora, dicho pliego reivindica un procedimiento en los términos

sugeridos por su Despacho y permite determinar el alcance de |a proteccion reivindicada y
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compararla frente al estado del arte, de acuerdo con las disposiciones de los articulos 14 y
30 de la Decision 486.

3.2 NIVEL INVENTIVO

A este respecto, es importante poner de presente que el examen de nivel inventivo esta
dirigido a determinar si la invencidn reivindicada habfa sido sugerida o ensehada en el
estado del arte, de acuerdo con el conocimiento de un técnico madio en la materia. Para
los anteriores efectos, el metodo problema-sclucidn le indica al Examinador que al realizar
el examen de mivel imventive debe varificar 1as ensefhanzas del arte previo sin adoptar 2
posicidn de un inventor que Se preguntana c¢émo solucionar & problema técnico en

cuestiGn.

Lo anterior, por cuanto si se adopta la posicién del inventor y se tiene conocimiento tanio
del arte previo como de la forma como efectivamente se soluciond el problema técnico, 12

invencidn en todos los casos le resultard obvia v evidente.

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el mencionado método problema-solucion
también sefiala que los documentos del estado del arte frente a los cuales se debe
efectuar el examen de nivel inventivo son aquellos que dentro del mismo campo teécnico
estén dirigidos a soiucionar & mismo problema. Lo anterigr, por cuanto estos son 10s
documentos que se presume debieran ser de conocimietito del inventor para a partir de
ellos formular su invencidn, Asi los documentos relacionados con otro campo técnico o
dirigidos a solucionar cualduier otro problema "2 serfan relevantes para estos efectos en la
medida que no harian parte del grupo de documentos de los cuales el inventor hubiera

podido derivar de manera obvia vy evidente su invencidn,

e acuerdo con Jo anterior, procederemos g indicar 1as razones por las cuales los
documentos citados no afectan el nivel inventive de la presente solicitud de patente.

Yeamos:
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacic reservade para el adhesivo di radicacion

O SOLICITUD DE:

E' Correccian de Error Material E‘:] Modificacion a una solicitud

Nombre: porpHRINGER INGELHIEY PHARMA
. GMBE, & CO. EG )
Sociedad constituida y existente bajo las leyes de
SOLICITANTE | Alemanis.
IDENTIFICACION
Cireccién: 55216 Ingelhedim,
Alemania ce. O wr O
CE. E] Oiro D
Dnmiﬂiliﬂ: mEEIhEim, MNurmerno:
Alemania
Teléfono: 546 09 70 Fax: 248 40 70
E-mail: clientes@@cavelier.com
IDENTIFICACION
Nombre: Emilio FERRERG
Direceidn: Carrera 4* No. 72-3% c.C. NIT ]
RSF:.T'-'EDEEEEJ;:BIJ}E Taléfono: 347 36 11 Fax; 21792 11 CE [1 owe 1
E-tmmail; cavelier@cavelier.com
Numers: 43%.019 T 31.92@_1-__
O Nomero de expedlente: 03.112.174

@ Descripcion de la correccion o modificacién solicitada:
Presento nueva capitule refvindicatorio compuesto por 6 reifvindicaciones

con el fin de Buperar las objecipnes hechas por Su Bespacho a la presente

solicitud ¥ pido que el pxamen de patentabilidad pea regiizado mobre este
nuevo capitule reivindicatorio.

Comprobante de pago No.  98-11,228  peopy. 11 de febrero de 2008

©
O Anexos

Comprabante de pago de la tasa por $103.000.00

Foderes, si fuere &l caso

OO [x]

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
perscnas jurldicas.

]

L /
NOMBRE:  EMILIC FERRERQ FIRMA, Lzl oo o —

C.C. 438.019 de Usaquén T.P.A, 31,828
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REPUBLICA DE COLOMEIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCION R153 46
Par la cual se otorga una patente de invencitn

CERTIFICADC _—
Rad. PCT/ 03-112174

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

CONSIDERANDO:;

PRIMEROQ: Qus la solicitud intemacional PCT/EP 02/062980 de fecha 0B de junio del 2002,
correspondiente a la patente de invencion titulada "PROCEDIMIENTO PARA LA
PREPARACION DE TROPENOL”, fue radicada en esta Superintendencia el 23 de
diciembre del 2003 bajo el niimero 03112174, para los efectos de que se dé comienzo a la
fase nacional, en virtud de! Tratado de Cooperacién en Materia de Patentes (PCT).

SEGUNDO: Que ¢l exiracto de esta solicitud fue pubhicado en la Gaceta de la Propiedad
Industrial N° 565 del 30 de junio del 2006, sin que s& hubieran presentado oposiciones por
parte de terceros.

TERCERQ; Que realizado el examen de fondo se requirié al solicitante en los términos del
articuio 45 de |a Decisian 486 de la Comision de la Comunidad Andina, para que presentara
respuesta a las observaciones de caracter técnico visibles a folios 107 a 113 del cuaderno
administrativo, refacionadas con la patentabilidad o cumplimiento de los requisitos
establecidos por esta Decision, para la concesidn de |a patente.

CUARTO: Que el solicitante, mediante escrito radicado bajo el nimero 03-112174-00007-
0000 del 19 de febrero del 2008, atendid oportunamenie el requerimiento formulado,
presentando nuevos folios 123 y 124 con el texto de las reivindicaciones que reemplazan las
originalmente presentadas, atendiendo de esta manera las observaciones efectuadas en e
examen de fondo. El nuevo capitulo reivindicatorio se acepta, como quiera que se ajusta a
las prescripciones contenidas en el articulo 34 de la Degision 486.

QUINTO: Que en virtud de k dispuesta en el arliculp 14 de la Decision 486 expedida por la
Comisién de La Comunidad Andina se otorgaran patertes *..para las invenciones, sean de
producte o de procedimiento, en todos fos campos de fa lecnolagfa, siempre que 58an
nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceplibles de aplicacion industrial”

Sade Cenlrd: Carrara 43 No. 27-00Pisos 2, 5, 7y 10
Sade CAM: Tr. 404 ko, 38-50 Conmutador: 35208540
Fax: 352 26 95. Lnea 38500-915 185

" Bogold D.C. - Colombia
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