
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMEICIO 

iiiuiuiuiiuiuuiuiuuiiiiiiiirno 

No. 04-076720- -00007.0000 
Fecha 2008-08.25 15 1523 Dep 2020 NUECHEACIONI 
Ira 11 PAl ENTEPYII Eve. 379 FASENACIONALII 
Act 444 RESPUESTAREQUE Folios 17 

2700/P 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 
E. S. D. 

Re: Expediente No. 04.076.720 
Solicitud de patente a nombre de NOVARTIS AG 

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma, 
domiciliada en la can-era 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada de la 
sociedad NOVARTIS AG domiciliada en Basilea, Suiza solicitante de la patente 
de la referencia, en respuesta al oficio No. 5506 notificado por fijación en lista el 
25 de abril de 2008, cuyo tØrmino. fue prorrogado mediante escrito radicado el 9 
de julio de 2008, relacionado con el concepto tØcnico de fondo No. 1047, me 
permito manifestac 

1. Con fundamento en la facultad que confiere el artIculo 34 de la Decision 
486 al solicitante pam modificar la solicitud de patente en cualquier momento del 
trÆmite, presento junto con este memorial un nuevo capItulo reivindicatorio en el 
cual se realizan las siguientes modificaciones. 

1.1 Se corrige el capftulo reivindicatorio pam superar las objeciones 
presentadas a la unidad de la invenciOn. 

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplIan 
de ninguna manera la materia objeto de Li presente solicitud yse realizaron con ci 
Ænimo de superar las objeciones de claridad, unidad de invenciOn y patentabilidad 
planteadas por el examinador en su concepto tØcnico. 

Pam este efecto, me permito acompanar los recibos de pago Nos. 08-49,859, 08-
49,860, 08-49,861, 08-49,862 y 08-49,864 con los cuales queda cubierta la tasa 
correspondiente a Li modificación de una solicitud de patente en cuanto a su 
capftulo reivindicatorio. 
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2. Claridad de la solicitud 

El seæor examinador objeta la claridad del tItulo de la solicitud por cuanto el 
mismo no refleja de manera clara y completa la naturaleza de la mvención. En 
vista de lo anterior el solicitante modifica el tItulo de la solicitud a: "PROCESO 
PARA LA FABRICACION DE DERIVADOS DE QUINAZOUNA 2,3,4- 
SUSTITUIDOS E INTERMEDIOS DE LOS MISMOS". 

3. Unidad de Invención 

El examinador objeta la unidad de la solicitud afirmando que la misma 
comprende 5 grupos de invenciones correspondientes a los mØtodos de 
fabricación del compuesto final, que es el mismo para los 5 mØtodos. Con elfin 
de subsanar dicha objeción el solicitante presenta un nuevo capItulo 
reivindicatorio en el cual se han agrupado las diferentes reivindicaciones de 
mØtodo en una sola reivindicación independiente que muestra las etapas del 
proceso de manera lineal. Mi mismo, se reorganizan las reivindicaciones 
dependientes para que tambiØn tengan coherencia con la reivindicación principal 
y sea posible apreciar ma’s fÆcilmente la unidad de la invención, la cual es el 
proceso de obtención de los derivados de quinazolina. 

En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el 
punto 1 de este memorial y los argumentos anteriormente mencionados, la 
presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y unidad de 
invención respecto al mØtodo de obtención de los denvados de quinazolina 
expuesto en el capitulo reivindicatorio. Por lo tanto, solicito comedidamente a 
ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder el privilegio de 
patente de invención a la solicitud en estudio. 

Seæor Superintendente, 

C* ---JJIMWENA AVBAX IURIBE 
CC 39.779.452 de Usaquen 
TP 68228 
Cod. 5376 
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de 
la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina, se le comunica: 

- 

1. Documentos estudiados 

DescripciOn: folios 5 a 50 (como se radicO inicialmente) 
Reivindicaciones (23): folios 140 a 149 (como se modificO mediante oficio de 2008-
08-25) 
Prioridad: Estados Unidos, 60/352,316 de 2002-01-28 y 60/383,188 de 2002-05-24. 

2. Objeto de la invención 

Titulo de la solicitud: Proceso para la fabricaciOn de derivados de quinazolina 2,3,4-
sustituidos e intermedios de los mismos 

El objeto de lapresente solicitud de patente de invenciOn consiste en: un mØtodo 
para preparar una sal de metal alcalino que tiene fOrmula (Xl), (X2) 0 (X3) (ver folio 
140 del expediente) que comprende (a) condensar un disililo de fOrmula (Il) (ver folio 
140 del expediente) con un aldehido de fOrmula (QI), (02)0 (Q3) (ver folio 141 del 
expediente) en presencia de un catalizador de titanio (IV) que tiene la fOrmula (IV) 
(ver folio 141) en un solvente merLe para formar 5(S)- hidroxi-3-ceto6ster que tiene la 
fOrmula SI, S2 0 S3 (ver folio 142); (b) reducir el 5(S)j?idroxi-3-ceto6ster que tiene la 
fOrmula SI, S2 0 S3 a un 3(R),5(S)-dihidroxiIØsfer,’n presencia de un di(alquilo 
inferior) metoxiborano y el 3(R), 5(S)-dihidroxilØster tiene la fOrmula VI, V2 6 V3 (ver 



folios 142 a 143); (C) hidrolizar el 3(R), 5(S)-dihidroxi6ster que tiene la fOrmula VI, V2 
6 V3 en presencia de una base acuosa para formar una sal de metal alcalino de la 
fOrmula XI, X2 0 X3. Los significados de RI a R8, R y R’ y M se indican en el folio 
143 del expediente. El mØtodo se caracteriza porque la proporciOn molar de un 
disililoxidieno de formula (II) a un aldehido de fOrmula QI, Q2 o Q3 varIa en el rango 
de 1:1 a6:I. 

Otro objeto de la solicitud es el mØtodo de prepraqipn del disililoxidieno de fOrmula 
(II) 1, ( 

Otro objeto de la solicitud es el mØtodo para preparar el catalizador de titanio de 
fOrmula (IV) 

Otro objeto de *la solicitud es un mØtodo para preparar sales de calcio de fOrmulas 
WI, W2 o W3 (ver folios 147 y 148) 

La invenciOn se catalogO como C07D215/14, segUn la ClasificaciOn Internacionalde 
Patentes (IPC). 

3. De la solicitud 

El mØtodo de la reivindicaciOn II, el cual se caracteriza porque un di(alquilo inferior) 
metoxiborano es dietilmetoxiborano o dibutilmetoxiborano, depende del mØtodo de la 
reivindicaciOn 10 en la cual no se menciona ningUn di(alquilo inferior) metoxiborano. 
Luego, no hay coherencia entre las reivindicaciones. 

Asi mismo, el mØtodo de la reivindicaciOn 12, que se caracteriza porque se 
especifica el solvente polar, depende del metodde1areivindicaci6n II en donde no 
se menciona solvente alguno. Luego,, no 1hay coæerencia entre las reivindicaciones 

De la misma manera, el mØtodo de la reivindicaciOn 13, que se caracteriza porque se 
especifica el agente reductor, depende de la reivindicaciOn II en donde no se 
menciona ningOn agente reductor. Luego, no hay coherencia entre las 
reivindicaciones 

El mØtodo de la reivindicaciOn 16, que se caracteriza por ciclar compuestos de las 
fOrmulas VI, V2 0 V3, depende de la reivindicaciOn 14 en donde no se mencionan de 
ninguna manera los compuestos VI, V2 6 V3. Luego, no hay coherencia entre las 
reivindicaciones. AdemÆs, este mØtodo depende falsamente del mØtodo de la 
reivindicaciOn 14 porque tiene otros pasos y se llega a los compuestos de fOrmulas 
WI, W2 O W3 por otra ruta diferente de la del mØtodo de la reivindicaciOn 14. 

Un mØtodo es una secuencia de pasos o etapas en una secuencia lOgica para 
obtener un resultado. No se entiende quØ etapa o paso del mØtodo de la 
reivindicaciOn 1 puede comprender un tamiz molecular. No se entiende de quØ 
manera interviene el tamiz molecular en el paso (a) del mØtodo, tal como estÆ 
redactada la reivindicaciOn 19 y sus reivindicacoi,dependientes. 

Los significados de los sustituyentes RI a R8 son3hi
 

dØmasiado amplios y no definen 
compuestos especificos sino clases,completas de compuestos. Para aclarar este 
punto, solo los compuestos aromÆticos constituyen cientos, sino miles de 
posibilidades. AM las cosas, las palabras alquio, aralquilo, heterociclilo, etc. 
involucran miles y miles de compuestos, especialmente si se afirma que estÆn 
sustituidos y no se sabe cOmo estÆn sustituidos. 
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No se entiende que puede significar la expresión "la mitad de binaftilo estÆ en 
configuraciôn S". No se entiende a cuÆl mitad y a cuÆl binaftilo se refiere el 
solicitante, cuando no se habia mencionado nada de esto previamente. 

4. Unidad de invención (artIculo 25 D 486) 
3 

A pesar de las modificaciones realizadas par elpIiciThnte al capItulo reivindicatorio, 
Øste aUn presente falta de unidad de invenciôn. Efectivamente, el mØtodo de 
preparar el disililoxidieno de la formula (II), de la reivindicaciOn 2y reivindicaciones 
dependientes de la misma) es un mØtodo independiente del mØtodo de la primera 
reivindicaciOn y no conforman un concepto comUn inventivo porque una cosa es el 
mØtodo para preparar las sales de metal alcalino de las fOrmulas XI, X2 o X3, o el 
mØtodo para preparar las sales de calcio que tienen las fOrmulas WI, W2 o W3, y 
otra cosa son los mØtodos para preparar los compuestos reactivos que participan en 
dichos procesos. Es decir, la manera de preparar reactivos no necesariamente estâ 
ligada a todos los posibles procesos de reacciOn en la que participarÆn los reactivos 
de tal manera que formen un solo concepto inventivo. 

Tampoco tiene unidad de invenciôn con los procesos de obtencsOn de compuestos 
de fOrmulas W y X el paso que comprende un tamiz molecular. Un proceso puede 
ser el que comprende usar el tamiz molecular y otro el que comprende no usarlo. 

En conclusiOn, el trÆmite sOlo podrÆ continuar cuando la solicitud conste de una sola 
invenciOn a la que sea posible estudiar y realizar una bUsqueda y un examen de 
patentabilidad. 

S. Notificación -I 

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 tØrmino de 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 denegarâ la patente. 

Notifiquese el presente of cio 
co7dla

e a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
capitulo quinto deltitulo rimer  Circular Unica NO 10 de 2001. 

ALIX CARMENZA,CESPEDES DE VERGEL 
Jefe de Division d Nuevas Creaciones 

El anterior requerimiento fue notificado por fijaciOn en lista, de fecha 

20 110V.  

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 
No. 3966 COdigo No. 202043 


