v

Clarke. Modet & ¢ O TITITTE

720- -00007-0000

Act 444 RLSPUESTAREQUE  Folios 17

2700/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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 carrera 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 fijacién en lista el
25 de abril de 2008, cuyo término. fue prorrogado mediante escrito radicado el 9
de julio de 2008, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 1047, me
permito manifestar:

1.  Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisién
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento del
trimite, presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio en el
cual se realizan las siguientes modificaciones.

11 Se comige el capitulo reivindicatorio para superar las objeciones
presentadas a la unidad de la invencién.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el
animo de superar las objeciones de claridad, unidad de invencién y patentabilidad
planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Para este efecto, me permito acompaiiar 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 la modificacién de una solicitud de patente en cuanto a su
capitulo reivindicatorio.
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2. Claridad de la solicitud

El sefior examinador objeta la claridad del titulo de la solicitud por cuanto el
mismo no refleja de manera clara y completa la naturaleza de la invencién. En
vista de lo anterior el solicitante modifica el titulo de la solicitud a: “PROCESO
PARA LA FABRICACION DE DERIVADOS DE QUINAZOLINA 2,34-
SUSTITUIDOS E INTERMEDIOS DE LOS MISMOS”.

3. Unidad de Invencién

El examinador objeta la unidad de la solicitud afirmando que la misma
comprende 5 grupos de invenciones correspondientes a los métodos de
fabricacién del compuesto final, que es el mismo para los 5 métodos. Con el fin
de subsanar dicha objecién el solicitante presenta un nuevo capitulo
reivindicatorio en el cual se han agrupado las diferentes reivindicaciones de
método en una sola reivindicacién independiente que muestra las etapas del
proceso de manera lineal Asi mismo, se reorganizan las reivindicaciones
dependientes para que también tengan coherencia con la reivindicacién principal
y sea posible apreciar mas ficilmente la unidad de la invencién, la cual es el
proceso de obtenci6n 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
invencién respecto al método de obtencién de los derivados 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 invencié6n a la solicitud en estudio.

Sefior Superintendente,
JIMENA @Z%BAR URIBE
CC. 39.779.452 de Usaquén
TP 68228

Csd. 5376

CHR/srr

2700/P



.
'h‘ll

M

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C., 2009-11-18

Abogada

JIMENA ESCOBAR URIBE
(Apoderada)

Solicitante: NOVARTIS AG

ASUNTO , Radicaciéon 04-76720

Tramite 011

Evento 379

Actuacion 430, -

Oficio -~ 18847

Folios 003
Patente de Invencion X | Patente de Modelo de Utilidad ]
Via Nacional D
Via PCT (fase nacional) | X Cap.l (] Cap.l X
No. Sol. Internacional PCT/EP03/00804

Fecha de Presentacion Internal. 2003-01-27

Como resultad6 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:

. - v72
1. Documentos estudiados 4

Descripcion: folios 5 a 50 (como se radicé inicialmente)

Reivindicaciones (23): folios 140 a 149 (como se modificé 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 invencion

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

El objeto de la-presente solicitud de patente de invencion consiste en: un método
para preparar una sal de metal alcalino que tiene férmula (X1), (X2) 6 (X3) (ver folio
140 del expediente) que comprende (a) condensar un disililo de formula (11) (ver folio
140 del expediente) con un aldehido de formula (Q1), (Q2) 6 (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 inerte para formar 5(S)- hidroxi-3-cetoéster que tiene la
formula S1, S2 6 S3 (ver folio 142); (b) reducir el 5(S)hidroxi-3-cetoéster que tiene la
formula S1, S2 6 S3 a un 3(R),5(S)-dihidroxilé‘ﬁ'ef,’*én presencia de un di(alquilo
inferior) metoxiborano y el 3(R), 5(S)-dihidroxiléster tiene la formula V1, V2 6 V3 (ver
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folios 142 a 143); (c) hidrolizar el 3(R), 5(S)-dihidroxiéster que tiene la formula V1, V2

6 V3 en presencia de una base acuosa para formar una sal de metal alcalino de la

férmula X1, X2 6 X3. Los significados de R1 a R8, R y R’ y M se indican en el folio

143 del expediente. El método se caracteriza porque la proporcion molar de un

gisililoxidieno de formula () a un aldehido de formula Q1, Q2 o Q3 varia en el rango
e1:1a6:1.

Otro objeto de la solicitud es el método de preparagjon del disililoxidieno de formula
) Ll hs e

Otro objeto de la solicitud es el método para preparar el catalizador de titanio de
férmula (IV)

Otro objeto de la solicitud es un método para preparar sales de calcio de formulas
W1, W2 o W3 (ver folios 147 y 148)

La invencion se catalogé como C07D215/14, segun la Clasificacion Internacional de
Patentes (IPC).

3. De la solicitud

El método de la reivindicacion 11, el cual se caracteriza porque un di(alquilo inferior)
metoxiborano es dietilmetoxiborano o dibutiimetoxiborano, depende del método de la
reivindicaciéon 10 en la cual no se menciona ningun di(alquilo inferior) metoxiborano.
Luego, no hay coherencia entre las reivindicaciones.

Asi mismo, el método de la reivindicacion 12, que se caracteriza porque se
. S all 2, . . . .

especifica el solvente polar, depende del método déla reivindicacion 11 en donde no

se menciona solvente alguno. Luego, no hay coherencia entre las reivindicaciones

De la misma manera, el método de la reivindicacion 13, que se caracteriza porque se
especifica el agente reductor, depende de la reivindicacion 11 en donde no se
menciona ningin agente reductor. Luego, no hay coherencia entre las
reivindicaciones

El método de la reivindicacion 16, que se caracteriza por ciclar compuestos de las
formulas V1, V2 6 V3, depende de la reivindicacion 14 en donde no se mencionan de
ninguna manera los compuestos V1, V2 ¢ V3. Luego, no hay coherencia entre las
reivindicaciones. Ademas, este método depende falsamente del método de la
reivindicacion 14 porque tiene otros pasos y se llega a los compuestos de formulas
W1, W2 O W3 por otra ruta diferente de la del método de la reivindicacion 14.

Un método es una secuencia de pasos o etapas en una secuencia logica para
obtener un resultado. No se entiende qué etapa o paso del método de la
reivindicacion 1 puede comprender un tamiz molecular. No se entiende de que
manera interviene el tamiz molecular en el paso (a) del método, tal como esta
redactada la reivindicacion 19 y sus reivindicacjongs.dependientes.
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Los significados de los sustituyentes Rr1 aRs8 s%r’\ demasiado amplios y no definen
compuestos especificos sino clases completas de compuestos. Para aclarar este
punto, solo los compuestos aromaticos constituyen cientos, sino miles de
posibilidades. Asi las cosas, las palabras alquio, aralquilo, heterociclilo, etc.
involucran miles y miles de compuestos, especialmente si se afirma que estan
sustituidos y no se sabe como estan sustituidos.
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No se entiende que puede significar la expresion “la mitad de binaftilo esta en
configuracion S”. No se entiende a cual mitad y a cual binaftilo se refiere el
solicitante, cuando no se habia mencionado nada de esto previamente.

4. Unidad de invencion (articulo 25 D 486)

A pesar de las modificaciones realizadas por el SQIIC%nte al capitulo reivindicatorio,
éste aun presente falta de unidad de invencién. ‘Efectivamente, el método de
preparar el disililoxidieno de la formula (11), de la reivindicacion 2 y reivindicaciones
dependientes de la misma) es un método independiente del método de la primera
reivindicacion y no conforman un concepto comun inventivo porque una cosa es el
método para preparar las sales de metal alcalino de las férmulas X1, X2 o X3, o el
método para preparar las sales de calcio que tienen las formulas W1, W2 o W3, y
otra cosa son los métodos para preparar los compuestos reactivos que participan en
dichos procesos. Es decir, la manera de preparar reactivos no necesariamente esta
ligada a todos los posibles procesos de reaccién en la que participaran los reactivos
de tal manera que formen un solo concepto inventivo.

Tampoco tiene unidad de invencién con los procesos de obtencion 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 conclusién, el tramite s6lo podra continuar cuando la solicitud conste de una sola
invencion a la que sea posible estudiar y realizar una busqueda y un examen de
patentabilidad.
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5. Notificacion L s

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 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.

Notifiquese el presente ofjcio confosme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal ), del
capitulo quinto del titulo primerp’de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Division de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha
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CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
No. 3966 Cédigo No. 202043
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