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Act. 444 RESPUESTAREQUE  Folios: 12

SUPERINTENDENGIA DE. INDUS TRIAY COMERCIO

2704/P

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. s D.

Re: Expediente No. 04.086.711 |
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. 7084 notificado por fijacién en lista el
30 de mayo de 2008, relacionado con el concepto técnico de fondo No. 708, me
permito manifestar: ' |

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

11  Se corrige el capftulo reivindicatorio para superar las objeciones

presentadas a la claridad de la solicitud.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplfan
de ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el
4nimo de superar las objeciones de claridad, unidad de invencién y patentabilidad
planteadas por el examinador en su concepto técnico.

Para este efecto, me permito acompafiar el recibo de caja No. 08-64,292 del 12 de
agosto de 2008 con el cual queda cubierta la tasa correspondiente a
modificacién de una solicitud de patente en cuanto a su capitulo reivindicatorio.
‘2. Claridad de la solicitud

El examinador objera la chridad del capitulo reivindicatorio, por lo que el

solicitante acoge la sugerencia hecha en el concepto técnico y modifica las
reivindicaciones 3 a 7 para hacerlas dependientes de la reivindicacién 1.
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3. Nivel Inventivo

El examinador ob]eta la altura inventiva de la solicitud a la luz de lo divulgado
por la anterioridad US 5.273.995 (en adelante D1) y por la anterioridad D2, al
respecto de lo cual es necesario decir que en primer lugar es claro que el andlisis
del examinador no es méis que una comparacién entre los procesos divulgados
por el estado de la técnica y la presente solicitud, sin mayor anilisis o solidez
argumental. Por lo tanto cabe citar lo establecido por el Manual Andino de
Patentes en la pigina 74, donde dice lo siguiente respecto al estudio del nivel
inventivo: |

“Para juzgar si la invencidn definida pofla.r reivindicaciones realmente se deriva
de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel
inventivo cuando se consideran las dzﬁﬂmzw entre ésta y el estado de la téenica
mads cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invencion carece de

nivel inventivo v no sélo limitarse a establecer las diferencias entre
Ia _solicitud y dicho estado de la técpica.” (Resaltado fuera del

teXto)

De acuerdo con el parrafo anterior, no basta con enumerar las diferencias y las
similitudes entre la solicitud y el arte previo, como lo hace el examinador al decir

que “La diferencia del proceso reivindicado en la presente soficitud con of del esquema 2 [de la

anterioridad D1] es la reaccion para formar el P-cobster-6,y-insaturado a partir de un
compuesto de fésforo (literal a) y la reduccion mediante hidrogenacion asimétrica del [-coéster-
8, y-insaturado al corvespondiente altohol (/zz‘erja/ b)". Prosigue el examinador con su
anlisis equivocado de la altura inventiva diciendo que “De acuerdo a lo anteriormente
detallado con respecto a los procesos reivindicados en la actual solicitud y los indicados en las
anterioridades citadas, vemos que solo se diferenian en la etapa del literal a), pues lu rem‘zorx
descrita en el literal b) asi como los complejos utilizades para. tal fin estin sugeridos en D2’
Como podemos ver el examinador se limita a recitar las diferencias entre la
sohmtud y lo dicho por el estado de la técnica, lo cual va en contra de lo
establecido por el manual citado arriba y evidencia la realizacién de un examen
incompleto del nivel inventivo de la presénbe solicitud.

Por otro lado el mismo Manual Andino de Patentes en dicha pagina 74 también
indica que: “Ts uestion para ol examﬂador es §i la invencion reivindicada es o no evidente

para un ticnico en la maz‘ma La existencia o Ia falta de cualggge; ventaja tecmca

soluto para_reconoce. ivel inventivo. E/
exammador #0 debe determinar qué “Cantidad” de wivel inventivo existe. Fil nivel inventivo
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exciste o 10, no hay respuestas intermedias.” (Resaltado fuera del texto)

Con lo anterior en mente, queda claro que el examinador no ha realizado un
estudio apropiado de la altura inventiva al concluir que “Estas diferencias no parecen
brindarle al process y a los compuesios reivindicados una ventaja tinica o mejoria con respecto a
Jos presentes en ¢l estado de Ia téenica [...]7. |

En vista de los vacios existentes en el anlisis del requisito cuestionado, el
solicitante expone sus argumentos que demuestran el nivel inventivo de la
presente solicitud. Al leer cuidadosamente la anterioridad D2 se puede observar
que en el numeral 5, pagina 51, dice lo siguiente:

“Si embargo ningsin catalizador puede ser universal debido a la disposicién
estructiralmente diversa de los sustratos insaturados. Para obtener una reaccion
altamente enantioselectiva, se debe seleccionar tanto el catalizador correcto como
las condiciones de reaccion apropiadas dependiendo de las estructuras y las
propiedades de los sustratos cetinicos”.

Bassndonos en la informacién anterior, el técnico con habilidad en la materia no
encontrard en D2 referencia alguna al proceso especifico de la presente solicitud,
menos aln a los catalizadores que se pueden emplear para llegar a los
compuestos aqui reivindicados, por lo tanto dicha anterioridad no posee
informacién que pueda afectar la solicitud a menos que se haga una
interpretacién de la misma a la luz de un andlisis retrospectivo de lo reivindicado.

Lo anterior claramente demuestra que el examinador esta dando una opinién sin
fundamento ya que no hay evidencia en D2 a cerca de los catalizadores
especificos empleados en la presente. solicitud ni mucho menos de los
compuestos aqui divulgados. Nuevamente acudimos al Manual Andino de
Patentes, pigina 74, donde dice que: “E/ examinador no debe basarse en apreciaciones
personales; toda objecion respecto a la falta de nivel inventivo de una invencién debe probarse a
partir del estado de ln téicnica”. '

De acuerdo con lo anterior, si de buscar evidencia se trata, serfa necesario

‘encontrar en D1 alguna referencia a los compuestos especificos de la presente

solicitud o al proceso aquf divulgado y combinar tal informacién con evidencia
de la anterioridad D2, que sugiera los catalizadores especificos para llegar a tales
compuestos. El simple hecho de establecer que una anterioridad ensefia la
hidrogenacién asimétrica de cetonas y que otra anterioridad ensefia la existencia
de catalizadores que permiten la formacién enantioselectiva de cetonas no
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equivale a demostrar que la informacién en el arte previo le permite al técnico
con habilidad en la materia llegara la invencién en estudio.

Puesto que D1 no ensefia las cetonas de la solicitud y la anterioridad D2 no
sugiere cuales podrian ser los catalizadores adecuados para obtener las cetonas de
la solicitud se puede concluir que ninguna de dichas anterioridades se encuentra
en capacidad de afectar la altura inventiva de la presente solicitud a menos que se
lleve a cabo un anahsm retrospectivo de la misma.

Adxmonalmente, a partir de las ensefianzas de D1 y D2 no es posible predecir la
existencia de un método para sinitetizar enantioselectivamente los compuestos de
férmula () que tuviera menos etapas, mayores rendimientos, mejor pureza y
garantizara una reduccién considerable en la contaminacién ambiental. Por otro
lado, la anterioridad D1 no hace referencia alguna a los productos intermedios
del proceso aqui divulgado, los cuales claramente afectan el funcionamiento de
los catalizadores empleados en la hidrogenacién asimétrica, como se puede
apreciar en la descripcién. El efecto sorprendente de un proceso no se encuentra
solo en sus etapas o sus resultados, el que el catalizador seleccionado pase de
requerir un medio sin agua y una atmosfera inerte a tolerar un bajo contenido de
agua (3%) es un avance importante en la técnica ya que simplifica el mérodo
conocido (ver pgs. 23 y 24).

i

En resumen, me permito decir que gracms 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 altura
inventiva respecto al método de obtencién de los derivados de 4cido mevalénico
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 invenci6n a la solicitud en estudlo.

Sefior Superintendente,
H%%AMBE
CC. 39.779.452 de Usaquén
TP 68228

Céd. 5376

CHR/srr
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REIVINDICACIONES

l.~ Un procedimiento para la fabricacién de un

compuesto de la férmula:

)

o una sal del mismo o una Lactona del mismo, en donde el
elemento ..... representa —CH,CH,- ¢ —~CH=CH- y R representa un
residuo ciclico, de acuerdo con la presente invencién, se

{

caracteriza por:

(a) ‘hacer reaccionar unfcompuesto de la férmula (Ila):

1 (il a),

en donde R', R® y R, in&ependientemente uno del otro,
representan fenilo que esté;no sustituido o sustituido por
uno o méé substituyentes Seléccionédos del grupo qﬁe consiste
de alquiio de 1 a 7 &atomos dé carbono, hidroxi, alcoxi de 1 a
7 étomos;de carbono, alcanoii-oxi de 2 a 8 &tomos de carbono,
halégeno, nitro, ciano, .y Cﬁ3, y R* es un regiduo alifético,
cicloalifético, araliféatico b aromdtico; con un compuesto de
la férm&la R-CH(=0) (IIb) én donde R representa un residuo
ciciico;‘y ; |

(b) reducir un cOmpuésto ‘resultante de la férmula

(IIc):

!

0P © (i o),

en donde y R y R ftienen los significados. dados
anteriofmente; en presendia de un agente de reduccién
seleccibnado del grupo qué consiste de un compuesto de .las
férmulaﬁ (11d),  (TId’), & (IId’’),  (IId'’’),  (IId’'’7),
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(IIdlll’l),: (IIdI'!I!I)’I.y (IIdI’I!”I):

R° ? R
OQ%¢0 ; oﬁ$¢o
L1>N{/N R® ;LI'\N\I/N R
b N, ard N-
(i d), {id)
Rs

. < ;>\H1s (o d") R® ™y,

N
1 FL HaINH2 r
(la™), R ™),
Oe i Hal
P NH,
N
: o
o |
(™), ’ (tig™™)

en donde: ‘

M es Ru, Rh, Ir, Fe, Co o Nij

Ly es hidrdgeno; |

Lo :epresenta un residué arilo o arilo~alifético;

Hal es haldgeno; |

R® es un residup alifatico, cicloaliféatico,
cicloaliﬁétioo~alifétibo, afilo o arilo-alifético, el cual,
en cada baso,.puede-estar enlazado a un polimero;

cada R® y R’, independientemente, es un residuo



leicloalifdtico, cicﬁoalifético-alifético, arilo o
_ , g
tico; : ]
gno de R® y R’ es fenﬁlo o R®* y R’ juntos forman con

|de carbono - al cual estédn unidos wun anillo

alifatico,
arilo-alif.

cada .

ng o ciclopentano; y |
| H, halégerio, amino, nitro o alcoxi de 1 a 7 &tomos

de carbono;

de cualquier residyo aromético de un compuesto de
(I1d), (I1Id"), “IId"): (Ird’”’’7), (11d"''1"),
(I8¢ 770y, vy (I@D”'i"') es no substituido o

AR
i
{

en dd
la  foérmul
(IIdI!I!I.).

substituido; j ,
en \d’ndey para los éomﬁuestqs de la £6rmula (IId),
(11d’), | (11d'%), (IId"ﬂ), | (IId’’"7), (ITd"" 777y,
(IId’’’rrty, y o (IIDFYU?777) también son posibles  las
‘combinac;}nes CQn'(R)~ o,(S)-éINAP;fy
(c)'5'ondensar un compuésto resultante de la férmula
(IIe): E
O
TN
R
(it 0),

en dondd R y R tieneﬁ los significados definidos
L 2 i .
anteriormegnte, con un;compuesFo de la férmula (IIf):
' : ’ ; :

ST,

en dond@ﬁf”_repanenta un re#iduo alifatico; y

(d)'| reducir un compudsto resultante de la férmula
B , | I

(I1g):

’anteriqfﬂ@nte, y | | “
, (éf;vhidrdlizar un combuestm resultante de la férmula

(11h): | |

i
[
1
!
|
|
¢
f

{
o
i
i



OH OH
« ‘

R 7 ORe i)

en donde R y R _tienen los significados definidos

3
|
I

anterlormente, vy g
(f) aislar un compuesto resultante de la férmula (I) o

una sal del mismo;

i
i
|
)

Y si, se desea, convertir un &cido libre resultante de
\ - :
la férmula (I) a una sal del mismo o a una lactona de la

férmula (Ié) o (Ib), respecti#amente, o convertir una lactona
fresultante de la férmula (Ia) o (Ib) a un &cido de la férmula
(I) o una sal del mismo, o convertlr un compuesto resultante
de la férmula (I) en donde el elemento. ..... representa -
CH=CH- a un compuesto de 1la fprmula (I) en donde el elemento

e os e s representa ~CHz~CHz~. §

2= bn procedimiento de?acuerdo con la reivindicacién
1, en doﬂde un compuesto dé las férmulas (ITa), (IIc),
(ITe), (iIg) y (IIh) se utlllza, en donde R* o R,
respectivémente, representanf algquilo de 1 a 4 A&tomos de

carbono, esp901almente metllo o etilo, o muy preferiblemente

ter-butll¢.

|
, i
i |
| i

3.~ Un procedlmmento de acuerdo con la reivindicacién 1

para la fabrlca01on de un compuesto de 1a foérmula (IIe):

Ra_ ./

(i e),
en donde R y R' tienen los significados definidos
anteriorménte, caracterizadog porque se reduce un compuesto

resultante de la férmula (IIcD:

R\\éy\ﬂgf\nfo\ﬁi_

Qr 0 Il c),

[



en donde R y R* tienen 'lés significados

anteriormente

definieron

definidos; | en presencia de Qn' agente de reduccion de la
férmulas |
Be R®
Oaé//o 0@%»;0
l
/N '
Uy, 9y
R° R°
en donde iM, L;, Lz, R® yE R son como se

anteriormente, y R® es un grupo de la férmula:

en donde:
n eS 0, 1, 2, 3’ 4p 5, 6 67;
Xes 0, 0 S;

RY es poliestirol;

/O



o

- vinilfenilo

RH eﬁ;
R es
R*? é@f
RY es

m es 1

SSDNEIDI > S

gal de silice;
polxestirol entrelazado-‘

gllccl polletllénlco,

alqullo de 1 a 6 atqmos de carbono, y
. 2 6 3.

4.- Un compuesto de la férmula (IId) de acuerdo con la

reivindicae

fenilo o fé
residuos a
como  4-is

selecciona

4~cloro-4-fenoxi~fenilo,

lwnaftilo,f

hidroxifeni
dimetil(naf

tristrifluorometilfenilo,

Z—fénileten

5. 'u
acuerdo con
cloro; Rg:
sustituido-

carbono, en

6.~ Un compuesto de la férmula

de acuerdo.

Y R?I

ién 1, es hidréganb y L; reéepresenta

nilo sustituido por uno,;dos, tres, cuatro o cinco

en donde I,

quilo, .eSPecialmenqe una vez por isdpropilo tal

y g Rs :representa un residuo
; |

del grupo que coniiste de 2- o 3~ o0 4-piridilo,
4-fen

lr5~nitr0m1~naftilo,§ Zw;i 3-,

propil-fenilo,
xi~fenilo, 5-di(m)metilamino-
4~nitrofenilo, 4~
; 4-bifenilo, 2,3- o  4-

9kantracenilo;
Lo, tolilo,

fehantrilo,
talen-1l-il)-amina, E
crisenilo, perilenilo o pirenilo o
. o
|
l . .
n compuesto de la %ormula (IId"") y (I1d’"’) de
1a reivindicacidn %, en donde Hal en cada caso es
en cada caso,
por uno o mds de alquilo de 1 a 7 atomos de
‘especial 3,5-dimetilfenilo.

I
|
!
!

(IIdILI!‘I) y (IIdf"‘l’)

en donde Hal en cada caso

con la reivindicacidn 1,

es cloro; He .y R;, en cada caso, representan fenilo o fenilo

sustituido

carbono, en

7;m Um ‘compuesto de la férmula

de acuerdo:

o : | ‘ .
por uno o mds de alquilo de 1 a 7 &atomos de
i X

‘especial representai3,5udimetilfenilo.

(I'Idlllll)

en donde Hal en cada caso

y'(IIdrl:lri)

aon la relv1nd1cac1on 1,

es cloro;;ﬁﬁ‘y Ry, en_cada caSo,_répresenta fenilo o fenilo

mono , a

representa fenilo o fenilo
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