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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION Dt NUEVAS CREACIONES 
E. S. 

a 

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, 
domidiliada 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 bficio No. 7084 notificado por fijación en lista el 
30 de mayo de 2008, relacionado con el concepto tØcnico de fondo No. 708, me 
permito manifestar. 

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

1.1 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 amplian 
de ninguna manera la materia objeto de Ia .presente solicitud y se realizaron con el 
Ænimo de superar las objeciones de claridad, unidad de invención ypatentabilidad 
planteadas por el e aminador ensu concepto: tØCflicO. 

Para este efecto, me permito acompaæar el recibo de caja No. 08-64,292 del 12 de 
agosto de 2008 con el cual queda cubierta la tasa correspondiente a la 
modificación de una solicitud de patente en cuanto a su capftulo reivindicatorio. 

2. Claridad de la solicitud 

El examinador objeta La claridad del capItulo reivindicatorio, por lo que el 
solicitante acoge la sugerencia hecha en el concepto tecnico y modifica las 
reivindicaciones 3 a 7 para hacerlas dependientes de la reivindicación 1. 
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3. Nivel hiventivo 

El examinador objeta la altura inventiva 4e la solicitud a la luz de lo divulgado 
por la anterioridad US 5.273.995 (en adelante Dl) y por la anterioridad D2, al 
respecto de lo cual es necesario decir que en primer lugar es claro que el anÆlisis 
del examinador no es mÆs que una comparación entre los procesos divulgados 
por el estado de la tØcnica y lapresente solicitud, sin mayor anÆlisis o solidez 
argumentaL Por lo tanto cabe citar lo establecido por ci Manual Andmo de 
Patentes en la pÆina 74. donde dice to :siuiente resvecto al estudio del nivel 

L 1,1 - 

invennvo: 

Parajuar si/a im’encidn definida por las reijiindicadones realaiente se deriva 
de isanera ezidente del estado de h tIcnica, bayqae detera,inar acarese de nivel 
tnentwo cuando se cons:deran las dfcrcncsas entre estaj ci estado de la tecnzca 
mis cercano. El examinador tiene la deprobar que Ia invención carece de 
nivel inventivo v no solo lirnitarse astablecer 
1aolicitudjr dicho estado de. Ia rØcnica." 
texto) 

(Resaitado fuera del 

De acuerdo con ci parrafo anterior, no basta con enumerar las diferencias y las 
similitudes entre la solicitud y ci arte previo, corno lo hace el examinador al decir 
que ’La djfŁrencia deiproceso reivindicado en lªpresente  solicitud con el del esquerna 2 [de la 
anterioridad Dl] es Ia reaccson para formar ci /3-coester-5, y-:nsaturado a partir de an 
compuesto defó.’foro  (literal a)j la reducción mediante hidrogenacidn asimlt,ica del fi-coister-
8,y-insaturado al correspondiente alcohol (literal b) ’ Pros igue ci examinador con su 
anÆlisis equivocado de la aitura inventiva diciendo que ’Ve acuerdo a lo ante riormente 
detallado con respecto a los procesos reivindicados en Ia actual solidtudj’ los indicados en las 
ante,i,ridades citadas, vemos que solo se dfŁrencian en Ia etapa del literal a,), pues hi reacidn 
descrita en el literal b) ad como los compiejos sdi/iados para ta/fin estin sagctidos en D2". 
Como podems ver el examinador se lirnita a recitar las diferencias entre la 
solicitud y lo dicho por el estado de Ia tØcnica, lo cual va en contra de lo 
establecido por ci manual citado arriba y evidencia la realización de un examen 
incompleto del nivel inventivo de la presºnte solicitud. 

Por otro lado ci mismo Manual Andino de Patentes en dicha pÆgma 74 tambiØn 
indica que: ’14 cuestión para ci examinador 65 Si la irn’ención reivindicada es o no evidente 
para an ticnzco en la ma/crux La existencia o la falta de cualguLet ventata tØcnica 
no. CS Ufl ..cr!tedo absoluto para rcnocer p no un nirel inventh!o. El 
examinador no debe determinar que’ "can/idad" de nivel inventivo existe. El nivel inz’entivo 
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existe o no, no haj respuestas intermedias. " (Resaftado 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 d/Łrencias noparecen 
brindarle alprocesQj a los compue.rtos reivindicados nna ventaja ticnica o tnioila con respecto a 
lospresentes en el ectado de la ticnica  

En vista de los vac!os existentes en el, anÆlisis del requisito cuestionado, el 
, solicitante expone sus argumentos que demuestran el mvel inventivo de la 

presente solicitud. Al leer cuidadósamente la anterioridad D2 se puede observar 
que en el numeral 5, pÆgina 51, dice lo siguiente: 

"Si embargo ningin cataliador puede s-er universal debido a la dispo.fición 
estructuralmente diversa de los sustratos insaturados. Para obtener una reaccidn 
altainente enantiosekctiva, se debe selecciOnar tanto 81 cataliador correcto coma 
las condidones de reaccidn apropiadas dependiendo de las estructuras ji las 
propiedades de los sustratos cetónicos". 

BasÆndonos en la mformación anterior, el tØcmco con habilidad en la materia no 
encontrarÆ en D2 referencia alguna al proceso especifico de la presente solicitud, 
menos atin a los catalizadores que se pueden emplear para Ilegar a los 
compuestos aqul reivindicados, por lo tanto dicha anterioridad no posee 

. información que pueda afectar la solicitud a menos que se haga una 
interpretacion de la misma a la luz de un Ænalisis retrospectivo de lo reivindicado. 

Lo anterior claramente detnuestra que el Ixaminador esta dando una opinión, sin 
fundamento ya que no hay evidencia en D2 a cerca de los catalizadores 
especificos empleados en la presente solicitud ni mucho inenos de los 
compuestos aqul divulgados. Nuevamente acudimos al Manual Andino de 
Patentes, pÆgina 74, donde dice que: ’Ei examinador no debe basarse en apreciaciones 
persona/es; toda 4jedón respecto a lafalta de nvei inventivo de una invención debeprobarse a 
partir del estado de Ia tIcnica". 

De acuerdo con lo anterior, si de buscar evidencia se trata, seria necesaria 
encontrar en Dl alguna referenda a los compuestos especIficos de la presente 
solicitud o al proceso aquf divulgado y combinar tal información con� evidencia 
de la anterioridad D2, que sugiera los catalizadores especificos para ilegar a tales 
compuestos. El simple hecho de establecer que una anterioridad enseæa la 
hidrogenacion asimØtrica de cetonas y que otra anterioridad ens eæa la existencia 
de catalizadores que permiten la formación enantioselectiva de cetonas no 
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equivale a demos trar que la información en el arre prerio le permite al tØcnico 
con habilidad en la materia ilegar a la invetición en estudio. 

Puesto que Dl no enseæa las cetonas de la solicitud y la antertondad D2 no 
sugiere cuales podrian ser los cataliadores adecuados para obtener las cetonas de 
la solicitud se pck concluir que ninguna de dichas anterioridades se encuentra 
en capacidad de afectar la altura inventiva de la presente solicitud a menos que se 
ileve a cabo un anÆlisis retrospectivo de la misma. 

Adicionalmente, a partir de las enseæanzas de Dl y D2 no es posible predecir la 
existencia de un mØtodo para sintetizar eiiantioselectivamente los compuestos de 
formula (I) que tuviera menos etapas, mayores rendimientos, mejor pureza y 
garantizara una reducciOn considerable en la contaminaciOn ambientai Por otro 
lado, la ariterioridad Dl no hace referencia alguna a los productos intermedios 
del proceso aqul divulgado, los cuales ciaramente afectan ci funcionamiento de 
los catalizadores empleados en la hidrłgenaciOn  asimØtrica, como se puede 
apreciar en la descripción. El efecto sorprendente de un proceso no se encuentra 
solo en sus etapas o sus resultados, el que ci catalizador seleccionado pase de 
requerir un medio sin agua y una atmosfea inerte a tolerar un bajo contenido de 
agua (3%) es un avance importante en la tØcnica ya que simplifica el mØtodo 
conocido (ver pgs. 23 y24). 

. En resumen, me permito decir que gracias a las modificaciones expuestas en el 
punto 1 de este memorial y los argunientos anteriormente mencionados, la 
presente solicitud cumple cabalmente con los requisitos de claridad y altura 
inventiva respecto al mØtodo de obtenciOi de los derivados de Æcido mevalOnico 
expuesto en ci capftulo reivmdicatorio Por lo tanto, solicito comedidamente a 
ese despacho se sirva reconocer estos requisitos y conceder ci privilegio de 
patente de invención a la solicitud en estudio. 

Seæor Superintendente, 

BE 
JC. 39.779.452 de UsaquØn 

lIP 68228 
God. 5376 
cHR/srr 
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REXVINDZCCIONES 

1.- Un procedimiento para la fabricaciOn de un 

compuesto de la fOrmula: 

OH i OH 

OH 
R 

o una sal del rnismo o una lactona del mismo, en donde el 

elemento  representa -CH2CH2- o -CH=C- y R representa un 

residuo ciclico, do acuerdo con la presente invenciOn, so 

caracteriza por: 

(a) hacer reaccionar uncompuesto de la fOrmula (ha): 

Ri 

R2-7
 

Oj � R3 o (Ha), 

on .donde R’, R2 y R3, inependientemente uno del otro, 

� representan fenilo que estafino sustituido o sustituido par 

uno o mA6 substituyentes selØccionados del grupo quo consiste 

do alqu10 de 1 a 7 Ætolnos do! carbono, hidrox, alcoxt. do 1 a 

7 Atomos de carbono, aicanoi-oxi do 2 a 8 Ætoinos do carbono, 

�hal6genot  nitro, ciano, �y C, y R es tin residuo 

cicloaliÆtico, aralifÆtico 0 aromÆtico; con un compuesto de 

la fOrmula RC}0) (lib) on donde R representa un residuo 

ciclico;y 

(b) reducir un compusto resultante de la fOrmula 

en donde y R y R4 tienen los significados dados 

anteriormente, en presenca do tin agente de reducción 

seleccionado del grupo quo, consiste do un compuesto do las 

formula (lid), (lid’), (lid’’), (lid’’’), (lid’’’’), 

I 
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Is 

(lid’"), 

(lid""’), 

Hal(( 
/uai 

i>fcc i>fcc 
en donde: 

N es Ru, Rh, Ir, Fe, Co 0  

L1 es hidrógeno; 

L2 representa un residuo arilo o arilo-alifÆtico; 

Hal es halOgeno; 

R5 es un residuo alifÆtico, cicloalifÆtico, 

cjcloalifatico-alifªtico, arilo o arilo-alifÆtico, el cual, 

en cada caso, puede estar enlazado a un polImero; 

cada R6 y R7, independienteinente, es un residuc 
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OH H 

R. OR 
16 

en donde R y R16 tienen los significados definidos 

anteriormente, y 

(f) aisiar un compuesto resultante de la formula (I) o 

una sal del mismo; 

y, si so desea, convertirl un Æcdo libre resultante do 

la fOrmula (I) a una sal del mismo o a una lactona de la 

fOrmula (Ia) o (lb), respectivamerlte, o convertir una lactona 

� resultante do la fOrmula (la) o (Ib) a tin Æcido de la fOrmula 

(1) o una isal del mismo, o cozwertir un compuesto resultants 

do la fOrmula (I) en donde el elemento - representa - 

C=CH- a un compuesto de la f5rmula (I) en donde el olemento 

representa -CH2-CH2-

2.- Un procedima.ento do acuerdo con la reivindicaciOn 

1, en donde tin compuesto do las fOrmulas (ha)., (ITC), 

(lie), (hg) y (hIh) so utilza, en donde R4 o R16, 

respectivamente, representan alquulo de 1 a 4 Ætomos do 

carbono, especialmente metilo.: o etilo, 0 muy preferiblemente 

ter-butil, 

3.- Un procedimiento do acuerdo con la re–vind.icación 1 

para la fabr.waciOn do un compuesto do la fOrmula (IIe) 

ROR4 

OH 0  

en donde R y R4 tienem los significados definidos 

anteriormente, caracterizado porque s 

resultante de la fOrmula (hIc 

reduce un compuesto 

ki 
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on deride R y R4 tienen 
los 

significados anteriormente 

definidos; on presencia de un agente de reducción de la 

formula: 

R5 

0,0 oo 

L1NMN*R8 (lid). 
Rl 

R8 (iid) 

H R9 H 

on donde M, L1, L2, R8 y R9 son como Se definieron 

anteriormente, y R5 es un grupo do la fOrmula 

. R14
 

14 

aIn 
OH 

PS 

11 

en donde: 

n es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; 

X es 0, o S; 

R’° es poliestirol; 

E 

L12 
HNI. 

H0 
o CHO 

I 
Ii’Y 
01 or 

L13 
HN1. 

126 

/0 



es. gel do silice; 

R 12 es poliestirol entrelaado; 

R 13 es glicol po1ieti1nico; 

R’4 es aiquilo do 1 a 6 at4mos de carbono; y 

in es.1,. 2 6 3. 

� 4.- Uh compuesto do. la frmui (lid) de acuerdo con la 

reivindicaoión 1, on donde L1 I es hidrógenł  y L2 representa 

� fenilo o fnilo sustituido por uno, dos, tres, cuatro 0 CflCO 

� residuos aiquilo, �especia1monie una vez por isopropilo tal 

como 4-i9propil-fenilo, 
y 

R5 representa un residuo 

seiecciona4 del �grupo quo coniste do 2- o 3- o 4-piridilo, 

4-cloro-4-frioxi-fenilo, 4-fen4xi-fenilo, 5-di(m)metilamino-

1_naftilo, 5-nitro-1-naftilo, 2-., 3-, 4-nitrofenilo, 4-

vinilfeni.l, 4-bjfenilo, 9-antraceriilo, 2,3- o 4-

hidroxlfenilo, tolilo, feantriio, benzo[1,3]-dioxol, 

dimeti1(nfftalen-1-i1)-amina, mono a 

tristrifluoometilfeni1o, cris4nilo, perilenilo o pirenilo 0 

2-fenileteno. 

5.- Up compuesto de la 16rmula (lid’’) y (lid’’’) do 

acuerdo con La reivindicación 1, en donde Hal en cada caso es 

. cloro; R6. 

� . 

R-,, en cada caso, representa fenilo o fenilo 

sustituido por �uno o ms do aiquhlo do 1 a 7 dtomos de 

carbono, en especial 3,5-dimetilfenilo. 

6.-

 

Uh compuesto de la f6rmul,a (lid’’’’) y (lid’’’’’) 

de acuerdo cn la reivindicacin 1, on donde Hal en .cada caso 

es cloro; .y R7, en cada cas, representan fenilo o fenilo 

sustjtuidQ por uno o ms do aiquilo do 1 a 7 Ætomos de 

carbono, on especial representa 3,5-dimetilfenhlo. 

7.- U �’compuesto .de la f6rmula (lid’’’’’) y  

de acuerdo on la reivindicaci6n 1, en donde Hal en cada caso 

es cloro; y R7, en’.cada cao, rpresenta fenilo o fenilo 


