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Comedidamente |e solicito presentarse a este Despacho ubicade en la Carrera 13 No. 27 -
00 Piso Tercerc (3), de la ciudad de Bogotd D.C., dentro del términc de cinco (5] dias
habiles contades a partir del envio de la presente citacién, en horaric de 8:00 am, a 4:30
p.m. jornada continua, con el fin de notificarie personalmente &l conienido de la resoiucion
de la referencia proferida dentro del expediente tramitade con el nimero de radicacion
citado en el asunto.

De no hacerse presente en el término indicado anteriormente, la providencia en mancion se
notificard por edicto, e cual se fijaré por @ termine de diez (10) dias en el Centro de
Documentacion e Informacion,

Para su comodidad el texto completo de |a resolucion se encontrara disponible en la pagina
wab de la Entidad desde el dia ha&bil siguiente al de su notificacidn, la cuat podra ser
consultada desde un computador con accesc a intemet, en la pagina www.sic.gov.co, con el
numero de resolucién a través de la opcion tramites y servicios - de cardcter geners
transversal - consulta actos administrativos y providencias.

En caso de que se haya notificado, haga caso omise de este aviso.

Secretaria General
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Sade Centry Carrera 13 Mo, 27-00 pigss 3, B Ty 10 RRX: GETO0H)
Ab gotitestar favor indigue &l nimero de Secde CAM: Av. Carrsta 50 Mo, 26- 55 int, 2 Tel SBEOO7D
radlcagitn consignack: &n & gigkds’ Call Canter 6513240 . Lings 018000-910165
Wab: www slc.gov.ca e-mall: Inf@aic. gyt
Bogola 0.C. Colombia
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reivindica pricridad es el 22 de mayo de 2003, que corresponde a fa solicitud
alemana No. 103 237011

La fecha de prioridad fue tenida en cuenta para el examen de patentabilidad,
segun obra a folio 229 del expediente en estudic.

62 2 Documentos del estado de ia técnica
Consultadas las fuentes de informacion con que se cuenta, 5 encontraron [os

sigulentes documentos, anteriores a la fecha de la prioridad invocada y
relacionados con la materia de la solicitud en estudio:

"7 No. | Documento Titulo ' Fecha de
Tiofenos sustituidos, método !
para su produccion, su uso
| D1 CO 04-120498 ©  como un medicamento o Uﬁ'ﬁiﬁh‘:gf
' {antes D2) i reactivo como diagnostico y oridad) '
: un medicamento que los prion :
L _ - _comprende . |
© Bufl Korean investigation of the cyclization ||
D2 ,  Chem. Soc., I of N-(2-hydroxyethyl}-N-
(antes D3) 2002, vol. 23, | phenylthioureas:Mitsonobu 2002
! No 1, pags. 18a ©  conditions vs TSCIYNaCh
' i} 20 L __._system _ L
: D3 Chem Rev., 198, J Carbodiimide Chemistry: I 1981
{antes D4) | Vol 81 No. 4 recent advances ]

6.2 .3 informacion denvada de los antecedentes

El documente CO 04-120498 (en adelante llamado D1) da a conocer tiofenos
sustituidos, Método para su produccion, su uso como up medicamento o reactivo
de diagnostico y un medicamento que los comprande.

El documantc Bull Korean Chem. Soc. (en adelante [lamado D2) se refiere a la
investigacion  sobre la  ciclizacion  del  N-{-2-hidroxietil}-N"-  feniltioureas:
condicicnes de Mitsunobu versus sistema TsCUYNaCH.

Ei documente Chem Rev., 198 (en adelante llamado D3} divulga los recientes
avances en la guimica de carbodiimidas, sintesis y formacién de heterociclicos. ,ﬁ

F'Egina Jdm 13 Sede Centra: Carrera 13 Mo, 2700 Pisps 2, 5, 7 v 10
Seda CAN: Tr. 4fd Mg 3B-50 Conmutadon 5870000
Fax RETOZ284. Linea G13000-310165
Wilel: www.Sic.gav.co e-mMail; jnfe@Esic. gov ¢
Bogald D C - Colornbia
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6.3, Novedad

Segun lo dispuesto en el articule 16 de la Decisidn 486:

“Una invencion se considerara nueva cuando no esld comprendida en et
estado de fa técnica.

E! estado de la técnica comprendera todo fo que haya $ido accesible af
publico por una descripeion escrita o arad, uliizacion, comercializacion o
cualquier otro medic antes de la fecha de presentacién de la solcitud de
paferite a, &7 Su Gase, de 18 prioridad reconocita,

Sélo para el efecto de la determinacion de fa novedad, tambien se
considerard dentro del estado de fa técnica, el contenido de una solicitud
de patente en frémite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de
presenlacion ¢ de prioridad fuese anterior a fa fecha de presentacion o de
prioridad de la solicitud de patente que Se estuviese exarhinarida, siermpre
que dicho comtenido esté incluido en fa soficitud de fecha anterior cuando
effa se publigue o hubiase transounmdo ef plazo previsto en ¢ articulo 407

El Trikunal de Justicia de la Comunigad Andina recientemente ha dicho
este requisito, lo siguiente;

"ef requisito de novedsd exige gue la invencidn no esté comprendida en of
estado de la lécnica, of cual comprende el conjunto de canocimientos
tecnoldgicos accesibles af publico antes de la fecha de presertaciin de fa
solicitud de patente o, en su caso, de fa prioridad reconocida.,

Para la aplicacion de este concepto, es importante gue el gstudic del
estada de s técnica &sié basado en las caracteristicas o condiciones
innovadoras del imvento.

En este sentido, f "estado de la iécnica esld constittido por todo fo gue
anies de fa fecha de presemtacion de la soticitud se ha hecho accesibie &l
publico por una descripcion escrifa u oral por wrtd WiZacion ¢ per
cualquier otro madio, en cualquier lugar def mundo™. Todo elfo, desde

luega, considerando las excepciones previstas en ef ariculo 3 de fa
Decision 344,

En otras palabras, para que una invencion sea novedosa se requisfe gue
1o esté comprendida en ef éstado de 13 técnica, es decir, gife arites de /a
fecha de presentacidn de la soficitud de patenie o de la pricridad
reconaciaa, nf (8 Mmovacidin i /0% conoecirrenios tecnicos que de ella se

Fagina 4 de 12
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sabre

" Saivador, Jovani Carmen. Ambite de Proteccion de la Palemle, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En
refarensia al atticulada reflelado en las diversas leyes nacionales surcpeas.
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desprenden hayarn sida accesibles al pablico, enlendiendo gue fa difusion
de la informacion gue se menciona debe ser detallada v suficiente para
gue una persona versada en la materia pueda ulilizar esa infarmacion a fin
da explotar fa invencion™,

Sobre la asimilacion at estado de la técnica a que hace referencia la horma
anterior y que se aplicara en el presente caso, pusde seguirse 1o anotado por el
doctor Manue! Pachén al analizar la Decision 344

“Como lo hacen (as feves francesa y espadicls, la Decision 344, parg el solo
efecta da determinar 12 novedad, asimila al estado de la técnica &f contenido
de una solicitud de patente en tramite en ef respectivo Pals Miembro, siempre
gue dicha soficitud se Negue a publicar. Esta soliotud puede ser de wna
patents de invencitn 0 de una paterte de modele de whilidad

"Debe recaltarse que fas solicitudes de pafentes no publicadas no forman
parte del estado de fa técnica porque ef contenido def expediente es
reservado: 10 que alli se mencione no se fla heeno accesible al publico. No
obsfante, se hace necosaria lener an cuemta las reglas técnicas mencionadas
e una solicitud de patente para determinar la patentabitidad de invenciones
posterores, con & prapdsito de evitar la doble patentabilidad cuando quiera
que una solictud de patente concuerde con otra soficilud presentads
atteriormente pero fodavia ro pubificada, porgue de no existir fa asimitacion af
gstady de la téonica, Ia s:f}gunda solicitud deberig convertirse en una patenfe
vafida ya gue seria nueva™,

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sefialado sobre el
particuiar que:

“{a invencidn, de producto o de pracedimiente, carecerd de novedad &
antes de fa fecha de presenfacion de fa soficitud de patents ¢ de ls prioridad
reconocioa, se ha ancontrade al acceso def pablico por cualguier medio, con
independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya
producido, del nlimero de personas a gue haya alcanzado y def conacimertia
efectivo que éstas hayan obtemitio, salvo que fa ahvuigacion se haya evado a
caba en los tErMings excepcionales provistos en el articuto 3 de (a Degision
344, Tampoco serd novedoss la invencion 8i el conterndo de fa soffcitud de

patente en tramite, de fecha de presentacidn o de prioridad anferor a fa ge
porioridad de fa soficitud que 3e examina, ha side puglicade” “tsubrayado fuera

del texto original). ,_ﬁ

2 Progess 12-1P-2019
* Pachon, Marust y Sanchez Avila, Zoraida. El régimen anding de |a propiadad industrial. Ediciones
;Jur'ldicas Gustave Ibafiez, Bogold, 1985, pagina 55)
Procasg No. 15%-1P.2008
Faging & de 13 Sade Centro Carera 13 Ma. 27-00 Pisos 2.5, 7y 10
fede CAN: Tr 4048 Ne. 28-50 Conmatadar: S8T0H0
Fay SHT0EE4. Linea 018000-3121 65
Wb wwew. sic Gov GO a-rmant irfa@sic gov.oo
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En efecto, el documento CO 04-120498 (D1) corresponde a una solicitud de
patente de invencion con fecha de prioridad 4 de junio de 2002, fecha de priondad
anterior a la fecha de la prioridad de la solicitud en estudio que es el 22 de mayo
de 2003. Cabe agregar, que la solicitud CO 04-120488 fue publicada el 31 de
marzo de 2008.

En efecto, la reivindicacién 1 consiste en un procedimientc para preparar
heterociclos de la férmula {1} que comprande:

HiD /R;:5 F-".‘H]\ "1 RiQ =11
LNog JHNTL I B g b P RESOLCH / T
H_x"{‘{%\ H H ' B AN i
T “R17 FER
£ R o LT LA
R1Z A3 2R { RIE
12 R13 R1Z2 fia

1 n I

a) Hacer reaccionar un isotiocianato de la formula (11} con una amina primaria
de la farmula (Il1} para dar tiourea de {a férmula (IV} y

b) Convertir la tiourea de la férmula {IV), usando un cloruro de sulfonilo
RsSO-CL, en presencia de una base, en el compuesto de {a formula (l}.
cuando X es nitrégeno y A es tiofeno.

Sin embargo, la caracteristica esencial del proceso de preparacién reivindicado,
va se encontraba divulgada previamente en D1, debido a que este documento
describe el método para la preparacion de compuestos de formula {1y, el cual
consiste en hacer reaccionar un isctiocianato de la formula (I1) (A es tiofeno) (ver
pags. 1.2, 3, 4, 8 y 8; Fls. 202 a 207) con una amina primaria de la farmula (111}
{(ver pags. 1, 2, 3, 4, 8 y 9; Fls. 202 a 207) para producir una tiourea (ver pag. o,
FI. 207) y que se convierte en el compuesto de la formula (1}, usando clorure de
sulfonilo RgSQ.CL, en presencia de una base {ver pags. 8y 54: FI. 207 y 211). Lo
anterior, se puede observar en el siguiente cuadro comparativo: T

Pagina § de 13 Sede Centra: Carera 13 Mo, 27-00 Pisss 2.6, 7 v 10
Sede CaN- Tr 404 Mo 38-50 Conrmutadss 5870000
Fax' 5870284 Linea £18000-310165
Vet wenw . sic.gov on a-mail infoieis gav.co
Bogotd D C - Colombiz
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Reacciones - Novedad

Solicitud presentada:

isciocianate  Amina primaria Tiourea Reacciona Férmula |
con
R0 =L E] ' 245N R+1
. R 11 15
PELE u H15R14 5 \/ ms RESD?C[ FEM B4
H.M i Ao J'L\ ! R34 —
z — NT AT TR Base A==
¥ frr H H r ]""“‘Rw
I R1g f Hh’ R12 nr.;ﬁ
R12 Fi']q. R12 R13 !
m I
D2:
Isoticcianate  Amina primaria Tiourea Reacciona Farmula 1
con
B - El defivadeo tioursa  Clorwo de p- i
S}_-_-_Tf ‘::‘\_; ' que se forma como  toluénsulfonilo/Na "ﬁ e it
| H. M~ . . . s
. g termedio se cicla OH HH
Y Rages o R i A
" : ﬂ FN' Re (Ver Felic 207) - fJ\ AH 'hﬁm
h n Fn H
(Ver Folios {ver Folios 202- (Ver Folio 207,  memR=H
202-207) 207} 219)
fwar Folio
206}

En razan a lo anterior, se concluye gue ia reivindicacion 1 carece del requisito
contenido en el articulo 16 de la Decision 486, es decir, |la materia reivindicada no

a5 novedosa,
6.4. Nivel inventivo

Seqgun lo dispuesto en € articulo 18 de |a Decision 486 "se considerara gue una
invencidn tiene nivel inventivo, si para una personta del oficio normaimente
verssda en la materda téonipa corespandiente. esa invencién no hubiese
resuliade obvia ni se hubfese derivade de manera evidente del estado de fa

técnica” q_,(é\]

Fagina 7 de 12 Beda Centrg Carrera 13 Mo, 27-00 Pisos 2, 5, 7 ¢ 10
Sede CAN: Tr. 404 Mo, 38-50 Conmuytader: S8700010
Fay: 8870284, Linea 018000-213165
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El estado de la técnica, a! tenor de 1o dispuesto en el articulo 16 de la misma
Decision, comprende “fodo lo que haya sido accesible al publico, por una
descripcion escrita u oral, utifizacion, comercializacion o cualquier ofro medio
antes de la fecha de presentacion de la soficitud de pafente ¢, en su caso, de la
pricridad reconocida”.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recientements ha dicho sobre
este requisito, jo siguiente:

“Coma sequndo requisito, adicional af de la novedad, se exige que la
invencitn tenga nivel inventivo, esto es, gue imglique un salfo cualitativo en
refacion con la écnica existonte. Esfe requerimiento es desarroifads por &/
articulo 4 de fa Decfsion 344 que presupone &l requisito de nivel inventivo
al establecer que fa invencion goza de dicho nivel al no derivar de manera
evidente del estado de fa técnica, i resuffar obvia para uha persona
emendida ¢ versada en fa materia.

Este requisito ofrece af examinador la posibifidad de determinar si con fos
conocimientos técricos que existian al momento de la invencidn, se
hubiese podido Hegar de manera evidente a fa misma, o si &f resultado
hubiese sido abvio para un experto medio en la mafera de que se trate, 85
decir, para una persona def oficio y normalmente verSada en la maleria
fécriica correspondiente,

Con respecto & /o arterfor, of Tribunal de Justicia de fa Comunidad Andina
ha manifegtado fo siguignte:;

‘Con el requisito del mivel inventivo, 1o gue e prétende &8 dolar al
axaminador téchico de un elemento que le permite afirmar o o & & (&
fvencion objeto de estudio no se habria podido fegar a partir de fos
conocimienios téonicos que existian en ese momento dentro del estado de
fa técrifca.. . [9

En este orden de idess, se puede concluir que una invencion goza de nivel
invertivo cuando a los ofos de un experto madiv en & asunto de que se
trate, se pecesita algo méas que la simple apficacion de los conocimientos
técnicos en la maleria para flegar & ella, es dectr, que de conformidad con
ef estado de la téocnhica el invento no es consecuencia clara y directa de
dicho estado.

Este Tribunal al respeclo, marnifasta que 'Taly coma fo establece Gomez
Segade (..) ef inventor debe reunir los méritos que 18 permitan atribuirse
una patente, s0fo si ja invencion fruto de su investigacion y desarrolio
creativo constiftiye ‘un Safto cualitativo en la elaboracion de Ja regla

Pagina & de 13 Sede Centre: Carpera 13 No. 27-00 Pisos z.ﬁ 0
Sede CAN: Tr. 404 No. 38-50 Conmutader: S57000
Fax: 5870284 Linea D15000-810165
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techica', actividad intelectual minima que le permitird que Su invencion no
sed gviderte (no obvia) del estado de la tecnica, £8 decir, gue con &l
requisito def tivel inventivo, 1o que se prefende es dotar al examinador
técnico de un efemento que fe permita afirmar o no si 2 la invencion objefa
Ue estudio 1o 86 habria podido Negar a pardir de los conocimientos {éonicos
que existian en ese momento dentro def estado de la téomica () {11}

Visto lo anterior, s& adviene que el procedimiento reivindicado carece de nivel
inventivo porque, a los gjos de una persona normalmente versada en la materia,
la formulagién de diche procedimiento seria obvia a partir del conocimiento
brindado por & estado de la técnica.

En efecta, el estado de |a técnica mas cercanc es D2, que da a conocer un
procedimiento de preparacion para los compuestos N-(2-hidroetil)-N"-fenilticureas,
el cual consiste en hacer reaccionar un isotiocianato con una amina primaria {ver
pag. 18, esguema 1, parte 1; F1 135 para producir una tiourea de formula 3 (ver
pag. 18, esquema 1, parte 3; FI. 135 ) que es posteriormente ciclizada con cloruro
de toluensulfonio, en presencia de una base (hidréxido de sodie) (ver pag. 19,
Columna 1y esquemas; Fl. 135,) para obtener €l compuesto de férmula 4 donde
X puede ser azufre u oxigeno.

Los compuestos del proceso del esquema 1, como son el 1, 2 y 4 de D2, son
equivalentes con los de la solicitud presentada, con la diferencia que 12 solicitante
los excluye en la reivindicacion 1.

El proceso de preparacion de fa presente salicitud, se diferencia del metodo de
D2, en que el anillo A puede ser naftilc y hetercarilo, las diferentes sustituciones
de los anillos y en que X ademas puede ser nitrdgenc. El hecho de incluir estas
sustituciones y otros anillos aromaticos en los compuestos empleados en &l
proceso de preparacion, logra un procedimiento alternc para obtener compuestos
heterocicios de mds de cinco miembros. Logrando, de esta forma, solucionar el
problema técnico de la presente solicitud, & cual es obtener un procedimiento
alterno de preparacidon de compuestos heterociclos de mas de cinco miembros.

Por su parte, D3 ensefa la forma de resclver el problema técnico planteado,
debide a gue divulga que el nitrbgeno puede ser empleado como agente
nuclecfilico como, por ejemplo, en las reaccionas de ciclizacion en presencia de
una carbediimida (ver paginas 600 y 601, Fls. 215 y 2186).

En conciusion, la reivindicacion 1 es obvia porgue el técnico de nivel medic
.

s PROGESO 110 -1 2005
Pagina & de 13 Sede Centrp: Carera b3 No. 27-00 Fisgs 2, 5, 7y 10
Sede CAN: Tr. 404 No 38-50 Conmutader: 5870000
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versado en la materia, enfrentado al problema de obtener un procedimiento
alterno de preparacién de compuestos heterocicios de més de cinco mismbros,
incluiria otros anillos aromaticos andlogos del fenilo sustituido en el proceso que
ensefia D2 y emplearia el nitrégeno como nucleofilc, logrando de esta forma
obtener el proceso de preparacion reivindicado en ia solicitud bajo estudio. En
conclusién, la solicitud bajo estudio no se ajusta al requisitc contenido en el
articulo 18 de la Decision 486, es decir, no posee altura inventiva

Finalmente, las reivindicaciones 2 a 8 no mencionan alguna caracteristica gue
haga inventiva el proceso de preparacidn de la reivindicacion 1, por lo cual se
considera que no tienen nivel inyentivo.

€.5. Sobre la respuesta de la solicitante

Con relacion a los argumentos de la solicitante, allegades con motivo de |a
notificacion de fondo, se determind que:

Respecto de la ausencia de novedad, la solicitante argumenta que '(..) fa
pbjecion por novedad que hace este despacho no involucre todos los elementos
tecnicos caracteristicos ya que 07 (sic), no divuiga todos los compuestos
empleados en ef método para preparar heterociclos de formula (f), ni las etapas
que permiten obtener los compuestos segin la invencion” (pag. 1 de la respuesta
al Oficio No. 3045: FI. 225},

Ante el anterior argumento, gsta Oficina hace referencia al documento D1 (antes
D2), el cual si involucra todos los elementos técnicos caracteristicos del proceso
de la reivindicacién 1, tales como el hacer reaccionar un isotiocianate con una
amina primaria para dar un derivado de tiourea y cenvertirlo en el compuegsto de 1a
férmula (1), usando cloruro de p-toluén de sulfonilo en presencia de una base,
cuando A es tiofeno y X es nitrégeno (ver cuadro de novedad, pag. 7 de la
presente solicitud). Cabe destacar, ademas, que los compuestos de inicio y
finales son loz mismos que 01 {antes D2) y en la solicitud presentada, carecienda
por tanto de novedad.

Asi misma, como lo menciond la solicitante en el folic 47, “as solicitudes WO
03101984 (CO-04-120498) y WO (030534343 describen compuestos que se
pueden preparar mediante ef procedimiento amMleriormente descrito en este
documento™. Lo anterior, indica que el metodo ya era conocido.

Por otra parte, en cuanto al nivel inventivo, |a solicitante menciona que “fifa etapa
clave de la reaccion de ciclizacion descrita en la presente invencion es la reacczi?'?rk
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TsCl Sobre este purtio, ponge de presente a su Despacho que es muy relevante
con cual de las posiciones (azufre de ia tiourea, nilrogenc de fa fiourea 6 con
X=nitrogeno o azufre) de fa molécula va a reaccionar con TsGl. En efecto la
carbodiimida y el producto final se ablienen sofamente si ef TSCI reacciona con !
azufre de la tiourea taf como se observa en ef esquema 2 de articulo de Gue-Jae
Leg of af (Bull. Korean Chem. Soc. 2002 Vof 23, No 1, 13-20)" (pag. 2 g Ia
respuesta al Oficio Mo, 3045; Fl, 228).

Al respecto, esta Oficina aclara a la solicitante que la reaccion TsCl en medio
basico, de acuerdo con D2, sjemplifica tres vias para la produccion de los
compuestos heterociclicos de acuerdo con los sustituyentes empleados, en uno
de ellos, a partir del compuesto 2, el intermediario se cicla porque del oxigeno se
cede dos electrones (caracteristica de un nucleofilico) sobre el carbono de la
carbodiimida y asi formar el compuesto heterociclico (tautomere) (ver pag. 19
esguema 2 compuesto 5; Fl. 212}, La Unica diferencia es gue la solicitante emplea
nitrogeno © azufre (amina o ticl), siendo el empleo de dichos elementos obvio
para el experto en 1a materia debido a que estos elementos quimicos (O, 5, N se
consideran analogos por su electronegatividad y por la presencia de elecirones
libres que permiten que en las reacciones actien de forma nucleofilica.

De otro lado, afirma |z solicitante que “ef articule de Kim et al (Tetrahedron 57
(2001) 7137-7141}) myestra que ef producto de fa reaccién de ciclizacion es muy
sensible a pequefos cambios en ef material de partida asi comn las condiciones
de reaccion, por ejemplo, fa base ulifizada (tabla 1) o ef pairon de sustitucion del
matferial de partida (tabla 2, esquema 1y 2 en Kim et al y tabla 1 y esquemas 1y
2 enlee et (pag. 2 de la respuesta al Oficio No. 3045 FI. 228).

Sobre |0 antenor, esta Oficina aclara que aundue el documento mencioenado no
fue utilizado para ! estudio de nivel inventivo, este ensena, en la tabla 1, que la
mejor base con mayor rendimiento obtenido es el hidréxido de sodio, tal y como
se utilizé en la solicitud presentada. Lo anterior, guiaria al técnico de nivel medio
versado en |la materia a usar de preferencia ¢! hidréxido de sodio en la reaccidn
de ciclizacién con TsCl

De igual manera, 1a solicitante menciona que (...} una persona versada en la
materia no podria y no sabria que productos serian obtenidos mediante ef cambio
de las propiedades nuclecfilicas def grupe X, esto es, medianie el uso de NR5 ¢
azufre en fugar de oxigeno, toda vez que diche persona versada no sabria en qué
posicién de fa molécyla reacciona ef TsCl y tampoco sabria si la carbodiimida se
formaria finaltmente” (pag. 2 de |a respuesta al Oficia No. 3045; F|, 226). TS
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Al respecto, esta Oficina advierte a la solicitante que la invencion reivindicada no
ensefa los compuestos intermediarios de la reaccion de (a presente sokicitud, los
cuales permiten evidenciar una diferencia frente al estado de la téchica, que i
ensefia la formacién de carbodiimidas en las reacciones de ciclizacidn con TsCly
NaCH. Ademas, el principio y caracteristicas de la reaccion son las mismas que
las del estado de la técnica, con la diferencia def empiea de olras slementos
quimicos nucleofilicos como son &) nitrégeno y azufre.

Finalmente, la salicitante argumenta que (.., fa reaccion de ciclizacidn de
conformidad en la presenfe invencion, fa misma o resufie obvia ni podria
derivarse evidenmtemente de fos documentos D3 o D4, por cuento estos
documentos no sugisren al téchico medio e la malgria en que posicion de la
matécula reacciona el TsCl y fampoco podia prever con cereza si se formaria fa
carbodiimida” y continiia, ‘Es ¢faro que ef documento D3 no sugiere como
muodificar el estado de fa técnica de tal forma que se flegue af proceso refvindicado
par ef solicifante. Respefuosamente considere que la apraciacion del sefor
examinador es muy general ¥ én su analisis no indica céme D3 sugeriria al
técnico medlo inclisir ‘ofros aniffos aromaticas analogos’ y cuales especificamente’
(pag. 3 de la respuesta al Oficio No. 3045, FI, 227

Sobre lo anterior, esta Oficina concluye que 1a reaccion de ciclizacion con TsCl en
presencia de una base como hidréxido de sodic de compuestos tiourea, para
obtener estructuras heterociclicas con oxigeno como heteroatomo, ya se
encontraba previamente divulgada en el estado de la técnica D2 {antes D3). La
solicitante 1o Gnico que modifica es la funcién alcoho! per amina y tial, 1as cuales
s¢ consideran analogas por lg presencia de electrones libres gue actlan como
nuclecfilos D3 (antes D4}, sin presentar, por lo tanto, actividad inventiva. La
solictante, a partir de D2 {antes D3) modificaria los diferentes sustituyenies de
R1, RZ, R3 y el fenilo, con el fin da obtener otros compuestos heterociclicos.

En conclusion, tehiends en cuenta gue los argumentos de la solicitante no
desvirtuan de manera alguna las objecionas a la patentabilidad ya sustentada, el
Superintendente de Industria y Comercio,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERD: Denegar la patente de invencion a la creacion titulada
"METODO PARA LA SINTESIS DE COMPUESTC HETEROCICLICOS A PARTIR
LE DERIVADOS DE TIOUREA".

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente el contenido de la presente

resolucion al doctor Luis Patifo Leiva, en su calidad de apoderado de la sociedad
o
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SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH, o a quien haga sus veces,
entregandcie copia de la misma y advitiéndole que contra ella procede el recurso
de reposicion, ante ef Superintendente de Industria ¥ Comercio, &l cual podra ser
interpuesto en &l momente de la notificacidn o dentro de los 5 dias habiles
siguientes a ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE , N
Dadaen Bogota D.C., alos Z7 i Zmn

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO,

s

AR

JOSE MIGUER DE LA CALLE RESTREPO
Cd?ﬁl |
Coctor - ll'x
LUIS PATING LEYVA

Calle 944 No. 7A-0G i
Eog}pté D.C. )

T4

!
Q2085

Pagina 13de 13 Sede Centra: Carrera 13 Na. Z7-00 Fisos 2,5, 7y 18
Sede CAN: Tr afd Mo, 38-50 Conmuytadar. 3BT00G0
Fax. 5870284, Linea {13000-910165
Web: wew.sjs qav.gh 8-mail infodsic goy oo
Bogrota D.C. - Colembia

-

il



Industria y Comercio
SLUPFERINTEMNDENCIA

REPUBLICA DE COLOMBIA,
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
REsoLucloNNe B 1 A d
Par fa cual s& denfega una patente dg invencion

Rad, PCT/05-117248

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en gjerticio de sus facultades legalas, en especial de las conferidas en el numeral
38 del articuio 3% de! Degreto 1887 de 2010y

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado ante esta Superintendencia e 18 de
noviembre de 2008, con el No. 05 - 117248, por el doctor Luis Patifo Leiva, en su
calidad de apoderado de la sociedad SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GmbH,
entrd a fase nacional la solicitud de patente de invencidn titulada "METODO
PARA LA SINTESIS DE COMPLESTOS HETERQCICLICOS”, que corresponde a
la solicitud internacional PCT/EP2004/004855 del 10 de mayo de 2004,

SEGUNDO: Que una vez efectuado el examen de forma, en cuanto los requisitos
gue debe reunir 12 solicitud y cumplidas las exigencias legales establecidas en (a
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, el Tratade de Cooperacidn
en materia de patentes {PCT) el reglamento y la Circular Unica de la
Superintendencia de Industria y Comerdio, se ordend publicar el extracto sin que
se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

TERCERQ: Que realizado el examen de patentabilidad se epcontrd que fa
invencion no es patentable. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en
gl articulo 45 de la Decision 486 de la Comisidn de la Comunidad Anding, se
requinéd a la sclicitante mediante Oficio No, 9355, notificado el 14 de agosio de
2008 v Oficio No. 3045, notificado el § de marze de 2010 para que s& pronunciara
sobre Jas abjeciones realizadas a 1a novedad y nivel inventivo de la solicitud asi
como sobre la sugerencia de cambio de titulo por cuanto &t mismio estaba
redactado de forma general ¥ amplia.

De igual manera, mediame Oficip No, 9360, notfficado et 14 de agosto da 2009,
s€ requirid & la salicitante informacion con base en el articulo 46 de la Decisién
sefalada.

CUARTC: Que la solicitante, mediante escritos radicados el 10 de hoviembre de
2008 v 19 de julio de 2010, atendid de forma oportuna los requerimientos
efectuados a la solicitud y presento aclaracionas, As{ mismo, con el escrlo del 10
de noviembre la solicitante presentd nueve capitulo reivindicatorio (FIL 190 a 192),
el cual se ajustd a las prescripciones establecidas en los anticuios 30 vy 34 de la
Cracision 488, De igual manéra, con g sserits del 10 de noviembre, 1a solicitante

Fa
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