23

As. 3011/PCT.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NLUEVAS CREACIONES

uL-P‘F-HINILNL WA DL IMOUS?
E' s‘ D. Rl Yy COMERSID

- TDEE?? -00003-0000
1 acha .éma Uﬁ 3G 152907 Dap 2020 NUCCREACH
REf.: Expedlentt ND- M_l%'zl?l? J|:'|I.E-| 1 I—"F'._T.'_NII:IYII Lve: 3¥A I—ASLN.-"&UGNHSN[
oo & G238 Pl 1ICION Folios: 2
Salicitud de Patente a nombre de
JANSSEN PHARMACEUTICA NV,

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi
fisma, domiciliada en Bogota, en fa Carrera 11 No. §6-53, piso 6, obrando como
apoderada de la sociedad JANSSEN PHARMACEUTICA N.V,, con
domicllio en Beerse, Bélgica, solicitante de la patente de la referencia, pido a
usted que se proceda a examinar si la invencidn, cuya patente se tramita en el
expediente de I referencia, es patentable,

Adjunto al presente memorial el recibo Nr. 08-41,024 de 21 de mayo de 2008 por
ta suma de $420.000.00, con lo cual queda cubierta la tasa oficial correspondiente
a dicho ¢studso.

’ Schior Superintendente,
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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2020

Bogota, D.C.,

Abogado;

JIMENA ESCOBAR URIBE

ASUNTO: Radicacién No. 06 10 6277
Tramite 011
Evento 378
Actuacion 430
Oficio iudg53
Folios = T

Corno resultado del Examen de Fondo, realizado con fundamenteo en el articulo 45
de |a Cecisidn 486 de |a Comisidn de la Comunidad Andina, £& comunica:

Documentos estudiados:

Descripcion: Foligs 8 a 133 como se radicd inicialmente.
Reivindicaciones: Folics 134 a 212 como se radicd inicialmente.
Priendad: LS 60/564.159 (2004-04-21)

Objeta de la Invencion

Titulo de la invencién: “Procedimiento para la preparacién de derivados de tetralina
susiitnida & indanoc sustituido.”

Problema Técnico Planteado: "Necesidad de un nuevo procedimiento para la
prenaracién de derivados de tetralina sustituida e indano susttuidos, ¥ nece&%tjad
de nuevos procedimientos para la preparacién de intermediarios en fa preparacion
de ios derivados de tetralina sustituida e indano sustituide.”

Solucion: “Proveer procedimientos como los acé reivindicados”

IPC: CO7C 323/52, AB1K 31/03; AG1F 3/06

El capitulo reivindicatorio presenta

1. Reivindicaciones 1, 4, 7,10, 13 y 16 se refieren a un procedimiento para la
mraEarar am dal crermliaeta Ae farmala |



4. Reivindicaciones 20, 23, 28 y 29: procedimiento para la preparacidn de un
compuesto de formula lo

5. Relvindicacionas 31, 32, 33 y 34: procedimiento para la preparacion de un
compuesto de formula Le

6. Reivindicaciones 35 y 36: Procedimiento para la preparacién de un compuesto de
formula Lf

7. Reivindicaciones 37, 38 ¥ 39, una sal de N,N dibenciletitendiamina cristalina de
un compuesto de la formula la

8. Reivindicaciones 40, 41, 42: Procedimiento para la preparacién de una sal de
N, N'dibenciletilendiamina de un compuesto de ia formula ila

8. Reivindicaciones 43, 44, 45, 46, 51: un compueste de la formula lla
10. Reivindicaciones 47, 48, 48, 50, 52: un compuesto de estructura (f 211)
Analisis de la Solicitud de Patente

Reivindicaciones {Art 30 D 488, At 22 PCT)
Clartdad y concisién:

El canitulo reivindicatario ha sido redactado de forma que no define concisamente
e! alcance de [|as reivindicaciones, se logra ver un numeroe elevade de
reivindicaciones indepandientes y se visualizan 10 grupos relacionados definidos
dentro de dicho capitula.

El alcance de las reivindicaciones no define concisaments |a invencion, a manera
de ejemplo se cita la reivindicacién 1 que reclama un proceso para obtener un
compuesto de acuerdo a la formula L en la cual en primer lugar se definen los
radicales que hacen parte de la molécula de una manera demasiado amplia: “...
Pg3 y Pg4 se seleccionan... ¢ arilo. (...)" f.134, por que neo define el numere de
atomos que pueden tener los radicales; en segundo lugar |a reivindicacién entra a
definir 8l procedimiento de obtencidn pero tampocoe lo hace de manera ineguivoca
ya gue ng es caracterizado por temperaturas, ni condi¢iones de trabajo, o tiempos
necesarigs en determinados pasocs del procedimiento de esta forma ia reproduccion
de la invencion por parte del experto en la materia se veria impedida por una
carencia de concigion y de claridad an el capitulo reivindicatorio.

Existen reivindicaciones gue contienen palabras que no definen con exactitud
determinados rangos enire porcentajes como por gjemplc sucede en ias
reivindicaciones 44, 45, 46, 48, 48 y 50,

De la forma en que este capitulo ha sido presentado no es posible realizar un
gxamen de patentabiiidad a cabalidad dado gue el alcance no esta definido y en
ese sentido focalizar el documento més cercano dentro de los presentados no es
facil.



En cumplimiento del articulo 45 de [a Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad
Andina, seie indica gue debe dar respuesta dentro del térming de B0 dias contados
a partir de la fecha de notificacién de la presente comunicacion. En caso de no dar
fespuesia ol presente requerimiento, ¢ si a pesar de [a respuesta subsistieran los
impedimentos para la concasién, se densgara [a patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal &),
gel caphiulo quirto del fiule pri de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA/CESPEDES DE VERGEL
Directora de Nugvas Creaciones (C)

El anterior requerimiemte fue naotificado por fijacion en lista, de fecha

43 ABp, 201

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICQ
NUMERQ: 567 Codigo: 202092




