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

Ref:  Expediente No. 06-127.752

Solicitud de patente de invencion titulada: “PREPARACION ENANTIOSELECTIVA
DEL DERIVADO DE QUINOLINA”.

Solicitante: NOVARTIS AG.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGUN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 578

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogota, D.C., identificado tal como
aparece al pie de mi firma, en mi condicién de apoderado del solicitante, respetuosamente
me permito solicitar que se examine si la invencion retine los requisitos de patentabilidad
previstos en la misma, dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la Decisién
486 de la comision de la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto 1 recibo por valor de
$404.000 pesos para cubrir la tasa correspondiente, segin la Resolucion 36155 del afio
2006.

Atentamente,

CARLOS R. OLARTE
C.C. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Anexo: 1 Recibo por $404.000 pesos
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 06-127752

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 578 DE
FECHA 31 DE JULIO DE 2007 EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 26 DE OCTUBRE DE 2007

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de publicacion
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberd solicitar y cancelar el examen de
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con o
establecido en el Articulo 44 de |a Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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2020

Bogota, D.C.,

Abogado

Carlos Olarte

Apoderado

ASUNTO Radicacion 06 127752
Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430 N
Oficio £05323
Folios 003

Patente de Invencion [x] Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional |I]
Via PCT (fase nacional) [x]  Cap. [x] Cap.ll
No. Sol. Internacional PCT/EP2005/006686

Fecha de Presentacion Internal.  21/06/05
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

1.

1.1.

1.2

1.3.

2.

Documentos estudiados

Descripcion; Folios 63 - 126

Reivindicaciones: Folios 127 - 135

Prioridad: Presentada en Gran Bretafia el 22.06.04, bajo el
numero 0413960.6

Objeto de la invencion

¢ Titulo de la solicitud: “Preparaciéon enantioselectiva del derivado de quinolina”
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Segun las reivindicaciones 1-12 se refiere a un procedimiento de sintesis de oxi-
5-((R)-2-halo-1-hidroxi-etil)-(1H)-quinolin-2-onas sustituidas, que comprende
reaccionar una oxi-(1H)-quinolin-2-ona 5-(alfa-haloacetil)-8-sustituida con un
agente reductor en la presencia de un agente quiral y una base

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de un procedimiento de
sintesis alternativo de oxi-5-((R)-2-halo-1-hidroxi-etil)-(1H)-quinolin-2-onas.

Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona el
procedimiento reivindicato, el cual es enantioselectivo.

¢ Clasificacion Internacional de Patentes C07 D 215/26

3. De la solicitud de Patente

3.1. Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

e Los términos “agente reductor” y “base” de la reivindicacidon 1 son muy
amplios y pueden comprender reactivos que no se encuentran revelados en
la descripcion.

o Los términos “arilo 6 a 24 atomos de carbono-alifatico de 1 a 10 atomos de
carbono”’, “grupo heterociclico de 4 a 12 miembros” son muy amplios y
pueden comprender compuestos que no se encuentran revelados en la
descripcion.

e El paso (l) de la reivindicacion 7 no queda claro, pues el término “‘como se
definen anteriormente en ia presente” no hace referencia a ninguna
reivindicacion. De igual manera, el término “solvente” del paso (Il), (IIl) y (V1)
puede comprender solventes no revelados en la descripcion, lo mismo pasa
con el término “acido” en la misma reivindicacion

e Los términos “acido de Lewis”, “base” y “solvente” de la reivindicacion 10 es
muy amplio y puede comprender compuestos no revelados en la descripcion

¢ Las reivindicaciones 11y 12 hacen referencia a los ejemplos, por lo tanto no
son claras

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta 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.
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Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo 5 del titulo primero de la Circular Unica N° 10 de 2001.

éspedes.de Vergel
evas Creaciones (c)

Alix Carmen
Directora de

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha
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EXAMINADOR TECNICO
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C.,
Doctor 1
Carlos R. Olarte Oficio N° ‘ﬁ 0 5 -3 2 4
Apoderado
REFERENCIA Radicacion 06 127752

Tramite 002

Evento 001

Actuacién 430

Folios 002
Patente de Invencion 1] Patente de Modelo de Utilidad [ ]
Via Nacional []
Via PCT (fase nacional) [+ ] Cap.| ] Cap. W []
No. Sol. Internacional PCT/EP2005/006686

Fecha de Presentacion Internal.  21/06/2005

Como resultado del examen de busqueda de anterioridades y con fundamento en el
articulo 46 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INFORMACION

Como consecuencia de la busqueda de anterioridades de materia relacionada con lade la
presente invencion, se determin que existen en el estado de la técnica los siguientes
documentos, que eventuaimente afectarian los requisitos de patentabilidad de esta

solicitud:

K. PONTENER ET. AL.: ‘"New Efficient

Catalysts for Enantioselective Transfer

Hydrogenations,"

TETRAHEDRON LETTERS,

vol. 37, no. 45, 1996, pages 8165-8168,
e  XPDO2367502



KERL-JOSEF HAACK ET. AL.: "The Catalyst
Precursor, Catalyst, and Intermediate in
the Ru(11) Promoted Asymmetric Hydrogen
Transfer Between Alcohols and Ketones,"
ANGEWANDTE CHEMIE, INTERNATIONAL EDITION
IN ENGLISH,
vol. 36, no. 3, 1997, pages 285-288,

o  XPD02367503

Teniendo en cuenta que las publicacién referenciada hace parte del resultado del examen
de busqueda realizado para la solicitud WO 2005/123684 equivalente a esta solicitud
colombiana aqui estudiada, y no siendo viable la consecucion de dichos articulos por este
despacho, se requiere que el solicitante, en virtud de lo establecido en el articulo 46 de la
Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, proporcione las publicaciones
completas, con lo que podra realizarse un analisis absoluto de la patentabilidad de la
invencion correspondiente a la presente solicitud.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal ), del
capitulo quinto (5), del titulo primero de la circular tnica N° 10 de 2001.

edes de Vergel
Directora de Muevas Creaciones (c)

El anterior requerimiento fue  notificado por fijacibn en lista, de

fecha _% TABR 2010_’
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