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mde@mdelaw.com

Asunto: PATENTE DE INVENCION - PCT
Patente de Invencion PT Patente de Modelo de Utilidad

Via Nacional

Via PCT (Fase PCT |Capitulo | X Capitulo II
Nacional)

No. Solicitud PCT/PT2014/000027
Internacional

Fecha dfe Presentacion 9 de mayo de 2014
Internacional

Como resultado del examen de fondo realizado, con fundamento en el Articulo 45 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se comunica:

1. Documentos estudiados

Descripcion: Radicado N° NC2016/0003926 9/noviembre/2016
Radicado N° NC2016/0003926 20/enero/2017

Reivindicaciones: Radicado N° NC2016/0003926 9/noviembre/2016
Radicado N° NC2016/0003926 20/enero/2017
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2. Analisis de la Prioridad

La solicitante no reivindica prioridad.

3. Objeto de la invencion

De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.2.2.2 del capitulo primero del Titulo X
de la Circular Unica para efectos del examen de patentabilidad, se tendra en cuenta la
tasa pagada por la solicitante al momento de comenzar el examen para las
reivindicaciones adicionales; esto es que cuando la solicitud contenga mas de diez (10)
reivindicaciones y no se haya pagado la tasa complementaria, s6lo se estudiaran las
cubiertas por la tasa pagada. En el presente caso se estudiaran las reivindicaciones 1
a 16 del capitulo reivindicatorio (Radicado N°. NC2016/0003926 del 20 de enero de
2017).

Titulo de la solicitud: “PROCESO DE OBTENCION DE ENANTIOMEROS DE
PIRLINDOLE Y PREPARACION DE SALES S)-MANDELATO, BROMHIDRATO,
CITRATO, MESILATO Y (R)-(+)-a-METOXI-a-TRIFLUOROFENIL ACETATO”
(modificado Radicado N°. NC2016/0003926 del 20 de enero de 2017).

El problema planteado en esta solicitud consiste en proveer un proceso para la
separacion de enantiomeros de pirlindole épticamente activos.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona un proceso de
obtenciéon de enantiomeros pirlindole épticamente activos, en la forma de una base
libre o en forma de una sal farmacéutica aceptable.

El objeto de la presente solicitud se relaciona con la Clasificacion Internacional de
Patentes (CIP): CO7B57/00; C07D487/06

4. De la solicitud de patente

Reivindicaciones (Art 30 D 486, Art 22 PCT)

La reivindicacion 1 carece de concision porque la expresién “‘como” no limita
adecuadamente la solicitud ya que deja abierta la reivindicacion a otros disolventes
clorados, disolventes organicos, disolventes acuosos adicionales a los mencionados
en la reivindicacion. Se sugiere sustituirlo por “seleccionado de”

La reivindicacion 1 carece de concision debido al uso de términos funcionales que no
limitan el objeto de la solicitud como lo son las expresiones “disolvente acuoso’,
“disolventes clorados”, “disolvente organico”, “acido activo oOpticamente”, “acido
farmacéutico aceptable”
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La reivindicacion 1 carece de concision y sustento descriptivo, toda vez que no se
involucran las condiciones de reaccion que permiten la separacion enantiomérica en
cada una de las etapas del proceso, se sugiere incluir los rangos de condiciones
esenciales tales como tiempo de reaccién, rangos de temperaturas, condiciones de
secado etc., que permiten obtener los productos deseados.

Se sugiere reemplazar el preambulo “Proceso” por “Un proceso”, de igual forma,
modificar la palabra “activas” por “activos”. De igual forma, las reivindicaciones
dependientes deben encabezarse como “El proceso”.

Conclusion

Los requisitos de patentabilidad de la actual reivindicacion independiente 1, al igual
que sus reivindicaciones dependientes, no se encuentran afectados. Sin embargo, se
requiere que el solicitante haga las correcciones o aclaraciones necesarias a las
objeciones realizadas en el numeral 4 del presente requerimiento para continuar su
tramite.

En cumplimiento del articulo 45, de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesenta (60) dias
contados a partir de la fecha de notificacion de la presente comunicacién. 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.

Si como respuesta a este requerimiento el solicitante llegara a modificar: i) el capitulo
reivindicatorio, ii) la descripcion de la invencién a proteger, iii) 0 presente un nuevo
capitulo reivindicatorio, y desee que se realice un nuevo examen de patentabilidad a
esta modificacion, no debera pagar la tasa de modificacion voluntaria pero si la
correspondiente a la tasa de examen de patentabilidad. En todo caso, el numero de
requerimientos por no patentabilidad estara supeditado a que el término del estudio de
patentabilidad no sea superior a 18 meses, contados desde la publicacion de la
solicitud de patente de invencion. Adicionalmente, se le recuerda al solicitante que si
como respuesta a este requerimiento llegara a modificar el capitulo reivindicatorio y
éste contenga mas de diez (10) reivindicaciones debera pagar la tasa por reivindicacion
adicional.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término faltante
para los sesenta (60) dias.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo I, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacién, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio,
informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via gubernativa.
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Atentamente,

——————

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: EMILCE CANO URREGO
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
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