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Re P1.-GRUNENTHAL GmbH - Solicitud de patente de Invencién para
“DERIVADOS DE 2-DIALQUILAMINOALQUILBIFENTLO

1 Me refiero a ml memorial de 31 de Agosto de 2004

2 Por medio del presente atentamente ruego a usted, se sirva pronunciarse en
relacién con la solicitud arrlba nombrada, ya que desde el 27 de Septiembre de
2002, esto hace ya mas de tres (3) afios, que fue publicado el extracto de la
presente solicitud en la Gaceta de la Propledad Industrial No 520, y el examen de
patentabllidad correspondiente fue solicltado en su debido momento mediante
memorial de 27 de Febrero de 2003, sin que haya sido adelantado ningun otro

tramite

3 Cabe anotar que esta demora en el trdmite acarrea grave perjulcio para mi

representado
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Titulo de la solicitud: "Derivados de 2-dialqullaminoalquilbifenil sustituidos ,
procedimiento para su preparacién, medicamentos que contienen estos
compuestos y el uso de estos compuestos para la preparacion de
medicamentos®

Como resultado del examen de patentabilidad de la solicitud de patente de
invencién, realizado segun lo establece el articulo 45 de la Decision 486 de la
Comisién de la Comunidad Andina, se notifica el siguiente concepto técnico:
1. Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capltulo descriptivo
comprendido en los folios 68 — 79, el nuevo capltulo reivindicatorio de los folios
245 — 260 y las observaciones del solicitante de los folios 234 - 241 de la
solicitud en astudio.

2. Objeto de la Invencién

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en:

Las reivindicaciones 1 — 7 se refieren a derivados 2-dialquilaminoalquiibifenil
sustituidos de férmula 1.

Las reivindicaciones 8 - 16 se refieren a un procedimiento de preparacién de
derivados 2-dialquilaminoalquilbifenil sustituidos de formula I.

Las relvindicaclones 17 - 18 se refieren a una composicién farmacéutica que
contiene derivados 2-dialquilaminoalquilbifenil sustituidos de fdérmula I.

Las relvindicaclones 19 - 31 se refieren a una composicién farmacéutica
caracterizada porque es apta para tratamiento.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de una composicion
para tratamiento del dolor, reacciones Inflamatorias y alérgicas, depresiones,



abuso de drogas y alcohol, gastritis, diarmea, Incontinencla urinaria, afecciones
cardiovasculares, de las vias respiratorias, psiquicas y epllepsia.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona
derivados 2-dlalquilaminoalquiibifenil sustituldos de férmula |.

El objeto de la invencién definido anteriormente se claslificé de acuerdo con la
IPC: A61 K 31/135 // C 07 C 211/29.

También se relvindica prioridad de la Solicitud de Patente de Alemania DE 199
37 537.2 de agosto 9 de 1999, con respecto a la cual la fecha de presentacién
de la actual solicitud cumple el plazo méximo permitido

3. Con respecto a los Art. 28 y 30 de la D 488

El articulo 28 de la Decision 486 establece "La descnpcidn deberd divulgar la invencion
de manera suficientemnente clara y compiela para su comprension y para que una
persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutaria. La
descnpcién de la invencidn indicard el nombre de la invencién e incluiré la siguiente
informacién.

a) el sactor tecnolbgico al que se refiere o al cual se aplica la invencidn;

b) la tecnologla anterior conocida por ef solicitante que fuese Gt para la comprensin y
e/ examen de la invencidn, y las referencias a los documentos y publicaciones
antenores relativas a dicha tecnologla,

c) una descripcion de la invencién en términos que permitan la comprensién del
problema técnico y de la solucion aportada por la mvencién, exponiendo las diferencias
y eventuales ventajas con respecto a la tecnologla anterior,

d) una resefia sobre los dibujos, cuando los hubiers;

@) una descripcion de la mejor manera conocida por 6l solicitante para ejecutar o llevar
a la préctica Ia invencién, utiiizando efemplos y referencias a los dibujos, de ser ésfos
pertinentes; y,

) una indicacién de /la manera en que la invencion satisface la condicién de ser

susceptible de aplicacin industrial, si elio no fuese evidente de la descripcion o de la
naturaleza de la mnvencion.

El articulo 30 de ia Decision 488 establece. "Las revindicaciones definirén la materia
que se desea profeger mediante la patente. Deben ser claras y concisas y esfar
enteramente susientadas por la descripcion.

Las reivindicaclones podrdn ser independientes o dependientes. Una reivindicacion
serd independiente cuando defina la maleria que se desea proteger sin referencia a
olra reivindicacién anterior. Una reivindicacidn serd dependiente cuando defina la
materia que se desea proteger refirléndose & una relvindicacion anterior Una
reivindicacion que se reflera a dos o mas reivindicaciones anieriores se consideraré
una relvindicacion dependiente multiple”

La descripcién divulga la invencién de manera suficientemente clara y completa
para su comprensién, tal como lo establece el Art 28 de la decision 486 de la
Comisién Andina. Menciona el sector tecnolégico al que pertenece, los
antecedentes de la técnica, la divulgacién del problema técnico, la soluclén
propuesta y la ventaja frente a la tecnologla anterior.

Pero en cuanto a las reivindicaciones 19 - 31 que se refieren a una composicién
farmacéutica caracterizada porque es apta para tratamiento, se observa que no
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mencionan en forma clara y ordenada ios compuestos que las caracterizan.

No definen la composicién porque menclona que es apta para tratamiento, lo

cual no la caracteriza. Se recuerda que el resultado a aicanzar no es una
caracteristica técnica de la invencién. Las reivindicaciones deben definir la
invencién por sus caracteristicas esenciales, en este caso por medio de los
componentes de la férmula. La invencién no queda definida por el resultado a
alcanzar (tal como el ser apta para tratamiento), puesto que la reivindicacién

incluirla no sdio la solucion propuesta por el solicitante, sino todas las
alternativas presentes o futuras que lleguen a ese resultado. El hecho de haber
cambiado los términos para que estas reivindicaciones no queden presentadas

como relvindicaclones de uso, logra que estas no tengan clandad. Se solicita
entonces hacer claridad al respecto.

4. Respuesta a los Argumentos del solicitante

En atencibn a los argumentos del solicltante se hacen las sigulentes
aclaraciones:

1. Dice el solicitante que adjunta un nuevo capftulo reivindicatorio.
Se aclara al solicitante que se acepta el nuevo capltulo de los follos 245 - 260.

2. Dice el solicitante que los posibles sustituyentes R,, R, R,, de laférmula | de
la relvindicacién 1 se han hecho més especificos.

Se aclara al solicitante que tan solo se eliminaron los significados H, F, Cl, Br,
de R,.

3. Dice el solicitante que los compuestos de esta solicitud no contienen “un
sustrtuyente hidroxilo (OH) ain menos uno aminofenol”

Se aclara al solicitante que tal afirmaclén no es clerta, porque en los follos 243 y
244 se presenta que R, = O R, ¥y R,= H, de manera que R, = OH. Y el que el
anillo aromético contenga este sustituyente hidroxilo (OH) y el sustituyente —
CH,NH,, hace al compuesto un aminofenol.

4. Dice el solicitante que en esta solicitud se encuentra el sustituyente R, (en el
anillo fenil que no tiene el sustituyente aminoalquil) y que este no aparece en
D2.

Se aclara al solicitante que en D2 si aparece el sustituyente, que alll se nombra
como R,' y significa halégeno, alquil, fluoroalquill, alcoxi, fluoroalcoxi.

5. éénclusl6n

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 4868 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente
comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento o sl 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 quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001.

ALIX CARMENZA.CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la DM/s}én de Nuevas Creaciones.

El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha
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