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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

REF: EXPEDIENTE No. 00-76105
PATENTE: “"COMBINACIONES SINTETICAS DE UN ANTAGONISTA DE
RECEPTORDE..”

Estimados sefiores:

Con fundamento juridico en lo dlspuesto por el Articulo (44) de la Decision (486)
de la Comisin de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ruego a ustedes
disponer lo pertinente para proceder al Examen de Patentabilidad de la Solicitud
citada en ia referencia, para lo cual estamos adjuntando el recibo de pago
correspondiente a la tasa vigente para este caso.

En consecuencia, esperamoé se surta este tramite para que el expediente siga su
curso normal, hasta su concesion.

Alentamente,
O W oy
CARLOS ORLANDO MAYA RODRIGUEZ.

C.C. No. 17.117.818- Bogoté
T.P. No. 17.402- C.S.J.

Anexo.- Recibo de Pago

Carrera 7 No. 17 - 51 Of. 710 - Edlficio Carrera Séptima
PBX (57 1) 341 9841 - Tels (57 1) 400 9180 - 281 0009
imcarios@etb.net.co ,

E-malls:
Bogota D.C., COLOMBIA
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DiVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 00- 76105

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 528, DE FECHA 30 DE MAYO DE 2003, EL

TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY EXPIRA EL 29 DE AGOSTO DE 2003,

NOTA: Dentro del plazo de los sels (6) meses siguientes a partir de |a fecha de publicacién en la gaceta de
Propledad Industrial, deberé solicitar y cancelar el examen de patentabilidad so pena de que ia solictiud caiga
an abandono, ds acuardo con k estableciio en el Articulo 44 de la Declsion 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

sl NO X

Carera13No. 27-00 Piso 5 y10



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, D.C., 02 de noviembre de 2005

Apoderado: Carlos Orlando Maya Rodriguez Oficip: INAR3Z
REFERENCIA: Radicacién No. 0-76105

Tramite 002

Evento 001

Actuacién 430

Folios

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de ia decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

¢ Capltulo descriptivo, folios 8 a 39, figuras, folios 45 a 60;

¥ Capitulo reivindicatorio, folios 40 a 43;

€ 1° examen de forma, folio 50;

€ Solicitud de la cual se relvindica prioridad, folios 113 a 218;
€2° examen de forma folio 240;

& Solicitud del examen de patentabilidad, folios 242 y 243;

Objeto de la Invenclén:

La presente solicitud cuyo titulo es “COMBINACIONES SINTETICAS DE UN
ANTAGONISTA DE RECEPTOR DE NK1Y UN ANALOGO ESTRUCTURAL DE
GABA" es usada la combinacién para prevenir y tratar el dolor crénico

El objeto de la invencion se puede clasificar segun la clasificacién intemacional
como AB61K 31/4035.

Reivindicaciones de uso

De acuerdo con la legislacién colombiana el uso que se reclama en la
relvindicacién 18 no se considera para proteccién por patente, como se lee en el
articulo 14 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina®... Los
Paises Miembros otorgardn patentes para las invenciones sean de productos



procedimientos en todos los campos de la tecnologia..."; AQUI NO se hace
alusion al uso.

Continuando con la Gitima parte del Articulo 14“... (Los Palses Miembros
otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos
en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.” El hecho que se diga que el
producto o el procedimiento tengan aplicaclén industrial no quiere decir que la
aplicacién industrial sea susceptible de patente.

Asi mismo, citando completamente el articulo 19 este reza: “ Se considerara que
una Invenclén (léase producto o procedimiento) es susceptible de aplicacién
industrial (una caracteristica de Ila Invencién) cuando su objeto puede ser
producido o utilizado en cualquier clase de industria, entendiéndose por industria
la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” Esta diciendo
que una invencién, producto o procedimiento, debe servir para algo. En ningun
momento se dice que un uso pueda ser protegido como patente.

El articulo 16 dice: * Los productos o procedimientos (o sea, los inventos, nétese
que nunca se refieren a nada diferente) ya patentados comprendidos en el estado

de la técnica de conformidad con el Articulo 21 de la presente Decisién, no seran -

objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originaimente comprendido por la patente inicial.” Nunca se refleren a una
proteccién para el uso, como erméneamente se podria interpretar. Se trata de no
conceder nueva patente a un invento (exclusivamente productos o
procedimientos) al que se le ha encontrado nueva funcién, pero que se trata
exactamente del mismo producto o procedimiento. Es decir, si el compuesto,
aparato, etc. 0 método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se
haya descublerto una nueva aplicacién para el mismo compuesto, aparato, etc. 0
método, implica que no es merecedor de nueva patente, o que el nuevo uso le
reestablezca la novedad. En ningtin caso se dice que se esta proteglendo el uso.
Simplemente se dice que el producto o procedimiento ya esta dentro del estado
de la técnica y una utilizacién diferente no esta contemplada para permitir
conceder patente al producto o al procedimiento nuevamente.

LOs usos 0 segundos usos no son patentables, de conformidad con la
sentencla del TJAC 89-Al-2000, los usos en general no son patentables.



Claridad de la s licitud:

En el articulo 30 de la decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina se
establece: “Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea proteger
mediante Ia patents. Deben ser claras y concisas y estar enferamente sustentadas
por la descripcién™.

-Las reivindicaciones 10 a 12, definen la mezcla sinérgica de forma especulativao
ambigua e indefinida, puesto que los términos “antagonista de receptor de NK1y
un analogo de GABA®, son caracteristicas deseables de los compuestos y
caracteristicas estructurales de los compuestos, no son estructuras o compuestos
especificos e inequivocos, que conforman la mezcla “sinergica”; ademas en la
descripcién no aparecen sustentadas todas las estructuras que cumplen con esas
caracteristicas, por lo cual se considera que no estan sustentadas enteramente en
la descripcién y por demds no esta delimitado el alcance de la invencién.

- El alcance de la reivindicacién 1 se dice que es amplia y especulativa porque el
alcance no esta limitado y no son razonables las generalizaciones de acuerdo con
lo descrito y sustentado en los pocos ejemplos.

Excepciones de Patentabilidad:

El articulo 20 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece en su inciso d) que no serin patentables: “jos métodos terapéuticos o
quirdrgicos para el tratamienfo humano o animal, asl como los métodos de
diagnéstico aplicados a los seres humanos o a animales”.

Las reivindicaciones 1 a 9 se pretende proteger un método para tratamiento del
cuerpo animal, el cual incluye la administracion de una composicién farmacéutica
que contiene la mezcla de la solicitud, por lo tanto estd inmersa bajo el alcance
del articulo 20 de la Decision 486.

Unidad Inventiva

La presente solicitud comprende las siguientes invenciones que no cumplen con el
requisito de unidad inventiva:

-Grupo a) las reivindicaciones referentes a la composicién que comprende &cido
[2-(1H-indol-3-il}-1-metil-1-{1-fenil-etilcarbamoil)-etil}-carbdmico estos (R{R*,S*)]
(A) y gabapentina (B).

-Grupo b) las reivindicaciones referentes a la composicién que comprende acido
[2-(1H-indol-3-il)}-1-metil-1-{1-fenil-etilcarbamoil}-etil}-carbamico estos (R(R"*,S")]
(A) y pregabalina (C) .



Cada uno de estos grupos de invenciones requiere de blsquedas
independientes, puesto que estos grupos de invenciones no conservan
todas conservan las caracteristicas técnicas especiales (nuevas) y comunes.

Evaluacién de los requisitos de patentabllidad:

El articulo 14 de la Decision 486 de la Comunidad Andina establece que: “Los
Pafses Miembros otorgaréan patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacion industriar .

En cumplimiento del articulo 14 de la Decisién 486, se procedié a evaluar los
requisitos de novedad, nivel Inventivo y aplicacién industrial con el fin de
establecer la patentabllidad de la Invencién relvindicada en la solicitud en estudio.
Reivindicaciones 13, 14 y 15 se refiere a materia delimitada en su alcance (folio
42), consultada la fuente de informacién con que cuenta este despacho se
encontrd los siguientes documentos que nombran compuestos usados en la
presente solicitud, Journal of phermacology and experimental therapeutics, vol 28,
N° 3, 1988, pgs 1226 a 1232; Regulary peptides, Vol. 48, N°1-2, 1993, pgs 329 a
331; Medicinal Research Reviews, Vol. 19, N° 2, marzo 1989, pgs 149 a 177.

En cumplimiento del articulo 45 de la decisién 486 de ia 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 notificacion de la presente
comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, se
denegara |a patente.

Notifiquese conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capitulo 5° del
titulo 1° de la Circular Unicg n°.10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL.
Jefe de la Divisién d

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista de fecha
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