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1. Me refiero at auto dictado por ese Despacho notificado por fijación en 

lista de 25 de Mayo de 2006. 

2. De acuerdo con el Concepto TØcnico No. 749, el seæor Examinador 

objeta las reivindicaciones 7 y 8 del capftulo reivindicatorio actualmente 

presentado por referirse al empleo del compuesto de formula (I) para el 

tratamiento de enfermedades, lo cual segün establece, no se encuentra 

dentro del campo de la patentabilidad nombrado en el artIculo 14 de la 

DecisiOn 486 de la Comunidad Andina. 

Sobre este particular, me permito manifestar que con el fin de 

superar la objeción hecha por el seæor Examinador, es deseo del solicitante 

eliminar las reivindicaciones en mención (7 y 8) del capitulo reivindicatorlo 

de la solicitud en estudlo. 

De acuerdo con to anterior, las reivindicaciones originales 9 y 10 han 

sido renumeradas como nuevas reivindicaciones 7 y 8. 

3. Anexo me permito presentar: 

(a) Recibo nimero 06-54.898, expedido por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, que acredita el pagó de las modificaciones 

mencionadas; y 
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00 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DMSIÔN DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación N°: 00090625 
Clasificaclôn Intemacional (IPC): A61 K 31/16, 31/44, 31/5377 
Concepto TØcnico N°: 1435 

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48 de 
la Decision 486 de la Comisión de  la Comunidad Andina, se le comunica: 

Documentos estudiados: 

Los textos estudiados fueron la descripciOn (Folios: 7 a 25) y las reMndicaciones I a 
8 (Folios: 83 y 84). 

La presente solicitud reMndica prioridad europea NO EP99123685.2 de 29 de 
. noviembre de 1999 y cumple con lo establecido en los artIculos 9, 10 y 11 de la 

Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. 

Objeto de invención: 

La presente solicitud se titula: "2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-metil-N-(6-morfolin_4-
il-4-o-tolil-piridin-3-il)-isobutiramida". 

El objeto de la presente solicitud se refiere a a los compuestos de formula I (ver folio: 
7) y a sus sales de adición farmacØuticamente aceptables. 

Segün la descripciOn, el compuesto de fOrmula I  sus sales se caracterizan porque 
se ha encontrado que es un antagonista altamente selectivo del receptor neurokinin 
I (NK-1, sustancia P). La sustancia P es un indecapOptido que se encuentra en 
estado natural perteneciente a (a familia taquiquinina de los pØptidos, siendo asi 
denominado el ültimo debido a su pronta acciOn contrÆctil sobre el tejido del müsculo 
liso extravascular. El receptor para la sustancia P es un miembro de la superfamilia 
de los receptores acoplados a la protemna G. El receptor de neuropØptidos para 
sustancia P (NK-1) es ampliamente distribuido a travØs del sistema nervioso del 
mamifero (especialmente cerebro y ganglio espinal), el sistema circulatorio y tejidos 
perifØricos (especialmente duodØnico y yeyineo) y se implica en regular una serie de 
procesos biolOgicos diversos. 

Las acciones central y penfOnca de la sustancia P de taquikinina de mamiferos se ha 
asociado con numerosas condiciones inflamatorias incluyendo migraæa, artritis 
reumatoide, asma y enfermedad inflamatoria de los intestinos, as[ como mediaciOn 
de reflejo emØtico y la modulaciOn de trastomos del sistema nervioso central tat 
como enfermedad de Parkinson, ansiedad y depresión. 

El objeto de la presente solicitud es el compuesto de fOrmula I y sus sales 
farmacØuticamente aceptables, (a preparaciOn del compuesto antes citado, 
med icamentos que contienen este compuesto y su preparaciOn, asI como el empleo 
del compuestos antes indicado en el control o prevenciOn de enfermedades, 
especialmente de enfermedades y trastomos del tipo referido antes o en la 
preparación de medicamentos correspondientes. 
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Lo que se reMndica como novedoso es lo siguiente: el compuesto de formula I 
(reivindicaciOn 1); el compuesto que es: 2-(3,5-bis-trifluorometil-fenil)-N-metil-N-(6-
morfolin_4-il-4-o-tolil-pitidin-3-iI)-isobutiramida (reividicaciOn 2). 

Claildad de la solicitud: 

El articulo 30 de Ia Decision 486 de Ia Comisión de Ia Comunidad Andina establece que: "Las 
reivindicaciones definirÆn la materia que se desea proteger mediante Ia patente. Deben ser dares y 
concisas y estar enteramente sustentadas par Is descripciOn. 

Las reivindicaciones podrÆn serindependientes o dependientes. Una re!vindicac!On sera independiente 
cuando define Ia materla que se desea proteger sin referenda a otra reMndicación anterior. Una 
reivindicaciOn sera dependiente cuando defina Ia materia qua se desea proteger refirlØndose a una 
reivindicación anterior. Una reiv!ndicaciOn qua se reflera a dos o mÆs reMndicaciones anteriores se 
considerarÆ una re!vindicaciOn dependiente multiple." 

El objeto de esta solicitud si puede ser considerado reMndicado en forma clara y 
concisa y estÆ enteramente sustentado por la descripciOn conforme al articulo 30 de 
la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. 

� 
Evaluaciôn de la Unidad de Invencift 

El articulo 25 de Ia Decision 486 de ía ComisiOn de la Comunidad Andina establece: "La solicitud de 
patente sOlo podrÆ comprender una invenciOn a un grupo de invenciones relacionadas entre sI, de 
manera que conformen un Onico concepto inventivo". 

Esta solicitud de patente comprende solamente una invenciôn 0 un grupo de 
invenciones relacionadas entre si, de manera que se integra un (inico concepto 
inventivo conforme at articulo 25 de la DecisiOn 486 de la Comisiôn de la Comunidad 
Andina. 

Es una invenclôn: 

El articulo 15 de Ia Decision 486 de la ComisiOn de Ia ComunidadAndina establece: "No se consideran 
invenciones: a) los descubrimientos, las teorlas cientificas y los mØtodos matemÆticos; b) a/ todo o 
parte de seres vivos tal como se encuentran an Ia naturaleza, los procesos biolOgicos naturales, el 
material biolOgico existente an Ia naturaleza a aquel qua pueda ser aislado, inclusive genoma 0 
germoplasma de cua!quier ser vivo natural; c) las obras litararias y artlsticas o cualquierotra protegida 

40 pare! dare cho de autor; d) los planes, reglas y mØtodos para el ejerciclo de actividadas intelectuales, 
jue gas o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordanadores o el soporte IOgico, 
coma tales; y, 0 las formas de presenter informaciOn." 

El objeto de esta solicitud si puede ser considerado como una invenciOn conforme al 
articulo 15 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la Comunidad Andina. 

Excepciones de Patentabilidad: 

El articulo 20 de la Decision 486 se establece: "No saran patentablas: a) las invendiones cuya 
exp!otaciOn comercial anal territorio del Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para 
proteger a/ orden pUblico o Ia moral. A astos afectos Ia axplotacion comercial de una invenciôn no  se 
considararØ contraria a/ orden püblico  o a ía moral solo debido ala existencia de una disposiciOn legal 
o administrative qua prohiba a qua regule dicha axplotaciOn; b) las invanciones cuya explotaciOn 
comercial an a! Pals Miembro raspectivo deba impadirse necesariamenta para proteger Ia salud o Ia 
vida de las personas a de los animales, opera preserver los vagatales o el madio ambiante. A estos 
efectos Ia explotación comercial de una invenciOn nose considerarÆ contraria ala salud o la vida de las 
personas, de los animales, a para Ia preservaciOn de los vegetales o del media ambienta sOlo par 
razón de axistir una disposiciOn legal o administrative que prohiba a qua regule dicha explotacion; c) 
las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biolOgicos para Ia producciOn de plantas 
o animales qua no sean pro cadimientos no biolOgicos a microbiologicos; d) los mØtodos tarapØuticos 0 
quirUrgicos para a/ tratamiento humano a animal, as[ coma los mØtodos de diagnOstico apilcados a los 



sores humanos o a animales." 

La presente solicitud no se encuentra dentro de las excepciones de Patentabilidad 
de que trata el articulo 20 de la Decision 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina. 

Determlnaciôn del estado de la tØcnlca: 

El articulo 16 de ía Decision 486 de  Is Corn/s/on do Ia Comunidad Andina establoco que "El estado de 
ía tØcnica comprenderØ todo /0 quo haya s/do accesible a! pObilco POT una descripción escrita u oral, 
utillzaciOn, comerciallzación o cualquier afro media antes do Ia fecha do presentación  de /a solicitud do 
patente a, en su caso, do Ia prior/dad reconocida. 

Solo pare ol efecto do ía dotorrn/nación do ía novodad, tambiØn so considerarØ dentro del estado de ía 
tócnica, a/ contenido do una solicitud de patente en trÆmite ante ía oficina nacional competonte, cuya 
fecha do presentaciOn o do prioridad fuese anterior a ía fecha do presontaciOn a do prioridad do la 
sollc/tud do patents que se estuviese examinando, siempre qua dicho contenido estØ incluido an ía 
solicitud de fecha anterior cuando ella so publique a hubiese transcurrido eiplazoprev/sto en eiarticulo 
40". 

Considerando que la fecha de presentación de la pnmera solicitud de patente de la 
S cual se reMndica prioridad es: 29-11-99, se buscaron documentos del estado de la 

tØcnica relacionados, con fecha de publicación anterior a esta. 

Se hizo la büsqueda de documentos relevantes en el estado de la tOcnica, 
entendiendo como estado de la tØcnica la definiciOn provista en el articulo 16 de la 
Decision 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y las excepciones fijadas en el 
articulo 17 de la misma. 

No se encontraron anterioridades (documentos cuya fecha de publicaciOn es 
anterior a la fecha de presentación de la pnmera solicitud de patente sobre la cual se 
reMndica prioridad o de la fecha de presentación de esta solicitud) que afecten la 
patentabilidad del objeto de la presente solicitud. 

Evaluaciôn de los requlsitos de Patentabilldad: 

En cumplimiento del Articula 14 do ía DecisiOn 486 de ía Cam/s/On de ía Comunidad  Andina a/ cual 
estableco "Los Poises Miembros otorgarÆn Patentes pare las invenciones, sean do producto a do 
procodim/ento en todos los campos do ía tecnoiogfa siempre que sean nuevas, tengan n/vol /nventivo y 
sean suscept/bles do apllcac/On industrial". 

Se procediO a evaluar los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicaciOn industrial 
con el fin de establecer la patentabilidad de la invenciOn reMndicada en la solicitud 
en estudio. 

Evaluación de Novedad: 

El articulo 16 de ía Dec/s/on 486 do ía Comisl6n do ía Comunidad Andina establece que "Una 
invonciOn so cons/derarÆ nueva cuando no estÆ comprendida one! ostado do ía tØcnica". "Bostado do 
ía tØcn/ca comprendorÆ todo ía que haya s/do accesible a/ pUb//co par una doscripc/On oscrita u oral, 
utilizac/On, comerc/allzac/On o cualquier afro media antes do ía fecha de prosentaciOn do la sol/citud do 
patente a, on su caso, de ía prioridad roconoc/da. 

SOlo pare el efocto do ía determinaciOn do ía novodad, tomb/en so considerarÆ dentro del estado do la 
tOcnica, el contenido de una sol/citud do patente an tram/to ante ía ofic/na nacianal compotente, cuya 
fecha do presontac/On a do prior/dad fuose anterior a ía fecha do prosentación o do pr/or/dad do Ia 
solicitud do patente quo se ostuvioso exam/nando, siempre que d/cho contenido estØ inc/u/do en ía 
solicitud do fecha anterior cuando ella so pub//quo o hub/eso franscurrido elp!azoprov/sto on elarticu!o 
40". 



Esta se evaluó por comparaciOn entre lo solicitado y los documentos encontrados en 
el estado de la tØcnica y que se relacionan con el objeto reivindicado y de acuerdo 
con la definiciOn de novedad del ArtIculo 16 de la DecisiOn 486 de la ComisiOn de la 
Comunidad Andina. 

Comparando elemento por elemento el objeto de esta solicitud con to mencionado 
en las anterioridades, tenemos que: 

La Solicitud de Patente Colombiana NO 00090625 menciona el compuesto de 
formula I (reMndicaciOn 1) que corresponde al compuesto 2-(3,5-bis-tnfluorometil-
fenil)-N-metil-N-(6-morfolin-4-il-4-o-tolil-piridin-3-ll)-isobutiramida (reivindicaciOn 2). 

Tras realizar la comparaciOn con lo encontrado en el estado de la tØcnica se puede 
decir que el objeto de esta solicitud no es idØntico al arte anterior, con lo cual se 
considera que tiene Novedad. 

Evaluación de Nivel Inventivo: 

El articulo 18 de la Decision 486 de ía Comisión de Ia Comunidad Andina establece qua "Se 
considerarÆ qua una invenciôn tiene nivel inventivo, si para una persona dol oficlo norma/monte 
versada en Is materia tØcnica correspond/ante, esa invenciOn no hubiese resultado obvia nise hubiese 
derivado de manera evidente del estado de ía tØcnica". 

El Nivel Inventivo se evaluO por comparaciOn entre lo solicitado y encontrado en el 
estado de la tØcnica y que se relaciona con el objeto reivindicado y de acuerdo con 
la definiciOn de nivel inventivo del Articulo 18 de la DecisiOn 486 de la Comisiôn de la 
Comunidad Andina. 

La respuesta al problema tØcnico que se pretendla resolver, no podia predecirse con 
los conocimientos normales de la materia y la soluciOn propuesta suministra Un 
efecto especial que puede ser tornado como un aporte a la tecnologia. 

Como se observa, el objeto de esta solicitud no es obvio para una persona del oficio 
normalmente versada en la materia, ni se denva de manera evidente del estado de la 
tØcnica. 

� Evaluaclôn de la AplicaclOn Industrial: 

El articulo 19 do la DecisiOn 486 de la Comisión de Ia Comunidad Andina estableco qua 0Se 
considerarÆ que una invención as susceptible de aplicaciOn industrial, cuando su objeto pueda ser 
producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiØndose por industria la referida a cualquier 
actividad productiva, incluidos los servicios" 

El objeto de la presente solicitud cumple con el requisito de AplicaciOn Industrial. 

En consecuencia y portodo lo expuesto anteriormente, se recomienda CONCEDER 
el privilegio solicitado para las reivindicaciones: I a 8 (folios: 83 y 84). 

Bogota, D.C., 8 de septiembre de 2006 

CONCEPTO TECNICO No JEFE DE DMSIÔN EXAMINADOR TECNICO 
1435 NUEVAS CREACIONES Codigo N°: 202005 


