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lomo resultado del examen de fondo, realizado con fundamento nuevamente en el
rticulo 45 de la decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, toda vez que

Se dio una respuesta en la subsisten los impedimentos para la concesidn.

[41]

Documentos estudiados:

Capitulo descriptivo, folios 05 a 187;

Capitulo reivindicatorio modificado, folios 246 a 254;

1° examen de forma folio 206;

No se reivindica prioridad;

2° examen de forma folio 212;

Solicitud del examen de patentabilidad, folios 214 y 215.
Examen de patentabilidad, folios 217 a 231,

Respuesta técnica al examen de patentabilidad, folios 232 a 254

£

Dbjeto de la invencion:

lLa presente solicitud cuyo titulo es "ACILSULFONAMIDAS”; el objeto de la solicitud
son los compuestos derivados de sulfanilamida sustituidos.

El objeto de la invencion se puede clasificar segun la clasificacion internacional como
AB1K 31/18.
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| capitulo reivindicatorio enviado como respuesta, no se acepta porque en lugar de
estringir la materia, después del examen de patentabilidad, simplemente se introdujo

—

materia, o sea, el alcance de las reivindicaciones presentado originalmente se
aumento y segun €l Art. 34, El solicitante de una patente podra pedir que se

nodifique la solicitud en cualquier momento del tramite. La modificacion no podré

=

implicar una ampliacién de la proteccion que corresponderia a la divuigacion

ey,

ontenida en la solicitud inicial.” (el resaltado es nuestro).

[»]
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' mediante el Art. 51 se determina para qué parte de la solicitud se confiere la

roteccion, la cual no puede ser ampliada como indica el Art.31:

rt. 51, “El alcance de la proteccion conferida por la patente estara
Jeterminado por el tenor de las reivindicaciones. La descripcién y los dibujos, o
n su caso, el material biologico depositado, servirén para interpretarias.” (El

resaltado es nuestro).

ntonces asi las cosas queda claramente establecido, que la proteccidn
onferida se determina por el contenido de las reivindicaciones y a
icho contenido no se le puede introducir materia para ampliar la

roteccion. igualmente queda muy claro que la descripcion y dibujos son
olamente materia para interpretarlas. La norma determina manifiestamente que, si
ien el solicitante podra pedir que se modifique la solicitud en cuaiquier momento del
tramite, en la modificacién realizada no se permite ampliar el aicance de la
roteccién que corresponde al contenido de las reivindicaciones en la solicitud
inicial. Por lo tanto el alcance de la proteccién inicial, corresponde exclusivamente a
materia contenida en las reivindicaciones originaimente presentadas. Por lo tanto y
n conclusién las modificaciones realizadas sobre dicho capitulo reivindicatorio
riginal, no se puede modificar el objeto inicial de proteccion, como tampoco puede

ambiar de ninguna manera el ambito de las reivindicaciones.

demas al introducir materia introdujo ademas falta de unidad inventiva, e
ihcongruencias a manera de ejemplo en la reivindicacion 1 se refiere a los
compuestos que caen dentro de la formula especulativa Markush (1) y 1a estructura
reclamada en 1 n) no esta ni relacionada con dicha férmula Markush (1) aun siendo

tan especulativa.




Entonces nuevamente se le indica al interesado que:

Determinacién del estado de la técnica:

Bl articulo 16 de la Decision 486 de la Comisién establece: “El estado de la
técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacion de la solicitud de patente o, en
Su caso, de la prioridad reconocida.
5l0 para el efecto de la determinacion de la novedad, también se
onsiderara dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud
e patente en tramite ante la oficina nacional competente, cuya fecha
e presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentacion
de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando,
siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha
nterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto
en el articuio 40.

Se realizo 1a bisqueda del estado de la técnica con fecha anterior a la fecha de
presentacion de la solicitud, 12 de marzo 2003. Consultada la fuente de informacion

con que cuenta este despacho se encontré los siguientes documentos:

No. | Documento No. Titulo Fecha de ublicaciéon
D1 |CH 402844 Verfahren zur Herstellung neuer|31-may-1966
Sulfonamide
D2 |EP 0089089 Phenyl piperazine having [ 21-sep-1983
antiaggressive activity.

Evaluacion de los requisitos de patentabilidad:

| El articulo 14 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina
establece: “LOS Paises Miembros otorgaran patentes para las
invenciones, sean de progucto o de procedimiento, en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel
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inventivo y sean susceptibles de aplicacion industrial.”

En cumplimiento con este articulo, se procedid a evaluar 10s requisitos
de novedad, nivel inventivo y aplicacién industrial con el fin de
gstablecer la patentabiiidad de 1a invencidn reivindicada en [a solicitud
en estudio.

Evaluacion de la Novedad:

| art.16 de la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece:
"pna invencion se considerara nueva cuando no esta comprendida en
/| estado de la técnica.” “El estado de la técnica comprendera todo o
ue haya sido accesible al publico por una descripcion escrita u oral,
tilizacion, comercializacion o cualquier otro medio antes de la fecha
e presentacién de la solicitud de patente o, en su caso, de la
rioridad reconocida.
Olo para el efecto de ia determinacion de la novedad, también se
onsiderara dentro del estado de la técnica, el contenido de una
licitud de patente en tramite ante Ia oficina nacional competente,
uya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a la fecha de
resentacion o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese
‘xaminando, siempre que dicho contenido esté incluido en fa solicitud
e fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el
lazo previsto en el articulo 40."

as reivindicaciones de la solicitud en estudic reclaman como nuevo los
mpuestos que caen dentro del alcance de la férmula Marcksh i, que solo
oseen como parte fija la porcidn conocida en la técnica como sulfon-amida

stituida.

-La anterioridad D1 comprende derivados sulfon-amidasustituidos, tal como
nsefian los ejemplos y la descripcidén. En compuestos especificos como ei
jemplo 10, que destruye categéricamente la novedad de la solicitud, que es una
eneralizaciéon de la presente solicitud.




-La anterioridad D2, ensefia derivados de derivados de sulfon-amidas-sustituidas,

tal como se ve en los ejemplos | y !, que son compuestos especificos que se
reclaman en la solicitud en estudio, al igual que los procesos de sintesis y los
medicamentos que los comprenden. Por lo cual se observa que la presente
solicitud no tiene novedad y ademas es una generalizacion, del efecto conocido
de las sufon-amidas sustituidas, se hace una generalizacién partiendo de los
compuestos especificos y de los efectos farmacoldgicos conocidos de estos

derivados.

En conclusién los requisitos de Patentabilidad de la presente solicitud estan

afectados asi:

Documento Reivindicaciones Requisito que afecta
D1 1a10 Novedad y nivel inventivo
D2 1a10 Novedad y nivel inventivo

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 dias contados a partir de la fecha de la notificacién 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 concesién, se
denegara la patente.

Notifiquese conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del capitulo 5° del

titulo 1° de la Circular ’nicaWde 2001,
//¢/
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El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista de fecha
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