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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de

la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados

1.1. Descripcién: Folios: 14 a 44 como se rédicc’) inicialmente

Folios: 80 a 115 modificada

1.2. Reivindicaciones: Folios: 45 a 53 como se radicé inicialmente

Folios: 116 a 124 modificadas
1.3. Prioridad: US No. 60/219,657 del 21 de Julio de 200A0

1.6 Respuesta del éolicitante: Folios: 74 a 124

2. Modificaciones no aceptadas (articulo 34 D.486 y art. 22 Tratado PCT)

Modificacion-en el Capitulo Descriptivo: no se acepta el mismo modificado,
puesto que introduce materia, ‘cambiando: el objeto de la solicitud, para

igualmente introducir-la materia en el capitulo reivindicatorio.

Modificacion en el Capitulo Reivindicatorio: no se acepta el mismo modificado,
ya que las reivindicaciones modificadas no deberan referirse a elementos que no



126
hayan sido objeto de busqueda; en este nuevo capitulo introdujo materia hasta,
el punto que cambio el ambito de las reivindicaciones.

Respecto al introduccién de materia la Decision 486 de la Comunidad Andina de
Naciones tiene establecido en el “Art. 51, El alcance de la proteccién conferida
por la patente estara determinado por el tenor de las reivindicaciones. La
descripcion y los dibujos, o en su caso, el material biolégico depositado, serviran
para interpretarlas.” ‘

Por lo que queda claro que la proteccidén conferida se determina por el contenido
de las reivindicaciones y la descripcién y dibujos son solamente materia para
interpretarlas; y por el “ Art. 34, El solicitante de una patente podréa pedir que se
modifique la solicitud en cualquier momento del tramite. La modificacién no
podra implicar una ampliacion de la proteccién que corresponderia a la
divulgacién contenida en la solicitud inicial. *

La norma Indica claramente que, si bien el solicitante podra pedir que se
modifique la solicitud en cualquier momento del tramite, en la modificacidén
realizada no se permite ampliar el alcance de la proteccién que corresponde a
las reivindicaciones en la solicitud inicial y no solo se amplié el alcance sino que
ademas se cambié el ambito de las reivindicaciones. Por lo tanto el alcance de la
proteccién inicial, corresponde solamente a la materia contenida en las
reivindicaciones originalmente presentadas. Por lo tanto y en conclusién las
modificaciones realizadas sobre dicho capitulo reivindicatorio original, no se
permiten, ya que modifican el objeto inicial de proteccién, nitampoco se permite
cambiar de ninguna manera el ambito de las reivindicaciones.

El capitulo reivindicatorio enviado como respuesta, no se acepta porque en lugar
de restringir la materia, después del examen de patentabilidad, simplemente se
introdujo materia, o sea, el alcance de las reivindicaciones presentado
originalmente se aumento y el ambito se cambio; y segun el Art. 34, El solicitante
de una patente podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento
del tramite. La modificacién no _podra implicar una ampliacion de la
proteccién que corresponderia a la divulgacién contenida en la solicitud inicial.”
(el resaltado y subrayado fuera de texto).

Y mediante el Art. 51 se determina para qué parte de la solicitud se confiere la
proteccion, la cual no puede ser ampliada como indica el Art.31:

Art. 51, “El alcance de la proteccion conferida por la patente estara
determinado por el tenor de las reivindicaciones. La descripcion y los dibujos,
0 en su caso, el material biolégico depositado, serviran para interpretarlas.” (El
resaltado y subrayado fuera de texto).

Entonces asi las cosas, queda claramente establecido que la proteccion
conferida se determina por el contenido de las reivindicaciones y a dicho
contenido no se le puede introducir materia para ampliar la proteccion.
Igualmente queda muy claro que la descripcién y dibujos son solamente materia
para interpretarlas. La norma determina manifiestamente que, si bien el
solicitante podra pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del
tramite, en la modificacién realizada no se permite ampliar el alcance de la
proteccidn original que corresponde al contenido de las reivindicaciones en la
solicitud inicial. Por lo tanto el alcance de la proteccion inicial, corresponde
exclusivamente a la materia contenida en las reivindicaciones originalmente
presentadas. Por lo tanto y en conclusion las modificaciones realizadas sobre
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dicho capitulo reivindicatorio original, no se puede modificar el objeto inicial de
proteccidon, como tampoco puede cambiar de ninguna manera el ambito de las
reivindicaciones, porque si se permite esa practica se estarian violando los
derechos de terceros interesados a oponerse a la concesion del nuevo objeto de
patente, el cual fue modificado arbitrariamente, al modificar el ambito de las
reivindicaciones habiéndose publicado un objeto diferente.

Ademas que si se acepta la introduccién de materia se estara violando el
derecho de terceros a oponerse a la concesién de la nueva materia objeto de
solicitud, porque segun el Art-42 — “Dentro del plazo de sesenta dias siguientes a
la fecha de la publicacion, quien tenga legitimo interés, podra presentar por una
sola vez, oposicién fundamentada que pueda desvirtuar la patentabilidad de la
invencién... “

Igualmente el capitulo reivindicatorio carece de claridad porque las
reivindicaciones se encabezan como composicién, el texto de la reivindicacion
hace referencia a método de tratamiento y uso, de un compuesto del estado de
la técnica.

Las reivindicaciones encabezadas como “composicion farmacéutica” y que no
vislumbran ninguna caracteristica técnica de composicion no son claras.

Por lo anterior, no se aceptan los nuevos capitulos tanto Descriptivo como
Reivindicatorio; el estudio de patentabilidad se realizara al primer capitulo
reivindicatorio presentado por el solicitante.

3. Objeto de la invencién

o Titulo de la solicitud: “ COMPUESTOS DE CARBAMATO PARA USO EN
PREVENIR O TRATAR DOLOR NEUROPATICO
Y DOLOR ASOCIADO CON JAQUECA DE

GRUPO Y MIGRANA *

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en:
¢ Reivindicaciones de la 1 a la 26: Métodos de Tratamiento

El problema planteado en la presente solicitud es el desarrollar un método
de tratamiento para prevenir o tratar dolores neuropaticos y dolores asociados
con jaqueca de grupo y migrafa. .

Para resolver este problema técnico, la solicitud en estudio proporciona un
meétodo para uso de un enantiomero de monocarbamato halogenado de 2-fenil-
1,2-etanediol sustancialmente libre de otros enantiomeros.

o El objeto de la invencién definido anteriormente se clasifico de acuerdo
con la IPC: A61K 31/27 y A61P 25/06

4, Respuesta a los argumentos del solicitante

o El solicitante pasa un nuevo capitulo Descriptivo y Reivindicatorio, y esta
oficina no los acepta; con base a lo explicativo en el punto dos de éste
concepto.



5. Excepcion a la patentabilidad (articulo 20 D486 literal d)
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Las Reivindicaciones de la 1 a |la 26 reclaman Método de Tratamiento, y de
acuerdo con la legislacion Colombiana, éstos No se consideran para proteccién

por patente.

6. Determinacion del Estado de la Técnica

De acuerdo a lo reivindicado, No es posible realizar una busqueda para
Determinar el Estado de la Técnica y Evaluar los Requisitos de

Patentabilidad.

Y aunque no haga parte del estudio, esta oficina se permite indicar al solicitante
que el enantiomero que se encuentra en la solicitud, es ya conocido en el estado

del arte; en los siguientes documentos:

o US 3265728 Y
e US 5698588

7. Conclusion:

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 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 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 concesién, se
denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el articulo 8 de la
resolucion reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiendo que
contra €l no procede recurso algung en la via gubernativa.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de Divigion de Nuevas Creaciones
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