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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
L. S. D.

Re: Expediente No, 03.008.673
Solicitud de patente a nombre de Ortho-McNeil- Janssen
Pharmaceuticals, Inc.

Yo, DILIA MARIA RODRIGUE7 D’ALEMAN, actuando como apoderada
sustituta de acuerdo con la sustitucién que obra en el expediente, identificada
como aparece al pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53,
piso 6, obrando como apoderada de la sociedad Ortho-McNeil- Janssen
Pharmaceuticals, Inc. ., domiciliada en New Jersey, Estados Unidos de
América, solicitante dé la patente de la referencia, en respuesta al oficio No.
6934 notificado por fijacién en lista el 19 de junio de 2009 relacionado con el
concepto técnico de fondo No. 1522, me permito manifestar:

1. Con fundamento er?} la facultad que confiere el articulo 34 de la Decisién
486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier momento
del tramite, presento junto con este memotial nuevo capitulo reivindicatorio
que consta de 23 reivindicaciones y comprende las siguientes modificaciones:

1.1  Se cancelaron las antiguas reivindicaciones 19 y 24.

1.2 Se suprimieron todas las expresiones que hacian alusién a la aplicacién
v e, 1 .. . .
de la composicién dentro de las reivindicaciones 1, 2, 3.

1.3 Adicionalmente, se cambié la expresion “opcionalmente
sustituido” por la frase “no sustituido o sustituido con” a fin de aclarar y
especificar que los sustituyentes del componente principal pueden estar sin
sustitucion o con un sustituyente determinado.

1.4 Se cambid la expresion “predomina hasta el grado de” por la expresion “estd
en wuna proporcion d¢’ para especificar que la especie predominante del
componente principal de la composicion es el enantidmero en cuestion.
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1.5  Se suptimié la expresiéon “terapéuticamente efectiva” dentro de las
nuevas reivindicaciones 19 y 23 y dentro del resumen de la solicitud.

1.6  Se modifica el dtulo de la solicitud, el cual quedara del siguiente tenor:
“Una composicion que contiene un compuesto de carbamate para el
dolor neuropitico y el dolor asociado con jaqueca de grupo y migrafia’

Nos petmitimos decit que las anteriores modificaciones no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con
el animo de brindar claridad a la solicitud a fin de poder superar las objeciones
planteadas por el sefior examinador en su concepto técnico No. 1522.

Teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por el Sefior Superintendente
Delegado para la propiedad intelectual GianCarlo Marcenaro Jiménez a la
doctora Ana Matia Castro Wey, que da alcance a las comunicaciones No. 09-
001524 y 09-012566, no se presenta una tasa adicional, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio comptrende menos de 15 reivindicaciones y la solicitud
fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009.

2. Claridad de la solicitud

En cuanto a las reivindicaciones 1 y dependientes, nos permitimos manifestar
que gracias a las modificaciones anteriormente expuestas, las mismas ahora
son claras y concisas dado que se encuentran definiendo la composicién en
términos del componente principal (compuesto de férmula I) y el portador
farmacéuticamente aceptable.

Adicionalmente, es deseo del solicitante decit que las reivindicaciones
modificadas no hacen ninguna referencia al uso o a método de tratamiento,
por lo cual, el nuevo pliego reivindicatorio es completamente claro para la
persona versada en la materia.

De otra patte, con la cancelacién de las expresiones y/o palabras sefialadas
anteriormente en el punto 1 de este esctito, la materia objeto de la invencién
resulta concisa y clara para dicha persona.

3. Novedad

El sefior examinador argumenta que el documento D1 (US 3,265,728) ya
divulgaba compuestos de fenil alquil carbamato y composiciones que los
contienen y que por lo tanto la presente invencién careceria de novedad.
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A este respecto, tespetuosamente nos permitimos manifestar que el articulo 16 de
la Decisién 486 establece que: “Una invencion se considera nueva cuando no

estd comprendida en el estado de la técnica.

E/ estado de la féénica comprenderd todo lo que haya sido accesible al priblico por una
descripeion escrita u oral, ntilizacion, comercialigacion o cualguier otro medio antes de la fecha
de presentacion de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. ... (el
resaltado es nuestro). |

Si de acuetdo con el espititu de la norma legal indicada, la invencién no se
considera como nueva si estd “comprendida” en el estado de la técnica, dicha
norma se esta reﬁnendo naturalmente, a la totalidad del invento y no a alguno
o a algunos de los componentes que hacen parte de la nueva solicitud.

En efecto, para que la invencién pierda su calidad de novedosa, es claro que ella,
TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes que son
aplicables al proceso industrial’” como define el estado de la técnica el Tribunal de
justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de
octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo
de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aites, 1994, pagina 60).

Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo cual
para desvirtuar el requisito de novedad de una invencién serd necesario que lo
rervindicado por la invencidén bajo estudio corresponda de forma total con lo
revelado en un documento o anterioridad sefialada, conclusién a la que se llega
después de un anahms« exhaustivo mediante una comparacién entre el capitulo
reivindicatotio de la invencién en estudio y las divulgaciones tomadas de manera
independiente, si se cita mas de una.

Ahora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la nueva
creacion ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir, desde luego,
que la invencién deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad. No sin
razén ha dicho el mencionado Tribunal: “bay gue advertir que toda creacion es en cierta
forma, producto del estado de la ténica existente, en el sentido de que el inventor ha de tener en
chenta un conjunto de conocimientos técmicos que le permitan crear nuevos procedimientos

aplicables a la industria” (Iibidern, paginas 53 y 54) (El subrayado es nuestro).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como minimo la
novedad debe contemplar los siguientes aspectos:

-Que la invencién en estudio esté contenida de forma TOTAL y ABSOLUTA
en el documento que se menciona como anterioridad; y
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-Que la invencién en cuestién puede partir de conocimientos conocidos, caso en

el cual habrd que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito y
novedoso, teniendo que analizarse el valor agregado que aporta la invencion
con sus nuevas caractéristicas al campo técnico al cual pertenece la solicitud en
estudio.

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese
despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, setia forzoso que se
demostrara que toda la invencién de mi mandante esta comprendida en el estado
de la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede pues la presente invencion
revela composiciones de compuestos de férmula (I) que son enantibmetos
sustancialmente puros y no mezclas racémicas como lo divulgaba D1.

En ese otden de ideas, se hace necesario sefialar que la anterioridad D1 es una
continuacion en parte del documento No. 729,554 ptesentado en abril de 1958.
Dicha invencién se encuentra encaminada a ciertos compuestos de carbamato y a
un método para el tratamiento del sistema nervioso central. D1 reporta que los
compuestos preferldos son los de la siguiente forrnula

FanSere

Caxb on simeéirico

Sobte este particular, el sefior examinador puede constatar que la modalidad
preferida y sefialada en D1 son compuestos en donde el carbono unido al anillo
fenilico es un carbono simétrico. En contrate, la presente invencion muestra que
el componente principal de las cornpos1c1ones es un compuesto de la féormula (I)
donde el carbono ubicado en la misma posicién es un carbono asimétrico

Carbon asimeétrico

R4

Formula (I)

Ahora bien, al revisar cuidadosamente la antetioridad, se puede apreciar que
dentro de su alcance también podrian estar contemplados compuestos con un
carbono quiral o asimétrico como se muestra en la siguiente férmula:
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a[kyl

No obstante, el seflor examinador puede corroborar que estos compuestos distan
diametralmente de los compuestos revelados en la solicitud en estudio, toda que
que a diferencia de D1, la presente invencién muestra un grupo hidroxilo y un
hidrégeno sobre dicho carbono quiral y no un grupo alquilico. Asi las cosas, la
invencién citada por ese despacho no revela ni ensefia compuestos enatioméricos
como los mostrados para el primer componente de la composicién reclamada en
la presente solicitud. Por consiguiente, la presente invencién resulta ser novedosa
sobre lo divulgado en D1 pues ni los compuestos ni las composiciones reveladas
en la solicitud en estudio habian sido anticipados por la anterioridad D1.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencién a la
solicitud en estudio o si el examinador considera que subsisten razones para
objetar la presente invencién, rogamos expedir otro examen de fondo con los
debidos motivos y razones que sustenten su objecion con el fin de que nuestro
mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la
interpretacién de los articulos 45 de la Decision 486 -el cual otorga la facultad
al examinador para emitir los examenes de fondo-, 35 y 59 del Cédigo
Contencioso Administrativo que sefiala que: “babiéndose dado oportunidad a los
interesados para expresar sus opiniones, y con base en las prucbas e informes disponibles, se
tomard la decision que serd motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares” y
“(.) deberd proferirse la decision definitiva. Esta se motivard en sus aspectos de hecho y de
derecho, y en los de conveniencia si es el caso”, respectivamente (El subrayado es
nuestro).

En consecuencm pedimos a ese despacho pronunciarse en relacién con todos
los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al
principio del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién
Nacional

Senior Superintendente,

O Gt~

DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN
CC. 41.654.882 \ <

TP 20824 CS]
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1.

REIVINDICACIONES

Una composicion caracterizada porque comprende una cantidad de 90% o

mayor de un enantiémero de la férmula (I):

Formula (T)

en donde

fenilo es sustituido en X con uno a cinco atomos de hélégeno
independientemente seleccionados entre el grupo formado por fluor, cloro,
bromo y yodo; v,

R: vy R, se seleccionan independientemente entre el grupo formado por
hidrogeno y alquilo céie uno a cuatro atomos de carbono; en donde alquilo de
uno a cuatro étomos;de carbono no sustituido o sustituido con fenilo (en donde
fenilo esta no suistituido o sustituido con sustituyentes seleccionados
independientes entré el grupo formado por halégeno, alquilo de uno a cuatro
atomos de carbono, alcoxi de uno a cuatro atomos de carbono, amino, nitro y
ciano); y

un portador farmacéuticamente aceptable.

Una composicién c?racterizada porque comprende una cantidad de 90% o

mayor de un enantiomero de la formula (1):

i
I
|
i
|
|
!
i

Q/Z
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Formula (T)

en donde :
|
fenilo es sustituido en X con uno a cinco atomos de halégeno

independientemente seleccionados entre el grupo formado por fluor, cloro,

5 bromo y yodo; v, {
Ry y Ry se seleccionan independientemente entre el grupo formado por
hidrégeno y alquilo; de uno a cuatro atomos de carbono; en donde alquilo de
uno a cuatro atomos de carbono no sustituido o sustituido con fenilo (en donde
fenilo estda no sustituido o sustituido con sustituyentes seleccionados
10 independientes entre el grupo formado por halégeno, alquilo de uno a cuatro

atomos de carbono, alcoxi de uno a cuatro atomos de carbono, amino, nitro y

ciano), y un portadér farmacéuticamente aceptable

3. Una composicién ¢aracterizada porque comprende una cantidad de 90% o

15 mayor de un enantiomero de la férmula (l):

H

i'll‘ilo

0
./
*
=<°
/
'\?U\

Formula (T)

en donde
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4,

fenilo es sustituiho en X con uno a cinco atomos de halégeno
independientementé seleccionados entre el grupo formado por fluor, cloro,
bromo y yodo; v,

Ri y Ry se selec‘cionan independientemente entre el grupo formado por
hidrégeno y alquilo de uno a cuatro atomos de carbono; en donde alquilo de
uno a cuatro étomds de carbono no sustituido o sustituido con fenilo (en donde
fenilo estd no sustituido o sustituido con sustituyentes seleccionados
independientes entj;re el grupo formado por haldégeno, alquilo de uno a cuatro
atomos de carbono, alcoxi de uno a cuatro atomos de carbono, amino, nitro y
ciano); y |

un portador farmacéuticamente aceptable

!

La composicion de la reivindicacién 1, caracterizada porque X es cloro.

La composicion de la reivindicacion 1 caracterizada porque X esta sustituido en
z

la posicion orto del anillo fenilo.

i

\
La composicion de la reivindicacion 1 caracterizada porque Ry y R; se

seleccionan de hidrégeno.
l

La composicidn de la reivindicacién 1 caracterizada porque el enantiomero de

Férmula (l) se encuentra en una proporcion de 90% o mayor.
i
|

La composicion de la reivindicacién 1 en donde un enantibmero de Férmula (1)

|

se encuentra en una proporcion de 98% o mayor.

Ay
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|
9. La composicion de la reivindicacion 1, caracterizada porque el enantidmero de
la férmula (1) sustancialmente libre de otros enantiomeros es un enantibmero
de la Férmula (la) sustancialmente libre de otros enantiémeros o una mezcla

5 enantiomérica cuya férmula es:

“?"'
0 N
\‘n/ \Rz
O

Formula (1)

en donde <

R1y Rz se seleccionan independientemente del grupo formado por hidrégeno,

y alquilo de uno a cuatro atomos de carbono; en donde el alquilo de uno a
10 cuatro atomos de ;;arbono esta no sustituido o sustituido con fenilo (en donde

el fenilo esta no Slgjstituido o sustituido con sustituyentes independientemente

seleccionados entre el grupo formado por halégeno, alquilo de uno a cuatro

atomos de carbono, alcoxi de uno a cuatro atomos de carbono, amino, nitro y

ciano)., y junto coq un portador farmacéuticamente aceptable.

15
10.La composicion de la reivindicacion 9 caracterizada porque Ry y Ry se
seleccionan de hidrégeno.
11.La composiciéon de la reivindicacion 9 caracterizada porque el enantibmero de
{
20 Férmula (la) se encuentra en la proporcion de 90% o mayor.
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!
. e, ! . . ., . ..
12.La composicion de la'reivindicacién 9 caracterizada porque el enantibmero de

Formula (la) esta pres‘ente en una proporcién de 98% o mayor.

13.La composicion de la ireivindicacion 1 caracterizada porque el enantiémero de
5 la formula (1) sustancialmente libre de otros enantidmeros es el enantiomero de
la formula (Ib) sustancialmente libre de otros enantibmeros o una mezcla

enantiomérica y cuya formula es:

Farmula (Ib)

—~ 14.La composicion de la reivindicaciéon 13 caracterizada porque el enantibmero de

la formula (Ib) esta presente en una proporcion de 90% o mayor.

15.La composicion de la reivindicacion 13 caracterizada porque el enantiomero de

15 la férmula (Ib) esta pres\ente en una proporcion de 98% o mayor.

'
1

16.La composiciéon de la reivindicacion 2 caracterizada porque el enantiomero de
| .

la férmula (I) sustancialmente libre de otros enantiomeros es un enantiomero

f
i

de la formula (Ib) sustancialmente libre de otros enantiémeros o una mezcla
|
20 enantiomérica y cuya férmula es:

yé

VAY,
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! Formula (Ib)

I
17.La composicion de la reivindicacion 16 caracterizada porque el enantiomero de

la formula (Ib) esta presente en una proporcion de 90% o mayor.

18.La composicion de la reivindicacion 16 caracterizada porque el enantiomero de

la formula (Ib) esta presente en una proporcion de 98% o mayor.

19.La composicion de la reivindicacién 16 en donde la cantidad es desde 0,01
|

10 mg/kg/dosis hasta 100 mg/Kg/dosis.

20.La composicion de la ‘:reivindicacién 3 caracterizada porque el enantiomero de
la férmula (I) sustancialmente libre de otros enantibmeros es un enantiomero

. . . . r
de la formula (Ib) sustancialmente libre de otros enantiomeros o una mezcla

15 enantiomeérica y cuya férmula es:

Formula (Tb)

/!
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i

|
21.La composicién de la reivindicacién 20 caracterizada porque el enantiomero de

1
la formula (Ib) esta presente en una proporcion de 90% o mayor.

22.La composicion de la reivindicaciéon 21 caracterizada porque el enantibmero de
!

la formula (Ib) esta présente en una proporcion de 98% o mayor.

|

23.La composicion de Ia! reivindicacién 20 caracterizada porque la cantidad es

desde 0.01 mg/Kg/dosﬁs hasta 100 mg/kg/dosis.

23
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RESUMEN

Esta invencion esté dirigida a una composicién para prevenir o tratar dolor
neuropatico y dolor asocilado con jaqueca de grupo y migrafia que comprende
administrar a un sujeto q'pe lo necesite una cantidad de un enantidmero de la

|
féormula (1) sustancialménte libre de otros enantibmeros o una mezcla
enantiomérica en donde pfedomina un enantiomero de la férmula (1); férmula () en
la cual el grupo fenilo estéisustituido en X con de uno a cinco atomos de halégeno
seleccionados independiehtemente entre el grupo formado por fluor, cloro, bromo
y yodo; y con R1 y R, se sjeleccionan independientemente entre el grupo formado
por hidrégeno y alquilo de: uno a cuatro atomos de carbono; en donde alquilo de
uno a cuatro atomos de i‘carbono esta no sustituido o sustituido con fenilo (en
!
donde el fenilo esta opcionalmente sustituido con sustituyentes seleccionados
independientemente entre el grupo formado por hidrégeno, halégeno, alquilo de
l

uno a cuatro atomos de ?carbono, alcoxi de uno a cuatro atomos de carbono,

amino, nitro y ciano).

209
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

Radicacion No. 03-008673

Clasificacion Internacional (IPC): A61K 31/37

Concepto Técnico No. 2268

Patente de Invencién X Patente de Modelo de Utilidad [’___]
Via Nacional [:]

Via PCT (fase nacional) X Cap. | [] Cap. Il X
No. Sol. Internacional PCT/US01/022322

Fecha de Presentacién Internal. Julio 16 de 2001

Como resultado del examen definitivo, realizado con fundamento en el articulo 48

de

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.6

2.

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

Documentos estudiados

Descripcién: Folios: 14 a 44 como se radicé inicialmente
Folios: 80 a 115 modificada

Reivindicaciones: Folios: 45 a 53 como se radico inicialmente
Folios: 116 a 124 modificadas
Folios: 212 a 218 modificadas

Prioridad: US No. 60/219,657 del 21 de Julio de 2000

Respuesta del solicitante: A Primer Art. 45 Folios: 74 a 124
A Segundo Art. 45 Folios: 131 a 149
A Tercer Art. 45 Folios: 207 a 219

Objeto de la invencion
Titulo de la solicitud:

‘UNA COMPOSICION QUE CONTIENE UN COMPUESTO DE CARBAMATE
PARA EL DOLOR NEUROPATICO Y EL DOLOR ASOCIADO CON JAQUECA
DE GRUPO Y MIGRANA”. Titulo modificado folio 208.

El objeto de la solicitud de la presente invencién consiste en:
El problema planteado en la presente solicitud es el tener una composicién
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 una
composicion.

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

(28



3. Determinacion del Estado de la Técnica

La fecha que se ha tenido en cuenta para determinar el Estado de la Técnica

e8!

e Fecha de presentacion de la solicitud prioritaria: Julio 21 de 2000

. w L
Teniendo en cuenta la fecha indicada se consultaron las bases de datos y los
archivos con que cuenta la entidad con fecha de publicacién anterior y se
encontré el siguiente documento que anticipa el objeto de esta solicitud:

‘.

3

T

Ne° Documento
: i

Fecha de

Titlo publicacién

D1 US 3,265,728

SUBSTITUTED PHENETHYL
CARBAMATES

Agosto 9 de 1966

4. Andlisis de patentabilidad (articulo 14 D486)

4.1 Novedad (articulo16 D486)

¢ Reivindicacion 1: C‘pmposicién que comprende enantiomero de férmula (1).

CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA
SOLICITUD COLOMBIANA No: 03-008673

D1=US 3,265,728

Enantiomero de formula (1)

or R
N ; 0. Ny
7 o
1

Formula (I)
R1y R2= Hidrégeno 1
X= Fldor, cloro, bromo y yodo
|

Donde:

Compuesto de férmula:

oI -

e 0
| o

| CH~CHy=0~C—N1H;
/ . : )

X - ‘ Donde:

Hidrogeno
X= Halégeno (fluor, cloro y bromo)

Columnas 1 a 8 del Documento.

Composicion  que  comprenden  un

enantiomero de férmula (1),

o ey

i 0 N
\ ~N
S5 B
P 0.

1
Formula (T)

Composiciones farmacéuticas que comprende,
todos los ortoclorobencil carbamatos

oI -

@éﬁq‘uwo—t{wm,

Columnas 2 y 6 del Documento

]

Teniendo en cuenta eI objeto de la invencion, el documento D1 ya divulga

compuestos de fenil alqunl carbamato

los cuales corresponden a los

enantiomeros de formqla (I) reclamados, por lo que no son nuevos, ni las
composiciones farmacéuticas que los contienen.

5. Respuesta a los argumentos del solicitante:

e En los folios 207 a '.219, responde lo relacionado al concepto técnico No.

1522; y dice el solicitante:

1. Que pasa un nuevo capitulo reivindicatorio; el cual se acepta.

1
|
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1
2. Que modifica eI titulo de la solicitud de esta manera: “Una composicion
gue contiene un compuesto de carbamate para el dolor neuropatico vy el
dolor asociado con jaqueca de grupo y migrafa”; y esta oficina
considera no apropiado el nuevo titulo, ya que continua mencionando
usos y metodos de tratamiento, los cuales no son patentables con base
a la normatividad vigente.

CLARIDAD DE LA SOLICITUD:

o El solicitante en relacién a las Reivindicaciones 1 y dependientes, nos
manifiesta “ que gracias a las modificaciones expuestas, las mismas son
ahora claras |y concisas dado que se encuentran definiendo la
composicién en términos del componente principal y el portador
farmacéuticamente aceptable”.

SIC: a lo anterior esta oficina se permite decir, que el nuevo capitulo
reivindicatorio no cumple con los requisitos de claridad y concisién, ya que
no esta definiendo el compuesto de manera inequivoca, pues si se desea
proteger una composicion, la misma debe estar definida claramente (no se
encuentra definida en el capitulo descriptivo, pero de esta composicién, se
realizaron ejemplos biolégicos folios 108 a 115); es asi que se verifica que
no se encuentra el compuesto a proteger dentro del capitulo descriptivo ni
sus composiciones. , \
1

Ademas, el nuevo capltulo reivindicatorio presentado en folios 212 a 218, no
es claro ya que esta

- Repitiendo la Reivindicacién 1, tres veces

- Definiendo la composicién a través de las Reivindicaciones 4 a 6, a
través de los radicales del enantiomero de férmula (1)

- Las Relvmdrcacnones 7,11, 14, 17 y 21 desean proteger la misma
materia

- Las Reivindicaciones 9 y 13, se encuentran protegidas en la
Reivindicacién 1

- Las Reivindicaciones 8, 12, 15, 18 y 22 desean proteger la misma
materia

- Las Relvmdlcacuones 13, 16 y 20, desean proteger la misma materia

- Las relvmdlcac:|ones 19 y 23, desean proteger la misma materia

NOVEDAD:

Con base al conce'pto técnico anterior, la invencién carece de Novedad a la
vista del documen’to D1, ya que el documento divulga el compuesto de
formula (1) y su composwlon farmacéutica.

Al respecto, el solicitante dice:

(a) Que el articulo '16 de la decision 486 establece que: “Una invencion se
considera nueva cuando no estda comprendida en el estado de la
técnica” |

i
I

SIC: a lo anterior esta oficina se permite decir, que: Difiere con el solicitante

en cuanto a los argumentos expuestos y nuevamente se le reitera que el

documento (D1) segun el analisis de patentabilidad realizado en la presente

i
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solicitud (Ver punto 4 de este concepto), muestra de manera clara e
inequivoca que dicho documento si afecta la novedad de la composicion
farmacéutica a proteger en la solicitud.

Y como refiere e) solicitante, segun la normativa vigente (Art. 16 de la
Decisién 486) el estado de la técnica comprendera todo lo que haya sido
accesible al publico por una descripcién escrita u oral, utilizacion,
comercializacion 0 cualquier otro medio

|

(b) Que para deS\f/irtuar el requisito de novedad de una invenciéon sera
necesario que lo reivindicado corresponda de forma total con lo
revelado en la anterioridad; Novedad Absoluta.

|
SIC: a lo anterior esta oficina se permite decir, que: Difiere con el solicitante

en cuanto a los argumentos expuestos y nuevamente se le reitera que el -

documento (D1) segun el andlisis de patentabilidad realizado en la presente
solicitud (Ver punto 4 de este concepto), muestra de manera clara e
inequivoca que dlChO documento si afecta la novedad de la composicién
farmacéutica a proteger en la solicitud, ya que se encuentra contenida
totalmente en D1.

(c) Que la anterioridad D1 se encuentra encaminada a ciertos compuestos
de carbamato, -reportando D1 como compuestos preferidos los de la
férmula: ‘

rono-boim

X g : Con carbono simétrico (D1)

Mientras que la solicitud, desea proteger compuestos de férmula:

!
Famula @ Con carbono asimétrico (Solicitud)

Pero que der?tro de " la anterioridad (D1) se pueden presentar
compuestos de: la siguiente férmula:

3 (lz-nlkylouc-o—g—.-Nm
O e Compuestos que distan de los de la
solicitud en estudlo ya que la presente invencidn muestra un grupo
hidroxilo y un ‘hidrégeno sobre dicho carbono quiral y no un grupo
alquilico
|
SIC: a lo anterior efsta oficina se permite decir, que: como se verifica en el

analisis de patentabilidad realizado en este concepto (ver punto 4): se
reitera nuevamente que la novedad se ve afectada por el documento D1.

{
Compuesto de Iaf solicitud: Compuesto de D1:

Q Iy Um0

Eoemula (1) ‘ X
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Se encuentra en D1, y como se verifica a través del examen de
patentabilidad: el compuesto de la solicitud muestra un grupo hidroxilo y un
hidrégeno, de igual manera que el compuesto de D1; por lo tanto se
obtienen compuestos como los que el solicitante desea proteger a través de
su capitulo reivindi}catorio; con la simple definicion de los radicales. (Analisis

de Patentabilidad, punto 4).

6. Conclusion J

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente, se recomienda Negar

las reivindicaciones 1-23 (folios 212 y 218).

|
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