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REF. Expediente: 03-045.683 
Patente de Invención: "USO DE COMPUESTOS DEL 1-FENIL-3-

DIMETILAMINOPROPANO PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
URINARIA" 

Titular: GRUNENTHAL GmbH. 

DES TINO: 13 

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogota, DC., identificado con la 
cØdula de ciudadanIa ntimero 17.192.062 de Bogota, abogado en ejerciclo con Tarjeta Profesional 

. No. 50.007 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, actuando en carÆcter de 
APODERADO de la Sociedad GRUNENTHAL GmbH.; respetuosamente solicito a esa 
Dependencia: 

1.- De conformidad con lo establecido en el ArtIculo 45 de la Decision 486 de la Comisión de Ia 
Comunidad Andina se sirva PRORROGAR el plazo para presentar los documentos y 
cumplir con el auto proferido por su Despacho, por treinta (30) dIas adicionales, a partir de 
a fecha de vencimiento de los sesenta (60) dIas otorgaclos inicialmente. 

2.- Para que la presente petición sea viable, estoy anexando los siguientes documentos: 

2.1. Recibo de pago No. 08-50,800 de 24 de jun10 de 2.008; de acuerdo con Pa 
Resolución No. 44372 de 26 de diciembre de 2.007. 

Atentamente, 

HUMBERTO RUBIO CAMACHO 
C.C. 17’192.062 de Bogota 
T.P. 50.007 Consejo Superior 

de la Judicatura 
COD 4134 

03/1249/P000272 
Cpfm.-
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Fax:(571) 3131647- 3132367 
E-mail: mailrubiolawyers.com 

Apartado AØreo 21848 
Bogota, D.C. -Colombia 

Doctora 
Alix Carmenza CESPEDES DE VERGEL 
)efe Division de Nuevas Creaciones 
Superintendencia de Industria y Comercio 
E. S. D. 
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REF: Expediente No. 03.045.683 
Patente de Invención: "USO DE COMPUESTOS DEL 1-FENIL-3-

DIMETILAMINOPROPANO PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
URINARIA" 

Titular: GRUPIENTHAL GMBH 

DESTINO: 444 

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogota, D.C., 
identificado con la cØdula de ciudadanIa n(imero 17’192.062 de Bogota, abogado 
graduado portador de la Tarjeta Profesional No. 50.007 expedida por el Consejo 
Superior de la Judicatura, actuando en carÆcter de Apoderado de GRUNENTHAL 
GMBH, domiciliado en Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Alemania.; encontrÆndome 
dentro de Pa debida oportunidad procesal para dar respuesta al auto proferido por 
su Despacho, mediante Oficlo No. 4225, Concepto TØcnico 803, notificado por 

, fijación en lista de 28 de marzo de 2008, y cuya prorroga de termino fue radicada 
ante su Despacho el 25 de junio de 2008, me permito manifestar y anexar: 

I..- Manifiesto 

Reivindicaciones 

El examinador ha formulado objeciones 
a 

las reivindicaciones, para Ic cual nos 
permitimos hacer las siguientes precisiones: 

Las reivindicaciones 1-8, asI como las reivindicaciones 9-16 se refieren a materia 
similar. Las reivindicaciones 1-8 se refieren a la utilización de compuestos de la 
formula general I para la fabricación de un medicamento para el tratamiento del 
impulso frecuente de micción o de la incontinencia urinaria, mientras que las 
reivindicaciones 9-16 estªn relacionadas con un medicamento para el tratamiento 
del impulso frecuente de micción o de la incontinencia urinaria, donde el 
medicamento comprende un compuesto de formula general I. 
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Teniendo en cuenta lo anterior y analizadas cada una de las reivindicaciones de la 
presente solicitud, consideramos que se da cumplimiento a lo establecido en el 
Articulo 14 de la Decision 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 

Estado de Ia TØcnica y AnÆlisis de Patentabilidad 

Se realizan algunas observaciones en to relativo a los requisitos de patentabilidad 
de (a presente solicitud, pues considera el examinador que los mismos se 
encuentran afectados por los documentos Dl y D2. Al respecto nos permitimos 
hacer los siguientes comentarios: 

Dl presenta derivados de fOrmula I del tipo 1 fenil-3-dimetilamino-propano, el uso 
de estos compuestos como agentes farmacØuticos y en particular como analgØsicos 
que comprenden al menos uno de dichos compuestos. Dl (DE 4426245) hace 
menciOn a los compuestos que estÆn dentro del Æmbito general de la formula I de 
la presente solicitud, pero en ningÆn caso se hace referenda a la utilidad de ellos 
en et tratamiento de (a incontinencia urinaria o la micción, solo se hace mención a 
su uso como analgØsico. 

D2 se refiere a composiciones que comprenden el tramadol para el tratamiento y la 
profilaxis de la frecuencia urinaria o incontinencia urinaria. El tramadol tiene la 
siguiente estructura: 

trarnadal (02) 

TØngase en cuenta que en los compuestos de formula general I, segün la 
presente invención, R1 y R2 no pueden formar un anillo, solo R2 y R3 pueden 
formar un anillo. Por consiguiente, si R2 y R3 forman un anillo de 6 Ætomos, R9-1111 
y R’3 son H; R12 es OCH3, X es OH y R’ es CH3, la formula general I de la presente 
invenciOn entrega el siguiente compuesto: 
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Sin embargo, esta estructura es diferente a la estructura del tramadol. En 
consecuencia, el tramadol no cae dentro del Æmbito de aplicaciOn de la formula 
general I de la presente invenciOn, debido a que R1 y R2 no pueden former un 
anillo. 

De manera atenta solicito a su Despacho, tener en cuenta todas y cada una de las 
consideraciones expuestas anteriormente, at momento de estudiar el presente 
caso. 

IL- PETICIÔN: 

Conforme a to anterior, una vez atendidos los requerimientos y exigencias del 
examinador y at tener en cuenta los argumentos expuesto, solicito muy 
respetuosamente a su Despacho, continuer el trÆmite de rigor y de ser el caso se 
hagan las correspondientes observaciones con at Ænimo de hacer to pertinente 
dentro del presente trªmite. 

Atentamente, 

HUMBERTO RUBIO CAMACHO 
C.C.17’192..062 de Bogota 
T.P. 50.007 Consejo Superior 

de la Judicatura 
COD. 4134 

1249/P000272 
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

Radicación No. 03-45683 
Clasificación Internacional (IPC): A61 K3111 37 
Concepto TØcnico No. 

Patente de InvenciOn ’E1 

Via PCT (fase nacional) ’91 

No. Sot. Internacional 
Fecha de PresentaciOn Internal. 

Cap .l 

PCT/EPO 1/13918 
28/11/2001 

Cap, II 10 

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 

Descripciôn: Folios: _6_ a_30 (como se radicó inicialmente) 
FolIos 196 a 206 (Corregidas antes del examen 

de patentabilidad) 

Reivindicaciones: Folios 31 a _49 (como se presento en fase 
internacional) 

Prioridad: Folios: 128 a 169 DE 10059412.3; 30/11/200/0 

Modificaciones (ArtIculo 34 D.486 de la CAN) 

No se realizaron modificaciones al capItulo reivindicatorio despuØs del examen de 
patentabilidad. 

Objeto do la invención 

Titulo de la solicitud: "USO DE COMPUESTOS DEL 1-FENIL-3-
DIMETILLAMINOPROPANO PARA EL TRATAMIENTO DE LA /NCONT/NNENC/A 
UP/NA RIA" 

El objeto de la invenciOn es el uso de compuestos 1-fenil-3-dimetilaminopropano 
de formula (I) y sus sales fisiolOgicamente aceptables: 

R11 

R 
10 I 12 

R1 

R R "CH3 
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-Reivindicaciones 1-8: Reclaman el uso de compuestos del estado de la tØcnica. 

-Reivindicaciones 9-16: Se encabezan como un medicamento, pero definido por 
el uso del compuesto para terapia 

Se catalogô  la invenciOn, segün la ClasificaciOn Internacional de Patentes (IPC.): 
A61 K31/137. 

De (a solicitud de Patente 

Reivindicaciones (ArtIculo 300 486 de la CAN.) 

No se realizaron modificaciones al capItulo reivindicatorio segOn los 
requerimientos establecidos en el Art. 45. 

Reivindicaciones relativas a un uso o a un segundo uso (Artfculos 14 y 21 D 
486deIaC.A.N.) 

Las reivindicaciones I a 8 reclaman directamente el-,.,,uso de compuestos del 
I 

estado de la tecnica de las ante rioridades bE4426245 y ’P1 005861 o’ 

Continuando con la ültima parte del ArtIculo 14... "Los Palses Miembros otorgarÆn . 

patentes para las invenciones seen de productos o procedimientos en todos los 

campos de la tecnologla, siempre que sean nueva s, ten gan nivel inventivo y sean  

susceptibles de aplicaciOn industrial" (negrilla fuera de texto). El hecho que se diga 

que el producto o el procedimiento tengan aplicacion industrial no quiere decir que  
4

la aplicación industrial sea susceptible de patente. 

(De otra parte el articulo 14 dice: Los productos o procedimientos (o sea, los 

inventos, nOtese qua nunca se refieren a nada diferente) ya patentados 

1 comprendidos en el estado de la tØcnica de conformidad con el ArtIculo 21 de la 

’ J presente Decision, no serÆn objeto de nueva patente par el simple hecho de 

atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial. 

Nunca se refieren a una protecciOn para el uso, coma errôneamente se podria 

interpretar. Se trata de no conceder n,ueva patente a un invento (exciusivamente 

productos a procedimientos) al que se le ha encontrado nueva funciOn, ero que 

se trata exactamente del mismo producto o procedimiento. Es decir, si el 

compuesto, aparato, etc. o mØtodo ya estâ dentro del estado de la tØcnica, el 

hecho que se haya descubierto una nueva aplicacion para el mismo compuesto, 

aparato, etc. o mØtodo, implica que no es merecedor de nueva patente, o que el 

nuevo uso le restablezca la novedad. En ningün caso se dice que se estÆ 

protegiendo el uso. Simplemente se dice que el producto o procedimiento ya estÆ 

dentro del estado de Ia tØcnica y una utilizaciOn diferente no estÆ contemplada 

para permitir conceder patente al producto o al procedimiento nuevamente. 

c33pcY 
Lcx 

(7 
01 
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Los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la 

del TJAC 89-Al-2000, los usos en general no son patentables. 

Determinación del Estado de la TØcnica 

La fecha que se ha tenido en cuentapara determinar el Estado de la TØcnica es: 

Fecha de presentaciôn de la solicitud prioritaria 30/11/2000 

Teniendo en cuenta la fecha indicada se realizO la büsqueda en el estado de la 

tØcnica de documentos relacionados con la solicitud encontrÆndose los siguientes 

0 documentos mÆs 

C] NO Documento Titulo 
Fechade

 publicacion* 

I -Phenyl-3-dimethylamino-
Dl DE4426245 propanverbind ungen mit 22-02-1996 

pharmakólogischer  

02 EP1005661 
Remedies for frecuent urination 07/06/2000 _________ and urinary incontinence  

Anªlisis de patentabilidad (seg(in requisito) (articulo 14 D486 de la C.A.N.) 

Novedad (Articulo 16 D 486 de Ia CA:N�) 

4 
Las reivindicaciones 9 a 16 se refieren a un "Medicamento para tratar el impulso 

aumentado de orinar o incontinencia urinaria que contenga como ingrediente 

activo al menos un compuesto del 1-fenil-3-dimetilaminopropano de acuerdo con 

la formula general I: 

CH3 

CH3 

-Dl [DE 4426245] enseæa los derivados 1-fenil-3-dimetilamino-propano, sus sales 

farmacØuticamente aceptables que seusan en la solicitud en estudio, al igual que 

ejemplos donde aparecen compuestos especificos, al igual que sus enantiomeros 

puros, junto con los medicamentos que los comprenden. (vØase folios 239-258) 
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Dado que la solicitud en estudio, reclama las composiciones que se caracterizan 

por el uso del principio activo descrito en la anterioridad Dl de las misma manera 

que estÆ en esta anterioridad. AdØmÆs dado que el objeto de las reivindicaciones 

no es nuevo "per se", composici6n que comprende compuestos de la fOrmula I, 

son simplemente composiciones convencionales o de analogla conocidos en el 

estado de la tØcnica, su patentabitidad estÆ ligada inicamente a la del compuesto 

de fOrmula I; y tal como se indico arriba el compuesto carece de novedad, igual 

las composiciones asi reclamadasi 

-D2 [EP1005861] enseæa composiciones farmacØuticas que comprenden, 
tramadol 

OCH3 

HO 
CH 

H CH2-N 

CH3 

o una de sales farmacØuticamente aceptables, ademâs comprenden el mismo 

uso. Son estructuras que comparen con la solicitud en estudio el metoxifenil y 

0 cyclohexil-N,N-dimetilmetanamina, que se diferencian con los de la estructura 

Markush de la solicitud en estudio en que falta un metilen que una estas dos 

estructuras en la molØcula de tramadol, en esa parte estamos de acuerdo con los 

argumentos del memorial de respuesta tØcnica, entonces la solicitud en estudio es 

diferente en esa parte respecto a D2 y por lo tanto D2 no se toma en cuenta para 

afectar la novedad de la presente solicitud, pero si son estructuralmente muy 

cercanas y comparten la misma actividad farmacologica. 

ConclusiOn: 

En consecuencia y por todo lo expuesto anteriormente expuesto, la presente 

solicitud no cumple con los requisitos de patentabilidad al compararlo con Dl, por 

lo tanto se recomienda Negar las reivindicaciones: I a 16 (folios: 196 a 206) 

Bogota, D.C., 18 de febrero de 2009 

TECNICO  TECNICO CÆdgo No.202012] 
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AVISO DE NOTIFICACION 
SUPRINTENDENCiA 

CORREOCERTIFICADO 

RadcacIón: 3-45683- -9-0 Fecha: 2009-04-28 09:44:20 
TrÆmlte: 11 PATENTEJYII 
Evento: 379 FASENACIONALII 
Actuación: 432 COMLJNICACTOADM 
Destinatarlo: HUMBERTO RUBIO CAMACHO Folios I 

Seæor (a) (es) 
HUMBERTO RUBIO CAMACHO 
CRA. 7 #74 -64 OFC. 506 
BOGOTA D.C. 

Referenda RESOLUCION: 19073 
Fecha: 27I04I2009 
Expediente: 3-45683 
TrÆmite: 11 PCT-PATENTE DE INVENCION CAPITULOS I Y II 

. Evento: 379 FASE NACIONAL INCLUIDO CAPITULO II 
Actuaciôn: 432 COMUNICACION ACTO ADMINISTRATIVO 

Comedidamente le solicito presentarse a este Despacho ubicado en la Carrera 13 No. 27 - 
00 Piso Quinto (5), de la ciudad de Bogota D.C., dentro del tØrmino de cinco (5) dias hbiles 
contados a partir del envio de la presente citación, en horario de 8:00 a.m. a 4:30 p.m. 
jornada continua, con elfin de notificarle personalmente el contenido de la resolución de la 
referencia proferida dentro del expediente tramitado con el nUmero de radicación citado en 
el asunto. 

De no hacerse presente en el tØrmino indicado anteriormente, la providencia en menciOn so 
notificarÆ por edicto, el cual se fijarÆ por el tØrmino de diez (10) dIas en el Centro de 
DocumentaciOn e lnformación. 

-Para su comodidad el texto completo de la resoIución se encontrarª disponible en la pâgina 
Wh eb de la Entidad desde el dia hÆbil sigwente al de su notificaciOn, la cual podrâ ser 

consultada desde un computador con acceso a Internet, en la pagina www.sic.gov.co, con el 
nUmero de resoluciOn a travØs de la opción servicios en linea bases de datos - otros 
servicios - consulta actos administrativos. 

En caso de que se haya notificado, haga caso omiso de este aviso. 

Secretarla General 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 pisos 2, 5, 7 y 10 PBX: 5870000 
Al contestar favor iridique el nOmero de Sede CAN: Av. Carrera 50 No. 26- 55 mt. 2 Tel 5880070 
radicaciOn consignado en el sticker Call Center 5232695. Linea 01800-910165 

Web: www.sic.gov.co e-mail: infosic.gov.co 
Bogota D.C. Colombia 



Seæores 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIO 
Secretaria General 
E. S. D. 

Ref. Expediente No.O�kE 3 
Marca:i ,  ?QA A--
Clase: 
ResoluciOn No. Y3 

HUMBERTO RUBIO CAMACHO, mayor de edad, domiciliado en Bogota, 
D.C., identificado con la cØdula de ciudadanIa nUmero 17’192.062 de 
Bogota, por medio del presente Øscrito solicito a su Despacho me sea 
notificada oficialmente Ia ResoluciOn No. O3 de 2 de 
2.009, correspondiente al Expediente de la referencia; por lo cual solicito 
sea entregada copia de la ResoluciOn a ml Dependiente. 

HUM BERTO RUBIO CAMACHO 
C.C. 17’192.062 de Bogota 
T.P. 50.007 Consejo Superior 

�de  la Judicatuta 
COD. 4134 

YOL.ANDA 
C.C. 51.9O7.!7 

SE ANEXA 



Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCIN No N2 1 9 0 7 3 
Por la cual se nIega una patente de invenciOn 

Rad. N° PCT/03 - 45683 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el 

articulo 4, numeral 5 del decreto 2153 de 1992, y 

CONSIDERANDO 

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 29 de mayo 
de 2003, bajo el nUmero 03045683, entrô a fase nacional la solicitud de patente de 
invenciôn titulada: "USO DE COMPUESTOS DEL 1-FENIL-3-
DIMETILAMINOPROPANO PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA 
URINARIA", que corresponde ala solicitud internacional PCT/EP0I/1 3918 del 28 de 
noviembre de 2001 

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe 
Ilenar la solicitud y cumplidas las exigenpias legales, se ordenô publicar el extracto sin 
que se hubieran pres.entado oposiciones por parte de terceros. 

TERCERO: Que realizado el examen de patentabUidad se encontrô que  la invención 
no cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo 

. dispuesto en el artIculo 45 de la DecisiOn 486 de la Comisión de la Comunidad 
Andina, se requiriO al peticionario parÆ que se pronunciara sobre las objeciones 
efectuadas a la solicitud. 

CUARTO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 4 de agosto de 2008, 
atendiô oportunamente al requerimiento formulado presentando aclaraciones. 

QUINTO: Que segOn lo dispuesto en el artIculo 14 de la Decision 486 expedida por la 
ComisiOn de la Comunidad Andina se otorgarÆn patentes "... para las invenciones, 
sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnologia, siempre 
que sean nuevas, tengan nivel iriventivo y sean susceptibles de aplicación industrial." 

SEXTO: Que las reivindicaciones 1 a 16, contenidas en los folios 31 a 42 del 
expediente en estudio, se tratan de usos y no cumplen con el requisito de novedad, 
Lo anterior, de acuerdo con las siguientes consideraciones: 

1. Objeto de la invención 

El objeto de la presente solicitud de patente de invenciOn es el uso de compuestos 1 -
fen il-3-dimetilaminopropano de formula l) y sus sales fisiolOgicamente aceptables. 

Sede Centre: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5, 7 y 10 
Sede CAN: Tr. 40A No. 38-50 Conmutador: 3820840 

Fax: 382 26 95. Linea 9800-910 165 
Web: www.sic.ciov.co e-mail: irffosicgov.co 

Bogota D.C. - Colombia 

’C’--,-, 
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Industria y Comercio 
S U P E R I N T E N D E N C I A 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

RESOLUCION No 190 7 3 
Por la cual se niega uha patente de invenciôn 

Rad. No PCT/03 - 45683 

R11 

R R12 

R13 

CH3 

R R CH3 

Las reivindicaciones 1 a 8 reclaman el uso de compuestos que se encuentran en el 
estado de la tØcnica. 

Y de la 9 a la 16, aunque reclaman un mØdicamento, se encuentran definidas por el 
uso del compuesto para terapia. 

2. Reivindicaciones relativas a un uso 

En el articulo 14 de la Decision 486, se establece que "los Paises Miembros 
otorgarân patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en 
todos los campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y 
sean susceptibles de aplicaciOn industrial", es decir, no son patentables los usos. 

Por su parte, el articulo 21 de la misma Decision, consagra que "los productos o 
procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la tØcnica, de 
conformidad con el articulo 16 de la presente DecisiOn, no serÆn objeto de nueva 
patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente 
comprendido por la patente inicial." 

En virtud de lo expuesto y teniendo en Ouenta que las reivindicaciones I a 8 de la 
presente solicitud reclaman el uso decompuestos divulgados en las patentes 
concedidas DE 4426245 y EP 1005861, Se puede concluir que no pueden acceder al 
privilegio solicitado, toda vez que se refieren a compuestos ya patentados y 
comprendidos en el estado de la tØcnica. 

3. Determinación del estado de la tØcnica 

La fecha para determinar el estado de la tØcnica es el 30 de noviembre de 2000, que 
corresponde a la fecha de prioridad invocada en relación con la solicitud DE 
10059412.3. Esta fecha fue tenida en cuenta para el estudlo de patentabilidad, 
segCin obra a folios 266 y 268 del expediente en estudio. 
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Consultadas las fuentes de informaciOn con que se cuenta, se encontraron los 
siguientes documentos, anteriores a (a fecha de prioridad y relacionados con la 
materia de solicitud en estudio: 

No. Documento Titulo 
Fecha de 

publicacion 

Dl DE 4426245 -Phen-3-dimethylamino- 1996-02-22 
propanverbindungen mit pharmakologischer 

D2 EP 1005861 RemedieÆ for frecuent urination and urinary 2000-06-07 
incontinence 

4. Novedad 

El artcuIo 16 de (a DecisiOn 486 esta6lece que "una invenciOn se considerarÆ nueva 
cuando no estcl comprendida en el estado de la tŒcnica." 

Asi mismo, que "el estado do la t6cnicp comprenderÆ todo 10 que haya sido accesible 
al pUblico, por una descripciOn escrita :u oral, utilización, comercialización 0 cualquier 
otro medio antes de la fecha de presentaciOn de (a solicitud do patente o, en su caso, 
de la prioridad reconocida." 

Por su parte, el Tribunal de Justicia de (a Comunidad Andina ha dicho: 

...) para que una invenciOn sea novedcsa se rquiere que no estØ comprendida en el 
estado de (a tØcnica, es decir, que antes de (a fecha de presentación de (a solicitud de 
patente o de (a prioridad reconocida, ni (a innovaciOn ni los conocimientos tØcnicos que de 
ella se desprenden hayan sido accesibls al pUblico, entendiendo que (a difusión de  la 
informaciOn que se menciona debe ser detallada y suuiciente para que una persona 
versada en (a materia pueda utilizar esa’;informaciön a fin de explotar (a invenci6n."1 

En el presente caso, las reivindicaciones 9 a 16 se refieren a un medicamento para 
tratar el impulso aumentado de orinar o incontinencia urinaria que contenga como 
ingrediente activo al menos un compuesto del 1-fenil-3-dimetflaminopropano de 
acuerdo con la formula general (I). 

1 Proceso 156 IP 2006 
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R11 

12 

R9’R13 , ZR R CH3 
Por su parte DI enseæa los derivados 1-fenil-3-dimetilamino-propano, sus sales 
farmacØuticamente aceptables (usadas en la solicitud en estudio), los ejemplos que 
contienen compuestos especificos, sus enantiomeros puros y los medicamentos que 
los comprenden. (Folios 239 a 258) 

Como se observa, la solicitud en estudlo reclama las composiciones que se 
caracterizan por el uso del principlo activo descrito en DI. Es decir, la presente 
solicitud se refiere a una composición convencional o analoga a la ya conocida en el 
estado de la tØcnica, cuya patentabilidad se encuentra ligada iinicamente al 
compuesto de formula (I), motivo por el cual, carece de novedad al tenor de lo 
dispuesto en el referido articulo 16 de la DecisiOn 486. 

5. Respuesta a los argumentos del solicitante 

El solicitante argumenta que D2 "se refiere a composiciones que comprenden 
tramadol para el tratamiento y la profiIaxis de la frecuencia urinaria o incontinencia 
urinaria" diferente a Ia formula general I de la presente invenciOn. (Folio 264, lIneas 
24 a 31) 

Al respecto es necesario realizar las siguientes precisiones: D2 divulga 
composiciones farmacØuticas que comprenden tramadol o una de sus sales 
farmacØuticamente aceptables, las cuales tienen el mismo uso que el compuesto 
reivindicado en Ia presente solicitud. 

OCH3 

Ho 
CH 

CH2�N 

Cd3 

De esta manera, las estructuras de D2 comparten con la solicitud el metoxifenil y 
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cyclohexil-N, N-dimetilmetanamina, que se diferencian con los de la estructura 
Markush de la solicitud en estudio, en que les falta Lin metilen que una estas dos 
estructuras en la molØcuta de tramadol. 

Por este motivo, se acepta el argumento del solicitante en el sentido que el 
compuesto divulgado en D2 es diferente at de la presente solicitud y por to tanto no 10 

, afecta en su novedad. 

No obstante to anterior, dichos compuestos son estructuralmente muy cercanos y 
comparten la misma actividad farmacolOgica. 

Por los motivos expuestos, con fundamento en to dispuesto en los articulos 14, 16 y 
21 de la Decision 486, se denegarÆ la patente, toda vez que la solicitud no cumple 
con los requisitos de patentabilidad contenidos en la norma andina. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilŁgio de patente de invenciOn a la creaciôn 
denominada: "USO DE COMPUESTOS DEL 1-FENIL-3-DIMETILAMINOPROPANO 
PARA EL TRATAMIENTO DE LA INCONTINENCIA URINARIA". 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente at doctor Humberto Rubio 
*Camacho, en su calidad de apoderado de la sociedad Grunenthal GmbH., o a quien 

haga sus veces, el contenido de la presente resoluciôn, entregandote copia de la 
misma, advirtiØndole que contra ella procede el recurso de reposiciOn ante el 
Superintendente de lndustria y Comercio at momento de notificarse o dentro de los 5 
dias hÆbiles siguientes. 

NOTIFIQUESE V CUMPLASE 
Dada en Bogota D.C., a los 7 iiBR. 2009 

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COME4 

GUSTAVO VALBUENA QUKIONES 

Doctor 
HUMBERTO RUB(O CAMACHO 
Carrera 7 N° 74 �64, Oficina 506 
Bogota D.C. 
202 68 
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