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E. S. D.
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Referencia Expediente No. 00-092.012
Asunto

INSUFICIENCIA ANDROGENICA

Solicitante AKZO NOBEL N.V.
Fecha de solicitud 01 de diciembre de 2000
Publicada en la Gaceta No. 525 del 28 de febrero de 2003
1.

2.

Yo, Emilio FERRERO, identificado como aparece al pie de mi firma, actuando
como apoderado en el asunto de la referencia, atentaments, solicito se efectiie el examen de
patentabilidad de la solicitud en referencia segin lo establecido en el articulo 44 de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina. Para tal efecto presento junto con
este eacrito el recibo No. 03-59,890 por valor de $335.000.00, que corresponde a la tasa
fijada segin lo dispuesto en la resolucién No. 41687 del 24 de diciembre de 2002.

Ruego atentamente a la Sefiora: Jefe se sirva ordenar que se anexe este

recibo, para que se efectie dicho examen y se contintie con el tramite de la solicitud.

Bogota, 2 T ASD. 2003

Seiiora Jefe,
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EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

COLO 11214 801 020 3

JBP/JFR/ID

-000230/WPC11214 NIT 860.041.367-3
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Industria y Comercic
SUPERINTENDENCIA

1Y

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 00- 82012

EL EXTRACTO DELA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION FUE PUBLICADO

EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 525, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2003,

EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE MAYO DE 2003.

NOTA: Dentro del plazo de los sais (6) meses sigulentes a partir de ia fecha de publicacion en la gaceta de
Propiedad Industrial, deberé solicitar y cancelar ol examen de patentabilidad so pena de que la solicitud caiga
on abandono, de acuerdo con o astablecido en el Articulo 44 de la Decisidn 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

s NO X
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
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Bogota, D.C.,

Doctor -

EMILIO FERRERO

(Apoderado) _

ASUNTO ' Radicacién 00082012
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Evento 001
Actuacion 430 o m
Oficlo £
Folios 003
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripcién (Folios: 3 a 47) y las reivindicaciones 1 a
10 (Folios: 48 a 50).

La presente solicitud reivindica prioridad europea N° EP99204080.8 de 02 de
diciembre de 1989 y cumple con lo establecido en los articulos 9, 10 y 11 de la
Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina.

Objeto de Invencién:

La presente solicitud se titula: “Nuevos esteroides con actividad androgénica y su
uso como anticonceptivos masculinos y para tratar la Insuficiencia androgénica™.

El objeto de |la presente solicitud se refiere a compuestos estercides que tienen un
anllio de ciclopropano, cuyo anillo incluye los atomos de carbono 14 y 15 del
esqueleto del esterolde. Méas particularmente, la solicitud se refiere a estos
compuestos esteroldes que poseen actividad androgénica.

Segun la descripcién, los esteroides que tienen el anillo ciclopropano indicado més
arriba han sido divuigados en la patente europea EP 788316, que est4 en el campo
de la anticoncepcién femenina y la terapia hormonal contra la endometriosis o las
molestias del climaterio. Los esteroides se describen como que tienen actividad
progestagénica. Ni la potencia, nl ninguna otra de las actividades de estos
progestdgenos pueden derivarse de esta descripclén.

De acuerdo con la descripcidn, en una solicitud de patente no publicada previamente
PCT/DES9/01795, se ha descrito un grupo de 14,15-ciclopropil esteroides, entre los
cuales estan los 17beta-hidroxi sustituldos. Otra solicitud de patente no publicada
previamente es WO 00/53619 donde se describe un grupo de esteroldes
androgénicos que tienen una configuracién 14beta, 17alfa, a saber (14beta, 17alfa)-
17-(hidroximetil)esteroides.
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Lo que se reivindica como novedoso es o siguiente: compuestos estervides que
tienen un anillo ciclopropano, porque satisface la férmula estructural del folio: 48.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificd en la IPC A61K 31/567.
Claridad de la solicltud:

&l ariiculo 28 de la Declsidn 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece “La descripcion
deberd divuigar la invencion de manera suficieniemente clara y compileta para su comprensién y para
que una persona capacitada en la meteria técnica correspondients pueda ejecutaria.”

De acuerdo con lo anterior, el titulo debe ser més especifico en cuanto a los
compuestos a los que se reflere la solicitud, y no a la actividad o el uso terapéutico
que se les vaya a dar a dichos compuestos.

Evaluacién de la Unidad de invenclén:

& artlculo 25 de la Decisidn 488 de la Comisién de la Comunidad Andina establece: “La solicitud de
patente s0lo podré comprender une invencién o un grupo de Invenciones relacionades entre s/, de
manera que conformen un tnico conceplio inventivo.”

Segun lo anterior la (s) relvindicacién (es) 8 (folio: 49), que se refiere(n) a un kit que
proporciona anticoncepcién hormonal en un macho, no guarda(n) unidad de
invenclén con las reivindicaciones 1 a 6, que se relacionan con un compuesto
esteroide que tiene un anillo de ciclopropano.

Excepciones de Patentabllidad:

El artfculo 20 de In Decisién 488 se establece: “No serdn patentables: 8) las invenciones cuya
explotacién comercial en el territorio del Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariamentis para
proteger el arden piiblico o la morel. A esios efectos la explotacién comercial de una invencién no se
considerard contraria al orden publico o a la moral solo debido a ia existencia de una disposicion legal
0 administrativa que prohiba o que regule dicha expioctacidn; b) Ias invenciones cuya explotacién
comercial en 6l Pals Miembro respectivo deba Impedirse necesarlamente para profeger la salud o ja
vida de las personas o de los animales, o pera preservar los vegetales o el medio ambients. A esifos
efectos /a expiotacién comercial de una invencién no se considerard coniraria a le salud o la vida de las
personas, de los animales, o para la preservaciin de los vegelales o del medio amblents sdlo por
raxdn de existir una disposicién legal o administretiva que prohiba o que regule dicha explotacién; c)
las plantus, los animaies y fos procedimientos esenciaimente biolégicos para la produccion de planias
0 animales que no sean procedimientos no biokigicos o microblolégicos; d) os métodos lerapéuticos o
quirdrgicos para el tratamiento humano o animel, asi como los métodos de diagnéstico apiicados a los
seres humanos o a animales.”

De acuerdo con lo anterior, la(s) reivindicacién(es): 8 y 10 (Folios: 49 y 50), que se
reflere(n) a un método de tratamiento caracterizado porque comprende administrar a
un ser humano que tiene Insuficlencla androgénica una cantidad eficaz de un
compuesto, no es (son) patentable(s).

Reivindicaciones de uso:

El articulo 14 de la Decisién 486 de le Comigién de la Comunided Andina establecs: “Los Palses
Mismbros olorgardn patentes para las invenciones, sean de producto o procedimiento, en todos ios
campos de la tecnologla, slempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de

De acuerdo con lo anterior, la(s) reivindicacién (es) 7 (Folio: 48), que se refiere(n) a
el uso de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaclones 1-8, no se
encuentra(n) dentro del campo de la patentabilidad nombrado en el articulo 14.
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tdrmino de sesenta dias
contados a partir de la fecha de [a 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 denegard la patente.

Notifiquese el presente oficlo w@ne a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del
capitulo quinto del titylio priméro de'la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARME CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Divigién de Nuevas Creaclones

El anteri( requerimien fue notificado por filaclbn en lista, de
fecha ni EEB. 2008

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO EXAMINADOR JURIDIC
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