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Asunto : Solicitud de patente para COMPUESTOS ESTEROIDES

CONDENSADOS 16,17-CARBOXILICOS
Sollcitante : N.V. ORGANON
Fecha de solicitud : 5 de diclembre de 2002

1. Yo, Emlllo FERRERO, obrando como apoderado del solicitante en el asunto antes
Identificado, me refiero al Oficio No. 2614 notificado por fijacidn en lista del 23 de
febrero de 2007.

2. Mediante el Oficlo No. 2614 se puso en conocimiento del solicitante el Informe que
contiene las observaciones hechas por su Despacho sobre la presente solicitud de
patente.

Atiendo a las observaciones de la manera siguiente:

2.1.  CLARIDAD DE LA SOLICTTUD Y REIVINDICACIONES DE USO,

Para subsanar las objeclones que sobre claridad hizo su Despacho, presento nuevo pllego
reivindicatorio con 8 relvindicaclones en el cual se han hecho los camblos sugeridos por su
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Despacho. Para estos efectns, se han efectuado las siguientes modificaciones en el
capitulo relvindicatorio:

- El termino “prodroga” en la reivindicaddn 1 se ha espedficado de acuerdo con la
pagina 6, pérrafo 2 de la descripcién.

- El titulo de la Invendén ha sido modificado indicando el objeto de la invenddn y
eliminando la referencia a su actividad farmacoldgica: "COMPUESTOS ESTEROIDES
C NDENSADOS 16,17-CARBOXILICOS".

- Finalmente, las relvindicacdones 9 a 11, las cuales reclaman el uso de un compuesto
esterolde para la elaboradén de un medicamento han sido eliminadas del nuevo pliego
reivindicatorio.

Con las anteriores modificaciones del capftulo reivindicatorio quedan subsanadas las
objeciones que por claridad y por Inclulr reivindicaciones de uso hizo su Despacho al
mismo, ya que ahora cumple con las disposiciones de los articulos 14, 28 y 30 de la
Declslon 486.

2.2. DE PATENT.

Ese Despacho considera que las reivindicaciones 5 a 8 de la presente Invencién se
encuentran Incursas en la excepclén de patentabilidad del Art. 20, literal (d) de la
Decisién 486. Con el fin de subsanar dicha objecién, se han efectuado las siguientes
madificaciones en el capltulo reivindicatorio:

- La reivindicaclén 6 se ha eliminado del pliego relvindicatorio.

- Las nueva reivindicaclones 5 se ha modificado para especificar que se trata de un
método experimental, tal como un ensayo para compuestos selectivos o un método de
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laboratorio /n vitro para obtener Iinformacién sobre receptores de estrégeno o
compuestos que Interactian con ellos, de acuerdo con la pagina 9, parrafo 1 de la

descripcién.

A este respecto, respetuosamente ponemos de presente al Despacho que £/ Manual Para
El Examen De Soficitudes De Patentes de la Comunidad Andina’, documento en cuya
preparacion participaron las Oficinas de Patentes de los Paises Miembros de la Comunidad
Andina ademés de la OMPI y el IMPI y que tHiene por objeto la harmonizadén de los
procedimientos y practicas en materia de patentes ademas de servir como elemento de

trabajo para los examinadores de las Oficinas nacionales de patentes, ha sostenido lo

siguiente:

"Métodos para gbtener informacién del cuerpo humano o animal,
que por si solos no sean suficlentes para tomar una decisién del

tratamiento a segulr son patentable, sl pueden ser llevados a cabo

sin la intervencién de un médico v solo por un tecnico.
ble nsiderado como i n llldad"‘
(Subrayado fuera de texto).

En este mismo sentido La Docirina ha sostenlido lo sigulente:

*Se ha entendido que no quedan comprendidos en la exdusion de
patentamlento ------- los métodos de diagndstico que se efectien

para obtener jnformacién que luego seré utilizada para la
elaboracion de diagngsticos. Tamblén se han entendido como no

1 1EPI, BID. *MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS
OFICINAS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD ANDINA". Quito,

Ecuador 2004. Pég. 51.

tr'Y



CAVELIER

ABOGADOS

comprendidos en la exclusion los métodos que solo proporcionan
resultados intermedios o solo parciales™.

Asi entonces, solicitamos que a partir de 1a Interpretacién que a esta norma le ha dado
tanto la Doctrina como el Manual Andino de Patentes y por lo tanto del alcance dado a
esta excepdon de patentablilidad, se evalle la patentabilidad de las relvindicacién 5. Para
estos efectos se debe tener en cuenta que el método relvindicado es llevado a cabo en
muestras de tejido o células y no en un animal o un humano y ademas que los mismos
pueden ser llevados a cabo por un técnico sin la intervendén de un médico responsable
del tratamiento de un paciente. Asi mismo, es importante resaltar que la Informacdién
obtenida como resultado del desarrollo de este procedimiento, NO Indica implicta o
explicitamente la presencia de una enfermedad, ni la necesldad de un tratamiento
especifico.

En ofras palabras, la nueva reivindicacién 5 se reladona con un método /in vitrp para
obtener informacién sobre receptores de estrdgeno o compuestos que Interactian con
ellos, lo cual no determina la presenda de una enfermedad ni la necesidad de un
tratamiento especifico.

Por lo tanto, se puede condulr que el método reivindicado no estd Incurso en esta
excepcion de patentabllidad y que por ende, la Invencién no se encuentra incursa en la
excepcidn de patentabilidad del Iiteral d) del articulo 20 de la Decisién 486.

3. Puestn que se han atendldo a caballdad las observadones hechas por su Despacho
sobre la presente solicdtud de patente, atentamente solicito que se continle su
tramitacién.

1 CABANELLAS, Gulllermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION". Tomo 1. Editorial Hellasta,
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4. Anexos:

4.1. Nuevo pllego relvindicatorio con 8 reivindicaclones.
4,2. Formulario para modificacdones.
4.3. Redbo por valor de $99.000 por concepto de modificaciones en solicitud

pendiente.
Bogotd,
Sefiora Jefe, { - " C
oo’ M
EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929
COLO 00295-843-001-7
COLO 11214-841-003-1
NNJ/NNJ/ID-000708/WPCL0299
Cns M-2007-00005713

Buenos Aires, 2001, Pag. 826.
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FORMULARIO UNICO DE CORRECCIONES Y MODIFICACIONES

Espacio reservado pam el adhesivo de radicacion

2000-F03
IO SOLICITUD DE:
D Cormreccién de Emmor Material : Modificacién a una solicitud
Nombre:  N.V. ORGANON
socledad constituida y existente bajo las leyes de
| Holanda. IDENTIFICACION
SOLICITANTE | pireccion:  Kloosterstraat 8, :
5340 AB Oss, ce. 1 wr O
Holanda.
cee. O owm O
Domicilio:  Oss, . :
Holanda ' ' Nimero:
Teléfono: 546 08 70 Fax: 5473170
E-mall: cllentes@camyp.com
- IDENTIFICACION
Nombre: Emilio FERRERQO
Direcclén: Carera 4* No. 72-35 c.C. Xl w7t O
REPRESENTANTE | Teléfono: 347 36 11 Fax: 2118850 | ¢k O ow [
APODERADO E-mall: cavelier@cavelier.com
Namero: 438.019 TP 31.928
O Namero de expediente: 02,110.504

l@ Descripcién de la correcclén o modificacién solicitada:

Se presenta nuevo capltulo reivindicatorio con 8 reivindicaciones .con el obleto de subsanar la
posible falta de claridad y excepciones de patentabllidad de la solicitud. Asi mismo, el titulo de la
invencibn se ha modificado a “COMPUESTOS ESTEROIDES CONDENSADOS 16,17-
CARBOXILICOS".

Comprobante de pago No. (07-35.381 Fecha: 7 de mavo de 2007

Anexos
Comprobante de pago de la tasa por $ 88.000

Poderes, sl fuere el caso

©J10,

O0X

Documento que acredita la existencia y representacion legal de las partes, cuando sean
personas juridicas.

NOMBRE:  EMILIO FERRERO FIRMA: : o’ UL N
' ~ C.C.438.019 de Usaquén T.P.A. 31.920

NNJ




REIVINDICACIONES

1. Compuesto esteroide que tienen la Férmula (1}

13.

HO

&

Férmula 1

Donde:

Los enlaces punteados representan dobles enlaces opcionales;
R« es H, =CH:, 0 -CHi, O CH:-CHy,

R; es H, alquilo C;.4, alquenile Cz;.s, alquinilo Cz.s en donde los
grupos alquilo, alquenilo o alquinilo pueden ser sustituidos con
1l a 3 4tomos de halogeno independientemente escogidos del grupo
de dtomos de fluor o cloro; R;; es H, alquilo Cj;-4, alquenilo Ci.,
alquinilo Cz-4 © alquilideno C;-4, en donde el grupo alquilo,
alquenilo, alquinilo o algquilideno se pueden sustituir con 1 a 3
atomos de halébgeno independientemente escogidos del grupo de
Atomos de fluor cloro;

E representa Jjunto con 1los Atomos de carbono 16 y 17 del
esqueleto de esteroides un anillo de 4 a 7 miembros, dicho anillo
tiene una configuracién a en c¢is con respecto al esqueleto

esteroide, opcionalmente comprende 1 o 2 enlaces endociclicos;

&5



o un prodruga, en donde dicha prodroga son compuestos en donde el
grupo hidroxilo se unen con alguno de los siguientes grupos:
éter, ester, aciloxi, fosfato, sulfato, sulfonato y carboxilato

aromdtico.

2. Compuesto esteroide de acuerdo con la reivindicacién 1,
caracterizado por que Rg¢ es H, Ry es alquilo C;.3, el anillo E es
un anillo de 6 miembros sin dobles enlaces qQue tengan un hidroxi

en la posicién 22 en la estereo configuracién S.

3. El1 compuesto esteroide de acuerdo con la reivindicacién 1 o 2,

caracterizado por que el compuesto esta de acuerdo a la Férmula 2

Férmula 2,

Denominado (7a, 16p, 17a, 22S)-7-propil-16,24-ciclo-19,21-
dinorcela~-1,3,5(10)-trianco~3,17,22-triol,

4. Un compuesto esteroide de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones 1-3 para uso en terapia.

5. Un método para modificacién selectiva de la actividad de
receptores de estrdégeno al poner en contacto un compuesto de
acuerdo cualquiera de las reivindicaciones 1-3 con receptores de
estrégeno, caracterizado por que el método es un métode no

médico, es un método experimental, tal como un ensayo para

& 4
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compuestos selectivos o un método de laboratorio in vitro para
obtener informacién scbre receptores de estrS6geno o compuestos

que interact@an con ellos.

6. El método de acuerdo a la reivindicacién 5§, caracterizado

por que el método es una modificacién selectiva de la actividad

de los receptores a de estrégeno al poner en contacto un

compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1-3

con los receptores a de estrégeno.

7. El método de acuerdo a la reivindicacién 5, caracterizado
por que el método es una modificacidén selectiva de la actividad
de receptores P de estrdgeno al poner en contacto un compuesto de

acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1-3 con los

receptores § de estrégeno.

8. Composici6n farmacéutica que comprende el compuesto esteroide
de acuerdo a cualquiera de las reivindicaciones 1-3 y un auxiliar

farmacéuticamente aceptable.
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