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Asunto : Solicitud de patente para: “TIENO [2,3-D]

PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONISTA
COMBINADA DE LH Y FSH”. '
Solicitante : N.V. ORGANON
Fecha de solicitud: Marzo 4 de 2004.

I. RECURSO VIA GUBERNATIVA

Yo, Emilio FERRERO, en mi condicién de apoderado de 1la
sociedad solicitante de la patente de la referencia, N.V. ORGANON,
por el ©presente escrito atentamente manifiesto a wusted que
debidamente notificado de la Resolucién No. 37019 del 24 de Julio
de 2009, interpongo en su contra el recurso de REPOSICION, para
gque sea revocada y en consecuencia se conceda el privilegio de
patente de invencidén para “TIENO [2,3-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD
AGONISTA COMBINADA DE LH Y FSH” a favor de N.V. ORGANON.

II. OPORTUNIDAD DE LA IMPUGNACION

La Resolucién No. 37019 del 24 de Julio de 2009, fue
notificada mediante edicto No. 18396 desfijado el diecinueve (19)
de Agosto de dos mil nueve (2009), por lo que el término para
interponer el recurso de reposicién vence el veintiséis (26) de
Agosto de dos mil nueve (2009). En consecuencia, me encuentro
dentro de la oportunidad legal.

IIT. LA DECISION RECURRIDA

3.1 Mediante la Resolucién objeto de la presente impugnaciédn, el
Superintendente de Industria y Comercio decidié:

NIT. 860.041.367-3
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3.1.1 Negar el privilegio de patente para la invencién “TIENO
[2,3-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONISTA COMBINADA DE LH Y
FSH”.

3.2 En la parte motiva de la providencia, se mencionaron los
siguientes fundamentos:

3.2.1 ™“D1 encierra compuestos reclamado bajo la formula I
ensefiada en la solicitud”.

3.2.2 “En consecuencia, dichos compuestos reclamados en las
reivindicaciones del expediente bajo estudio y la composicién
farmacéutica que loc contiene, se encuentran ya cubiertos por el
alcance de D1 y, por lo tanto, no son nuevos”.

3.2.3 “En consecuencia, la invencién reclamada no muestra lo
nuevo que se pretende aportar a la técnica ni presenta
diferencias a lo vya existente, ©pues se ha encontrado
integralmente revelada en el documento de la anterioridad desde
mucho antes de la fecha de su presentacién y, por ello no
accedg al privilegio solicitado”.

3.2.4 '“En cuanto a que se establece que el valor preferido para
R! v R” v en la formula II preferida no se establece el valor
para dicho sustituyente, este Despacho esta de acuerdo con el
solicitante en que en los compuestos preferidos de formula II
el sustituyente R’ no se encuentra desglosado, ya que R' se
define especificamente como arilo o heteroarilo. Sin embargo,
al hablar de los sustituyentes para Rl, si se hace referencia a
gue estos son como se encuentran definidos para R’

3.2.5 “No cabe duda que el solicitante reconcce que los
compuestos reclamados corresponden a una seleccién de 1los
compuestos generales revelados en D1. Sin embargo, el hecho que
se seleccionen compuestos que ya son conocidos en el estado del
arte y se les determinen nuevas ventajas o se les haya
establecido de manera mas especifica su mecanismo de acciédn, no
le confiere novedad”.

IV. OBJETO DEL RECURSO

De acuerdo con los argumentos gque expongo a continuacién, &
solicito atentamente a su Despacho lo siguiente: By

4.1. Revocar la Resolucién No. 37019 del 24 de Julio de 20089.
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4,2. Conceder el privilegio de patente de invencién para “TIENO
[2,3~-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONISTA COMBINADA DE LH Y FSH”
a favor de N.V. ORGANON.

V. FUNDAMENTOS DEL RECURSO

Respetuosamente me permito disentir de lo expuesto por este
Despacho en la Resoclucién objeto del presente recurso, ya que no
compartimos la decisién del Sefior Examinador con respectoc a que la
presente invencién no es novedosa.

Lo anterior por las siguientes razones juridicas y técnicas sobre
las cuales respetuosamente solicitamos un pronunciamiento expreso
de su Despacho:

5.1. VIOLACION DE LOS ARTICULOS 14 Y 16 DE LA DECISION 486 DE IA
COMUNIDAD ANDINA POR ERRONEA APLICACION.

De acuerdo con los articulos 14 y 16 de la Decisidén 486:

“Articulo 14.- ILos Paises Miembros otorgardn
patentes para las invenciones, sean de producto
0 de procedimiento, en todos los campos de lIa
tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan
nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacidn industrial.” (Subrayas fuera del
texto)

“Articulo 16.- Una invencidén se considerard
nueva cuando no estd comprendida en el estado
de la técnica. El1 estado de la técnica
comprenderd todo lo que haya sido accesible al
publico por una descripcidén escrita u oral,
utilizacidn, comercializacidén o cualquier otro
medio antes de la fecha de presentacidn de la
solicitud de patente o, en su caso, de la
prioridad reconocida”.

Los articulos 14 y 16 de la Decisién 486, resultaron violados por
indebida aplicacién de los mismos, toda vez que la invencién de mi
representada SI reline las condiciones previstas en estas normas
para gozar del privilegio de patente de invencién. Veamos:

El Examinador afirma que el documento WO00/61586 (Dl) anticipa
los compuestos de formula I reivindicados en la presente
solicitud de patente. El examinador sustenta su punto de vista
indicando que dicho documento abarca los compuestos gque se
divulgan explicitamente en la presente solicitud de patente.




CAVELIER , 69/

ABOGADOS

Es decir, que la férmula genérica:

de los compuestos revelados en la anterioridad D1 anticiparia
compuestos que también estdn comprendidos por la férmula I:

i o
Yy
[s] R2
NH,

NP o (1)
I 0
”’c‘s \N S NH
divulgada en la reivindicacién 1 de la presente solicitud.

Sin embargo, mi representada reitera que no puede estar de acuerdo
con la metodologia adelantada para estudiar la novedad de la
presente invencién. Lo anterior, porgque unicamente compuestos
especificamente nombrados (con todas las variables identificadas
en el mismo documento de la anterioridad y no simples revelaciones
genéricas de estos compuestos) pueden afectar la novedad de
compuestos reivindicados en una solicitud presentada
posteriormente.

Bajo este esquema de andlisis de la novedad de una invencién, los
compuestos mencionados en la columna DI de 1la tabla de 1los
comentarios hechos por su Despacho (los cuales no fueron nombrados
como ejemplos precisos en D1) claramente no destruyen la novedad
de los compuestos de férmula I reivindicados en la presente
solicitud.

En efecto, la materia acéd reivindicada se debe tener como novedosa
porque indicaciones o formulas generales contenidas en un
documento anterior no destruyen la novedad de compuestos
especificos debidamente sustentados por datos experimentales
reales (si la obtencién de dicho compuesto nc se ha especificado)
contenidos en una solicitud de patente posterior, tal y como lo
sefiala el Manual Andino de Patentes:

“Para determinar la novedad de la invencién, se debe comprobar si
existen anticipaciones del estado de la técnica que contenga
explicitamente todas las caracteristicas técnicas esenciales de la
invencién™ ; y

'TEPI, 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. P4gina
65.
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“"La descripcién de un ejemplo especifico destruye la novedad de
una reivindicacién genérica que incluya esa descripcidn, pero una
descripcién genérica no destruye normalmente la novedad de un
ejemplo especifico que caiga dentro de dicha descripcidn
genérica”?.

De otro 1lado, se reitera a su Despacho que para obtener el
compuesto acd reivindicado, a partir de D1, seria necesario
seleccionar sustituyentes de mas de dos (2) listas de compuestos
diferentes (Y, X, B, A Rl, R2 y R), lo cual, también de acuerdo
con el Manual Andino de Patentes, le otorga novedad a la presente
invencién:

“Sin embargo, si hay que hacer una seleccidén en dos listas o méds
de sustituyentes para llegar al objeto de la reivindicacidnm,
entonces se considera que hay novedad”’.

El anterior esquema de analisis de la novedad de una invencidn es
perfectamente concordante en todas las legislaciones y en la
Doctrina internacional en la medida que la blUsgqueda en mas de una
fuente de 1la informacibén necesaria para completar todas las
caracteristicas técnicas de la invencién significa gque la misma,
como un todo, no habia sido revelada en el estado del arte.

La comprobacién de este hecho, implica que el Examinador debe
entonces efectuar el examen de nivel inventivo de la misma para
determinar si para un técnico medio hubiera sido posible derivar
la invencidén de dichas dos (2) fuentes de manera obvia y evidente.

Asi entonces, es igualmente claro de acuerdo con la legislacién y
Doctrina que la forma como se hizo en el presente caso el examen
de novedad de una solicitud de patente se encuentra proscrita pues
llevaria al absurdo que la simple constatacién de la previa
mencidén de cada uno de los elementos constitutivos de la invencién
en diferentes fuentes del arte previo, destruiria su novedad,
cuando en algunos casos, la misma puede estar dada por la especial
combinacién de dichos elementos.

Asi entonces, si es claro que se tienen que hacer diferentes

) selecciones para llegar a los compuestos de formula I de la
presente solicitud tal y como lo reconoce su Despacho, no se
entiende por qué este documento afectaria la novedad de la
presente invencién.

2 Ibidem. Pagina 67.

% Ibidem. Pagina 71.
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5.1.1 TLa presente invencidén, es una invencidn de seleccidédn
patentable.

De otro 1lado, mi representada desea poner de presente gque el
problema técnico de la presente solicitud es la necesidad de
proveer compuestos gque tengan actividad agonista de la hormona
luteinizante (LH) como de la hormona estimulante del foliculo
(FSH), Utiles en el control de la fertilidad.

Los compuestos especificos divulgados en la presente solicitud
tienen una actividad LH/FSH combinada, de la cual no se hace
mencién o derivacién alguna en la anterioridad citada. A este
respecto, se debe tener en cuenta gque esta actividad es una
caracteristica fundamental de 1la presente invenciédn como gquiera
que es lo que demuestra que la misma resuelve el problema técnico
planteado.

Asi entonces ademds de que los compuestos de la presente invenciédn
solamente fueron descritos de manera general en la anterioridad,
tal y como lo hemos demostrado, es también relevante poner de
presente que el efecto logrado por el solicitante tampoco aparece
sugerido o mencionado en dicha anterioridad.

Esta constatacién tiene mucha influencia para decidir el alcance
de proteccién de una invencién o del estado de la técnica
relevante para determinar la patentabilidad de invenciones
posteriores. En efecto, si un inventor anterior realmente conduce
un experimento sobre su invencién y la describe como un ejemplo, |
tendria derecho a que se le otorgara proteccién sobre la misma y§
posteriores inventores no podrian tener ningun derecho sobre ella.¢
Sin embargo, si un inventor anterior describié su especificaciéni
muy ampliamente sin experimentos o confirmacién real sobre sus
efectos, el alcance del derecho del inventor anterior debe estar
restringido a lo alli obtenido y para el efecto demostrado.

No tener en cuenta esta consideracién podria llevar al absurdo d
que un inventor, solo porque describié muy ampliamente s
solicitud de patente sin comprobacién cientifica alguna impediri
que se otorgaran patentes para desarrollos posteriore

desalentaria el desarrollo cientifico y los fundamentos del
sistema de patentes colapsarian .

Por lo tanto, la mayoria de los paises en el mundo reconocen 1la
invencién de seleccién como una forma de invencién patentable. Si
la especificacién de una invencién anterior describe de manera muy
amplia la invencién anterior sin ejemplos de trabajo especificos,
y una invencidén posterior experimenta con la invencién anterior, y
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confirma un efecto inesperado de esta, la invencién posterior
puede conseguir el reconocimiento de novedad y nivel inventivo
como una invencidbén de selecciédn.

Asi entonces, debido a que el subgrupo de compuestos acé
reivindicado no se encuentra explicitamente divulgado en D1, vy
adicionalmente el mismo presenta un efecto inesperado no revelado
anteriormente ni anticipable de manera obvia y/o evidente a partir
de dicho estado del arte, la presente invencidén de seleccién debe
considerarse inventiva frente a D1, ya que tal y como lo seflala el
Manual Andino de Patentes una invencién de seleccidédn tiene nivel
inventivo cuando:

“...todos los compuestos en el subgrupo presentan un efecto o
propiedad técnica no descrita en el arte anterior y que ademds
es inesperada”’.

5.2. Por lo tanto, queda asi demostrado en forma definitiva, que
la Resolucidén acd impugnada fue expedida con violacién de 1los
articulos 14 y 16 de la Decisién 486 y que en consecuencia la
misma debe ser revocada y en su lugar se debe otorgar la solicitud
de patente para la invencién “TIENO [2,3-D] PIRIMIDINAS CON
ACTIVIDAD AGONISTA COMBINADA DE LH Y FSH” a favor de N.V. ORGANON
por cumplir con los requisitos de patentabilidad.

VI. PETICION

Por todo lo anterior, solicito a ese Despacho lo siguiente:

6.1. Revocar la Resolucién N°37019 del 24 de julio de 20009.

6.2 Conceder el privilegio de patente parcial de invencién parg:
la totalidad de las reivindicaciones correspondientes al inventys
denominado: “TIENO [2,3-D] PIRIMIDINAS CON ACTIVIDAD AGONIS N;
COMBINADA DE 1LH Y FSH” a favor de N.V. ORGANON. SY

VIII. NOMBRE Y DIRECCION

El nombre y la direccién de la sociedad recurrente son los
siguientes:

N.V. ORGANON.
Kloosterstraat 6, NL-5348 Oss,
Holanda

4 TEPT, BID. “MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCION EN LAS OFICINA"”zgg
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS PAfSES DE LA COMUNIDAD ANDINA”. Quito, Ecuador 2004. P&gina
82.
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Atentamente manifiesto a usted que recibiré notificaciones en la
Secretaria de su Despacho o en mi oficina de abogado situada en la
Carrera 42. No. 72-35, piso 4°, de esta ciudad de Bogot4, D.C.

EMILIO FERRERO
T.P.A. No. 31.929

Sefiora Jefe,

COLO 11214 841 014 8
COLO-00299-843-006-6
MGM\MGM\ID-156726\WPCL0299
No. M-2009-156726\MGM
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
RESPUESTA AL RECURSO DE REPOSICION

2020
Bogota, D.C.,

Abogado
EMILIO FERRERO

REFERENCIA: Radicacion No. 04-020062

Tramite 002
Evento 001
Actuacion 430
Oficio No.

Folios 006

TITULO *“Tieno [2,3-D] pirimidinas con actividad agonista combinada de LH y
FSH.

En atencién al Recurso de Reposicion interpuesto, se hacen las siguientes
aclaraciones:

Documentos estudiados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capitulo descriptivo
comprendido en los folios 49 a 90 , el capitulo reivindicatorio original de los
folios 91 a 93 , el capitulo reivindicatorio modificado del folio 133, el primer
examen de fondo de los folios 123 a 126, el segundo examen de fondo de
los folios 138 a 144, la primera respuesta del solicitante de los folios 127 a
130, la segunda respuesta del solicitante de los folios 147 a 150 y el recurso
interpuesto por el solicitante de los folios 249 a 253.

Objeto de la Invencion

El objeto de la presente solicitud de patente de invencion consiste en:
Compuestos derivados de Thieno [2,3D] pirimidinas

Ik

F‘;'-‘-.Bffﬁ_Igié; -
Reivindicaciones 1—-2 : Compuestos de la formula general (1) Y
Reivindicacién 3 : Una Composicion farmacéutica que lo contiene.

El problema planteado en esta solicitud es la necesidad de compuestos que
tienen actividad agonista de la hormona luteinizante(LH) como de la hormona
estimulante del foliculo (FSH), dtiles en el control de la fertilidad.
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Para solucionar este problema técnico la solicitud en estudio proporciona
compuestos de formula (l), procedimientos para su preparacion vy
composiciones farmaceuticas que emplean dichos compuestos.

Respuesta a los Argumentos del Solicitante

En atencion a los argumentos del solicitante se hacen las siguientes
aclaraciones:

Dice el solicitante que los articulos 14 y 16 de la decision 486, resultaron
violados por la indebida aplicacion de los mismos, toda vez que la actual
invencion si reune las condiciones previstas en estas normas para gozar del
privilegio de patente de invencion por lo siguiente :

1. El Examinador afirma gue el documento WO00/61586 anticipa los
compuestos de férmula | reivindicados en la presente solicitud de
patente . El examinador sustenta indicando que dicho documento
abarca los compuestos que se divulgan explicitamente en la presente
solicitud de patente. Sin embargo para estudiar la novedad de la
presente invencidon Unicamente compuestos especificamente
nombrados ( con todas las variables identificadas en el mismo
documento de la anterioridad y no simples revelaciones genéricas de
estos compuestos) pueden afectar la novedad de compuestos
reivindicados en una solicitud presentada posteriormente.

Este Despacho difiere del solicitante en cuanto a los argumentos expuestos
y nuevamente se le reitera que el documento D1 segun el andlisis de
patentabilidad realizado a la presente solicitud ( Ver folio 152 ) muestra de

manera clara e inequivoca que dicho documento si afecta la novedad .-

Segun la normativa vigente (articulo 16 de la decision 486) el estado de la
técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por una
descripcion escrita u oral, utilizacion, comercializacion o cualquier otro medio.
En este caso los compuestos reclamados en la presente solicitud se
encuentran descritos de manera concreta y especifica tal y como se

demuestra nuevamente a continuacion:
Rt
(o]
I\E\C{
Ri-g” “NZ S —R?

D1 ensefia compuestos de formula ( Ver folio135,
pagina 4, lineas 21-23 ).

En los que .

El R? mas preferido es alquilo C 14 ( folio 135, pagina 4, lineas 28-29 ).
Donde alquilo es metilo ( Ver folio 136, pagina 5, lineas 14-15).

Y mas preferido es N ( folio 135, pagina4 , linea 29).

B mas preferido es NH ( folio 135 pagina 4 linea 28).

El R® mas preferido es el radical ter-butilo ( Folio 136, pagina5, lineas 1-2).

Si realizamos estas sustituciones encontramos la siguiente estructura

\AD
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Ahora para definir a R' sobre esta estructura encontramos:

R'es:
e arilo ce.14 ( Ver folio 135, pagina 4, linea 12) .y el arilo preferido es
fenilo (Ver folio 137, pagina 6, lineas 9,14).

» Los sustituyentes para el grupo arilo en R' son como se encuentran
definidos para R’ de preferencia NHR® y el cual se encuentra en
posicidon meta ( Ver folio135, pagina 4, linea 26; Folio 120, pagina 3,
linea 9-10,21).

Hasta este punto tendriamos la siguiente estructura:

» R® se define de manera preferida como un grupo alquilo (c1.gcarbonilo
( Ver folio 120, pagina 3, linea 22 ) , en donde dicho grupo alquilo, se
encuentra preferiblemente sustituido por un grupo heterocicloalquilo
de C,7 ( Ver folio 120, pagina 3, linea 23) y heterocicloalquilo se
define como los mas preferidos (morfolina, piperidina y pirrolidina, Ver
folio 121, pagina 5, lineas 24-27).

Al realizar finalmente las sustituciones respectivas encontramos:

R1

R1

g

o NH

2

O B

B N | N R3
Aot R3 \s/k\N °

NH

CH
% CcH, HyC ?
H,C CH,

CH,

o
! ’ N\n/\“/)
, ore
T =
= l\ o

Ejemplo 2 de la actual solicitud Ejemplo 4 de la actual solicitud
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Ejemplo 5 de la actual solicitud

Con todo lo anterior , mas la tabla del folio (152) se demuestra que al
realizar la comparacion de elemento por elemento las caracteristicas técnicas
esenciales de los compuestos reclamados en la reivindicacion 1 con las
caracteristicas técnicas esenciales divulgadas en D1 , dicha anterioridad
describe la misma materia de manera clara y explicita que se reclama como
nueva e inventiva en la presente solicitud, por lo que Ilos compuestos
reclamados en la presente solicitud al igual que la composicion gque los
comprende , carecen de novedad.

2. Bajo este esquema de andlisis de la novedad de una invencion, los
compuestos mencionados en la columna D1 de la tabla ( los cuales no
fueron nombrados como ejemplos precisos en D1) claramente no
destruyen la novedad de los compuestos de férmula | reivindicados en
la presente solicitud. En efecto la materia aca reivindicada se debe
tener como novedosa porque indicaciones o formulas generales
contenidas en un documento anterior no destruyen la novedad de
compuestos especificos debidamente sustentados por datos
experimentales ( si la obtencion de dicho compuesto no se ha
especificado) contenidos en una solicitud de patente posterior. Para
obtener el compuesto aca reivindicado, a partir de D1, seria necesario
seleccionar sustituyentes de mds de dos listas de compuestos
diferentes (Y,X,B,A R1,R2R) , lo cual le otorga la novedad a la
presente invencion. El anterior esquema de andlisis de la novedad de
una invencion es perfectamente concordante en todas las
legislaciones y en la Doctrina Internacional en la medida que la
busqueda en mas de una fuente de la informacion necesaria para
completar todas las caracteristicas técnicas de la invencion significa
gue la misma, como' un todo, no habia sido revelada en el estado del
arte.

En cuanto a este punto también se difiere del solicitante , ya que la decision
486 es muy clara gue el estado de la técnica comprendera todo lo que haya
sido accesible al publico por una descripcion escrita u oral, utilizacion,
comercializacion o cualquier otro medio. La divulgacion de un documento no
se solo esta basada en los ejemplos , ya que estos cumplen con el fin de
explicar con mas detalle la invencion mas no la limitan. Esto se hace
evidente de acuerdo a la comparacion estructural que realiz6 este Despacho
con ejemplos especificos de la descripcion de la actual solicitud (2,4y 5),
en donde claramente se observa que los compuestos de formula Il de D1
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con sus respectivos sustituyentes cobijan los compuestos actuaimente
reclamados. Por lo tanto los compuestos reclamados en la actual solicitud no
son nuevos a la luz de D1 ya que se encuentran claramente descritos tal
como se demostro anteriormente y en consecuencia no cumplen con lo
establecido en la normativa vigente (articulos 14 y 16 de la decision 486) .

3. La comprobacion de este hecho , implica que el examinador debe
entonces efectuar el examen de nivel inventivo de la misma para
determinar si para un técnico medio hubiera sido posible derivar la
invencion de dichas dos fuentes de manera obvia y evidente. Por lo
que si se tienen que hacer diferentes selecciones para llegar a los
compuestos de formula | , no se entiende porque este documento
afectaria la novedad de la presente invencion.

Se le aclara al solicitante que teniendo perfectamente establecido que el
objeto de actual solicitud en estudio no es nuevo ( Ni el compuesto ni las
composiciones farmacéuticas que lo contienen), no es procedente realizar el
examen de nivel inventivo.

4. La presente invencion es una invencion de seleccion patentable . Si
tenemos en cuenta el problema técnico de la presente solicitud es la
necesidad de proveer compuestos que tengan actividad agonista de
la hormona luteinizante (LH) como de la hormona estimulante del
foliculo (FSH), utiles en el control de la fertilidad. Los compuestos
especificamente divulgados en la presente solicitud tienen una
actividad LH/FSH combinada, de la cual no se hace menciéon o
derivacion alguna en la anterioridad citada. A este respecto, se debe
tener en cuenta que esta actividad es una caracteristica fundamental
de la presente invencion como quiera gue es lo que demuestra que la
misma resuelve el problema técnico planteado. Asi entonces ademas
de gue los compuestos de la presente invencion solamente fueron
descritos de manera general en la anterioridad, es también relevante
poner presente que el efecto logrado por el solicitante tampoco
aparece sugerido 0 mencionado en dicha anterioridad.

Se le aclara al solicitante que una selecciéon corresponde a una accién y
efecto de elegir una o varias cosas entre otras. En el presente caso el
solicitante eligié o selecciond algo que ya pertenecia al estado de la técnica,
por lo cual no puede considerarse nuevo pues ya habia sido divulgado
previamente tal y como se demostrd anteriormente. El hecho de dilucidar el
mecanismo bioquimico de accion , establecerle ventajas adicionales y/o su
consecuente indicacion terapéutica , a los compuestos reclamados y
seleccionados de D1 , no tiene relacion con la novedad de los compuestos
pues su estructura quimica era conocida. Por lo tanto dicha seleccidn no es
patentable.

5. Por lo tanto la mayoria de los paises en el mundo reconocen la
invencién de seleccion como una forma de invencion patentable. Si la
especificacion de una invencion anterior describe de manera muy
amplia la invencion anterior sin ejemplos de trabajo especificos y una
invencion posterior experimenta con la invencion anterior y confirma
un efecto inesperado sobre esta, la invencion posterior puede
conseguir el reconocimiento de novedad y nivel inventivo como una
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invencion de seleccién. Entonces debido a que el subgrupo de
compuestos aca reivindicados no se encuentra explicitamente
divulgados en D1 y adicionalmente el mismo presenta un efecto
inesperado no revelado anteriormente ni anticipable de manera obvia
y/o evidente a partir de dicho estado del arte, la presente invencion de
selecciéon debe considerarse inventiva frente a D1.

Se le aclara al solicitante que tal como se demostré en los folios ( 173 a 175)
los compuestos se encuentran divulgados de manera clara y especifica en
D1 . Los ejemplos dentro de una solicitud no limitan el alcance de esta. En
este caso el subgrupo de compuestos reclamados se encuentran
comprendidos dentro del grupo de compuestos divulgados en D1 y por lo
tanto no son nuevos.

6. Por lo tanto la actual solicitud cumple con los requisitos de
patentabilidad.

En cuanto al numeral 6 este Despacho ratifica con los argumentos

expuestos anteriormente que los compuestos objeto de la actual no son
nuevos frente a D1y por lo tanto , no cumple los requisitos de patentabilidad

Bogotd, D. C., Septiembre 30 del 2009

CONCEPTO JEFE DIVISION EXAMINADOR
TECNICO NUEVAS TECNICO
3198 CREACIONES 202075
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