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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica:

1. Documentos estudiados
1.1. Descripcidn: Folios: 27 a 56 Como se radicoé inicialmente.

1.2.Reivindicaciones: Folios 57 a 62 Como se radicé inicialmente PCT.
Folios 63 a 68 Modificacién fase internacional.
Folios 152 a 154 modificacion después del examen de
Patentabilidad.

1.3. Prioridad; Folio 1: DE 102004032673.8; 02/jul/2004.

2. Modificaciones no aceptadas (articulo 34 D.486 de la C.A.N.)

3. -La solicitud introduce materia que no encuentra sustento técnico en la
descripcidn original, arbitrariamente y sin sustento en la descripcién introducen
una disclaimer; y como se sabe ese tipo-de disclaimer debe tener sustento
técnico en la descripcién original, ya que se excluye un compuesto especifico
que posee todas las caracteristicas técnicas de los reclamados como nuevos e
inventivos mediante una “formula Markush (I)”, la cual es una extrapolacion del
compuesto especifico mediante programas por ordenador, por lo tanto el nuevo
capitulo reivindicatorio debe ser ajustado de acuerdo al estado de la técnica
citado, para restaurar correctamente la novedad de la solicitud en estudio, por
lo tanto no cumple con lo exigido en el articulo 34 D.486 de la C.A.N.




4. Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: NUEVOS D-HOMO-ESTRA-1,3,5,(10)-TRIENOS
SUSTITUIDOS EN LA POSICION 2 COMO INHIBIDORES DE 17p-
HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA TIPO |.

El objeto de la invencién son los derivados de 12a-metil-8-hidroxy-9-alquil-
2,3,4,4a,4b,5,6,10b,11,12-decahidrocrisen-1-ona  (IUPAC), o D-homo-estra-
1,3,5(10)-trienos sustituidos en 1a posicion. 2 de férmula Markush (1):

HO

Reivindicaciones 1-6: Un compuesto de la férmula (1).
Reivindicaciones 7-13: Uso de los compuestos.
Reivindicacion 14: Composiciones que los contienen.

La invencién se catalogd, segi]Ff’ la Clésifiéacién Internacional de Patentes (IPC.):
C07J63/00, A61K31/56; A61P5/32.

5. De la solicitud de Patente

Como el capitulo reivindicatorio introdujo materia que no estaba
contemplada en la descripcién, se reitera lo dicho en el concepto técnico del
N°2826 [oficio 10395], folios 142-146. ’

6. Respuesta a los argumentos del solicitante:

Respecto al argumento en el que se indica que:
“No obstante lo anterior, deseo resaltar los siguientes hechos: durante el trémite de la
mencionada patente europea, el documento DI fue tomado en consideracién por el
Examinador, quien reconocié el cumplimiento del requisito de novedad y actividad
inventiva de la materia reivindicada por sobre las ensefianzas de este documento. Este
documento fue citado como un documento de categoria P para la solicitud equivalente

W02006/003012. El andlisis aplicado al caso europeo es también aplicable en el

presente caso.”




Lo primero que hay que ver, es que realm'énte« él documento D1[W0O2004074309]
fue considerado en el examen para el reporte internacional de busqueda, debe ser
resaltado que fue considerado para afectar la novedad de la presente solicitud,
por lo tanto es carente de veracidad lo se afirma en el presente memorial, respecto
a que se reconocia la novedad y nivel inventivo de la presente solicitud, sobre las
ensefanzas de D1.

P,X WO 2004/074309 A (SCHERING 1-5
AKTIENGESELLSCHAFT; HILLISCH, ALEXANDER;
PETERS, OLAF; GEGE,)

Adicionalmente debe ser sabido por los Tramitadores de patentes que el andlisis
de patentabilidad de una invencién, se debe realizar para cada caso en concreto,
en consideracién a sus antecedentes y a la legislacién vigente en el momento y
lugar en el que se efectue, por lo que la concesmn de una patente en un pais no
determina su otorgamiento automatlco en otro mas aun atendiendo al principio de
territorialidad mediante el cual Ios derechos de propiedad industrial se
circunscriben al ambito geografico (np_:ais) en el que se concedieron, siendo
autébnomo cada pais a efectos del examen de patentabilidad de una invencién que
se someta a su jurisdiccion = TERR'IT'ORIALIDAD, somos libres e independientes.

Igual mente esta establecida en el Convenio de Paris:

B. Independencia de las patentes

50. Laregla relativa a la “independencia” de las patentes de invencion. contenida en el
Articulo 4bis. significa que las patentes de invencion otorgadas en paises miembros a
nacionales o residentes de paises miembros deben tratarse con independencia de las patentes de
invencion obtenidas para la misma invencion en otros paises, incluidos los paises no miembros.

51.  Este principio debe interpretarse en su sentido mas amplio. Significa que el
otorgamiento de una patente de invencion ey un pais respecto de una invencion determinada
no obliga a ningun ofro pais miembro a conceder una patepte para la misma invencién.
Significa también que una patente de inv: encmﬂ 1o puede ser denegada invalidada ni
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cancelada en ninguna otra forma en mnzun pazs mlembro por razon de que se haya denegado
o mvalidado una patente para la misma invenciofi en cualquier otro pais. o de que haya
caducado o haya sido cancelada la patente en otro pais.

52, Larazon en que se funda el principio de independencia de las patentes de invencion. y
el principal argumento en favor de €1. es que las leyes nacionales vy las practicas
administrativas suelen ser muy diferentes de un pais a otro. La decision de no conceder o de
invalidar una patente de invencién en determinado pais, sobre la base de sus leyes. muchas
veces carece de todo significado en el contexto juridico diferente de otros paises.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisiébn 486 de la Comision de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificacion de la presente

comunicacion. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a pesar

S R R




. (84

de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la
patente. o

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el articulo 8 de la
resolucion reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiendo que

contra el no procede recurso alguno en la via gubernativa.

—_—
JOSE LUIS SALRZAR LOPEZ

Directora de Nuevas Creaciones (e)

El anterior requerimiento fue notificado por fijacion en lista, de fecha
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