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

1. Documentos estudiados

1.1.  Descripcion: Folios: 33 a 59 Como se radicd inicialmente

1.2. Reivindicaciones: Folios: 59 y 60 Como se radicé inicialmente

1.3.  Prioridad: Folio 1: US 60/637.422; 17/dic/2004

2. Objeto de la invencion

Titulo de la solicitud: PROFARMACO DE GEMCITABINA, COMPOSICIONES | USO
DEL MISMO

El objeto de la presente solicitud _consiste en el dom_puesto de férmula:



CHg

CH3

Cuyo nombre quimico IUPAC es N-[1-[(2R,4R,5R)-3,3-difluoro-4-hidroxi-5-
(hidroximetil)oxolan-2-il]-2-oxopirimidin=4-il]-2-propilpentanamida

-Reivindicaciones 1,9: Compuesto

-Reivindicacién 2: Mezcla racemica del compuesto en cocristal con p-toluensulfénico.
-Reivindicaciones 4,5: Composiciones que contienen los compuestos.
-Reivindicaciones 6,7. Métodos de tratamiento.

-Reivindicaciones 8 y 10 Uso de los compuestos.

El objeto de la invencion se clasificd de acuerdo con la Clasificaciéon Internacional
de Patentes (IPC) : CO7H19/073

3. De la solicitud de Patente

Reivindicaciones (articulo 30 D 486 de la C.A.N.)

-La reivindicacién 2 reclama una mezcla racemica del compuesto de la reivindicacion
1, en “cocristal” con el acido P-toluensuifonico, en ninguna parte de la descripcion
aparece la descripcién de un “cocristal’ como el que se reclama. Un cocristal es una

forma de cristalizacién de dos compuestos que no reaccionan entre si y ademas

estan “compartiendo una misma celda unitaria’, que es diferente a un cristal de la

sal del acido p-toluensulfonico con el compuesto.

-La reivindicacion 9 es inconsistente, el encabezado no es congruente con el texto de
la reivindicacién, porque se encabeza como compuesto y el resto del texto de la
reivindicacion se refiere al uso, que no es caracteristica técnica de compuesto.

Por lo tanto el capitulo reivindicatorio no cumple con lo exigido en articulo 30 D 486
dela C. AN

4-Reivindicaciones de Uso

-Las reivindicaciones 8 y 10 reclaman el uso de'compuestos y de acuerdo con el
articulo 14 de la Decision 486 de Ia C. AN los Paises Miembros otorgaran patentes
para las invenciones sean de productos o procedimientos en todos los campos de
la tecnologia...; aqui NO se hace alusién al uso como patentable.

Por demas los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la



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

5. Excepciodn a la patentabilidad (articulo 20 D486 literal -d))

-Las reivindicaciones 6 y 7 reclaman un método de tratamiento para el cuerpo
humano o animal, por lo tanto estan comprendida por las disposiciones del articulo
20 D486 literal -d).
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6. Determinacion del Estado de la Técnica

Considerando la fecha de prioridad reclamada de la presente solicitud de patente
171/dic/2004, se realizo la busqueda del estado de la técnica, en bases de datos
donde ésta oficina tiene acceso libre, para busquedas de documentos relacionados
con la materia que se reclama como nueva e inventiva en la presente solicitud.

En las bases de datos consultadas no se encontrd documentos relevantes que
pudiesen afectar la patentabilidad de la materia reclamada.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 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 de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesion, se denegara la patente.
. Do

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 efyla via gubernativa.
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El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha
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