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Señor(a)
NOVOGEN LTD

Asunto:                  PATENTE DE INVENCIÓN PCT

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el artículo 38 de 
la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 27 del Tratado de 
Cooperación en Materia de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, se le comunica que:
 

1. Análisis de prioridad (Art. 9 D486)

Con respecto a la Prioridad US62/025,207 del 16 de julio de 2014, este Despacho 
reconoce la fecha de dicha prioridad (para determinar el estado de la técnica) 
solamente para las siguientes modalidades de los compuestos de la solicitud:

Luego, para las modalidades restantes de los sustituyentes R1, R2, R3, R4, R5, R6, X1, 
X2, X3 y X4 no contenidas en la Prioridad referida anteriormente, la fecha de 
determinación del estado de la técnica corresponde al 16 de julio de 2015, que es la 
fecha de presentación de la Solicitud Internacional PCT/AU2015/050400.

2. Resumen (Art. 26 literal e) y 31 D486)

Con respecto al resumen se debe allegar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
31 D. 486 en el cual se establece que el resumen consiste en una síntesis de la 
divulgación técnica contenida en la solicitud de patente. En el caso particular, el 
resumen es demasiado corto e incompleto, y por lo tanto debe adecuarse el resumen 
a lo dispuesto en dicha norma, teniendo en cuenta que el extracto permitirá precisar el 
objeto de la invención, sus elementos característicos y el campo de aplicación.
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3. Titulo

Se sugiere modificar el título de la solicitud, porque la referencia a "índoles 
funcionalizados y sustituidos" se considera general y no divulga de manera específica 
el objeto real de la solicitud. Particularmente, la presente solicitud divulga compuestos 
5 - sustituidos de 2,3-dimetil-1-(4-metilpiperazin-1-ilpropil) indol.

4. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de las reivindicaciones 43, 45 a 48, 50 a 52 y 54 a 56 no es patentable, de 
acuerdo con el Art. 14.

5. Excepción de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literales (a) – (d))

El objeto de las reivindicaciones 44, 49 y 53 no es patentable de acuerdo con el art. 20 
D 486, toda vez que se refiere a un método para tratar o prevenir una enfermedad 
proliferativa, porque incluye administrar a un sujeto una cantidad terapéuticamente 
eficaz de un compuesto de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a la 42.

6. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

La reivindicación 1 no es concisa, porque se mencionan sustituyentes tales como 
“alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo C1-6, haloalquilo C1-6, arilo, heteroarilo, 
heterociclo, cicloalquilo, cicloalquenilo, entre otros”,  que se encuentran definidos bajo 
lo sustituyentes generales y funcionales referidos anteriormente, por lo que a partir de 
los mismos se pueden obtener posibilidades de compuestos, los cuales no están 
detalladamente soportados en la descripción y además presentan una excesiva 
complejidad, lo cual dificulta determinar la extensión del objeto que se busca proteger. 
Se sugiere restringir la solicitud a una razonable generalización del tipo de compuestos 
que han sido sintetizados o probados, es decir, que se encuentran debidamente 
sustentados. Se sugiere realizar dicha limitación guiándose con los sustituyentes 
ilustrados en la siguiente tabla:

Sustituyente Soportados en la descripción
R1 y R2 CH3,

X1–X3

-X2–R4–X3–R5–X4–R6        
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En cumplimento de lo dispuesto en el artículo 39 de la Decisión 486, se le requiere 
para que dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del 
presente oficio, complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar 
cumplimiento al presente requerimiento, la solicitud se considerará abandonada y 
perderá su prelación. 

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento 
llegara a modificar el capítulo reivindicatorio y éste contiene más de diez (10) 
reivindicaciones, no pagará la tasa de modificación voluntaria pero sí la 
correspondiente al pago por reivindicación adicional. Es claro, que en todo caso deberá 
pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas sean tenidas en cuenta 
en el examen de fondo.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si así lo considera, su renuncia al término 
faltante.

Notifíquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Título I, Actuaciones ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio; Capítulo sexto, publicación, comunicación, 
notificación y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio, 
informándoles que contra el mismo no procede el recurso de la vía gubernativa.

Atentamente,

JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (E)
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Revisado:  JESÚS FERNEL GARCÍA GARCÍA
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