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Seilores

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S. D.

Re: Expediente No. 000 30787
Solicitud de Patente
Solicitante: Schering Aktiengesellschaft

Yo, LUIS PATINO LEYVA, vecino de Bogots, D. C., portador de la
tarjeta profesional No. 2698, obrando como apoderado sustituto del
solicitante, en la solicitud de patente de la referencia, doy respuesta al
Oficio No. 13003, notificado por fijacién en lista en Junio 16 de 2005, en
los siguientes términos:

1.  De acuerdo con nuestro poderdante retiramos la reivindicacién 9,
de la cual desistimos para acatar las exigencias del sefior examinador.

Acompaiio al presente memorial la sustitucién del Poder a mi favor para
este caso.

En vista de lo anterior solicito se sirva continuar con el trimite de esta
solicitud de patente.

De la sefiora Jefe,
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G. HOLLMANN RESTREPO
" ABOGADOS LTDA.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE SIGNOS DISTINTIVOS
E. 8. D.

RE: Poder otorgado por 1a sociedad SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT,
domiciliada en Berlfn, Alemanfa, a GUSTAYO HOLLMANN RESTREPO y/o
LUIS PATIND LEYYA, con facultades para sustitufr y nombrar apoderados

judiciales o extrajudiciales, aquf incluido.
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Y0, GUSTAVO HOLLMANN RESTREPO, vecino de Bogotd, D. C., portador de la tarjeta
profesional No. 5803, atentamente manifiesto a usted que sustituyo el poder con que
obro en la persona de LUIS PATIRO LEYVA, vecino de Bogotd, D. C., portador de la-
tarjeta profesional No. 2698, con las mismas facultaﬁes con que me fue conférido para

este caso.

Atentamente,

L/im -
GUST. HOLLMANN REST
C.C. Not 2.878.023 de Bdgota

T.P. No. 5803

Acepto la sustitucién,

LUIS PATIRO LEYVA
C.C. No. 2.930.616 de Bogota

T.P. No. 2608
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogotd, D.C., 27 de enero de 2006

Apoderado: Gustavo Holimann Restrepo DOficio: 1394

REFERENCIA: Radicacién No. 00-30787

Tramite 002
Evento 001
Actuacién 430
Folios

Como resultado del examen de fondo, reallzado con fundamento en e! articulo 45
de la declsién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

€ Capltulo descriptivo folios 4 a 161 y 841 a 1004;

$Capltulo reivindicatorio modificado, relvindicaciones 1 a 5, follos 286 a 288;
reivindicaciones 6, 7 y 8, folios 162 a 211, relvindicaclén 9 retirada;

¥ 1° examen de forma, folios a 278 y 279;

9 Soliclitudes de las cuales se relvindica prioridad, follos 297 a 833;

€2° examen de forma folio 834;

¢ Solicitud del examen de patentabilidad, follos 837 y 838.

©®Examen de patentabllidad, folios 1005 y 1008

Objeto de la Invenclén:

La presente solicitud cuyo titulo es "DERIVADOS 6-ALQUINIL Y 6-EPOXI-
EPOTILONA, PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION Y SUEMPLEO EN
PREPARADOS FARMACEUTICOS". El objeto de la solicitud es las epotilonas
sustituidas en la posicién 6 con alquenil 0 alquenil 0 epoxi y las preparaciones
farmacéuticas que los comprenden.

El objeto de la invencién se puede clasificar segiin la clasificacion intemacional
como A81K 31/385.



Relvindicaclones de uso

De acuerdo con la legislacién colombiana el uso (empleo) que se reclama en la
relvindicacién 8 no se considera para proteccién por patente, como se lee en el
articulo 14 de la Declsién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina®... Los
Paises Miembros otorgarén patentes para las invenciones sean de productos o
procedimlentos en todos los campos de la tecnologia...”; AQUI NO se hace
alusién al uso. ;

Continuando con la Gltima parte del Articulo 14"... (Los Palses Miembros

otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos
en todos los campos de la tecnologla, slempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacién Industrial.” El hecho que se diga que el
producto o el procedimlento tengan aplicaciéon industrial no quiere decir que la
aplicaclén industrial sea susceptible de patente.
Asl mismo, citando completamente el articulo 19 este reza: * Se considerard que
una Invenclén (léase producio o procedimiento) es susceptible de aplicacién
industrial (une caracteristica de la invencién) cuando su objeto puede ser
producido o utilizado en cualquier clase de Industria, entendiéndose por industria
la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” Esta diciendo
que una invencién, producto o procedimiento, debe servir para algo. En ningtn
momento se dice que un uso pueda ser protegido como patente.

El articulo 186 dice: * Los productos o procedimientos (o sea, los inventos, n6tese
que nunca se refieren a nada diferents) ya patentados comprendidos en el _estado
de la técnica de conformidad con el Articulo 21 de la presente Declslién, no serdn
objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originaimente comprendido por la patente Inicial." Nunca se refieren a una
proteccion para el uso, como ermbneamente se podria interpretar. Se trata de no
conceder nueva patente a un Invento (exclusivamente productos o
procedimientos) al que se le ha encontrado nueva funclén, pero que se trata
exactamente del mismo producto o procedimiento. Es declr, sl el compuesto,
aparato, etc. 0 método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se
haya descublerto una nueva aplicacién para el mismo compuesto, aparato, etc. o
método, implica que no es merecedor de nueva patente, 0 que el nuevo uso le
reestablezca la novedad. En ning(n caso se dice que se esta protegiendo el uso.
Simplemente se dice que sl producto o procedimiento ya esta dentro del estado
de la técnica y una utliizacion diferente no esta contemplada para permitir



conceder patente al producto o al procedimiento nuevamente.

LOS usos 0 segundos usos no son patentables, de conformidad con Ia
sentencia del TJAC 89-Al-2000, los usos en general no son patentabiles.

Claridad de la solicltud:

En el articulo 30 de la declsién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina se
establece: “Las reivindicaciones definirdn la materia que se desea proteger
mediante la patente. Deben ser claras y concisas y estar enferamente sustentadas
por fa descripcion”.,

-La Introduccién del significado de R* es materia introduclda, por los tanto no se
acepta la introduccidn del significado OH, porque originaimente no fue presentado
y simplemente se esta implantando.

Evaluacién de los requisitos de patentabllidad:

El articulo 14 de la Declsién 488 de la Comunidad Andina establece que: “Los
Palses Mismbros oforgarédn patentes para las invenciones, sean de producto o de
procedimiento en todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas,
tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial”.

En cumplimiento del articulo 14 de la Decisién 486, se procedié a evaluar los
requisitos de novedad, nivel Inventivo y aplicacién industrial con el fin de
astablecer la patentabilidad de la Invencién reivindicada en la solicitud en estudio.
Consultada la fuente de informacién con que cuenta este despacho se encontrd
los sigulentes documentos que describen los compuestos de epotilona derivados
con especial énfasls en los sustituyentes de la posicion 6 que es donde se
encuentra la diferencia y composiciones que usan los derivados de la presente
solicitud y se encontrd WO 9907692 y WO 9838192 .

En cumplimiento del articulo 45 de la decision 486 de la Comisién de la
Comunidad Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de
sesenta dias contados a partir de la fecha de la notificacién de la presente
comunicacién. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesién, se
denegara la patente.
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Notifiquese conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal @), del cabitulo 5°del
titulo 1° de la Circular Unica n°.10 de_2001.

ALIX CARMENZA CESHJEDES DE VERGEL
Jefe de la Divisién de Muevas Creaciones

El anterlor requerimiento fue notificado por fijacién en lista de fecha MZBGG

CONCEPTO TECNICO No. (OBLEXAMINADOR TECNICO Cédigo: 202012
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