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1 Me reflero a mi memorial de 29 de Mayo de 2001

2 De conformidad con el precepto del Articulo 44 de la Declsién
486 y estando dentro del plazo de sels meses contados desde la
fecha de la publicacidon de la solicltud en la Gaceta de la Propledad
Industrial numero 527 de 30 de Abrll de 2003, solicito a ese
Despacho proceder a reallzar el examen de patentabllidad de la

presente invencién

3 Anexo me permito acompafiar recibo nimero 03-65 617,
expedido por la Superintendencia de Industria y Comerclio, que

acredita el pago de la tasa que dicho examen causa
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Industria y Comercic

SUPERINTENDENCI/

a VA

DIVISION DE NUEVAS CREACI NES

RADICACION EXPEDIENTE No 00-97116

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 527, DE

FECHA 30 DE ABRIL DE 2003, EL TERMINO HABIL SENALADO PORLALEY

EXPIRA EL 29 DE JULIO DE 2003

NOTA Dentro del plazo de los seis (8) meses sigulentes a partir de la fecha de
publicacién en la gaceta de Propledad Industrial, deberd solicitar y cancelar el
examen de patentabllidad so pena de que la sohcitud calga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Declsién 486/2000

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS
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Pharmacia & Upjohn Company
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ASUNTO Radicacién 00-87118
Tramite 002
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Actuacién 430
Oficio 4269
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Como resultado del examen de fondo, reallzado con fundamento en el articulo 45 de
la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica

Documentos estudlados

Los textos estudiados fueron la descripcién (Folios 6 a 53)y las relvindicaclones 1 a
23(follos 54 a 57)

La presente solicitud relvindica proridad Americana N° 60/172,032 de 23 de
diclembre del 2000 y cumple con lo establecido en los articulos 8, 10y 11 de la
Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina

Gbjeto de invencién

El objeto de la presente solicitud se reflare a un método para identificar compuestos
que modulen la Interaccién del amlioide p o sus agregados con un canal de sodio,
que conslste an poner en contacto un compuesto con el amiloide y el canal de sodio
y determinar la acclén del canal de sodlo en la presencla y ausencla de dicho
compuesto Dicha actvdad del canal de sodio se determina examinando
potenciales de reposo y accidn de membrana, asl como [a comiente rapida de
entrada de sodioc El método anterlor incluye adicionaimente la fabricacién de una
preparacién contenlendo ef modulador Identificado junto con un wvehicuio
farmacéuticamente apropiado, para el tratamiento del mal de Azheimer Tamblén se
reclaman los compuestos identificados por el método descrito, asl como un método
para diagnosticar o nvestigar la suscaptibliidad de un mamffero a la enfermedad de
Alzhemery de enfermedades causadas por Priones Asl mismo se reclama el uso
de los medicamentos de cualquiera de los compuestos identificados como
protectores © agonistas del canal de sodlo en el tratamiento de enfermedad de
Alzhelmer o causada por Priones

El objeto de la solicitud definido anteriormente sa clasificé en la IPC A81K 48/00
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El articulo 30 de la Declsidn 488 de la Comisidn de la Comunidad Andina establece que "Las
relvindicaciones definirdn fa materia que se desea proteger medianis la patents Deben ser claras y
concisas y estar enrderamenie susteniadas por in descripcién

Las relvindicaciones podrén ser independientss o despsndienies. Una relvindicacion serd independients
cuando defina la maleria que se desea proteger sin referencia a otra relvindicacion anferior Una
relvindicacién serd dependiente cuando defina le materia que se desea proleger refirléndose a una
relvindicacién anterior Una reMindicacién que se refiera a dos o més relvindicaciones antenores se
considerard una relvindicacién dependients miitiple *

Ciaridad de Ia solicitud

Las revindicaciones 3, 4, 8 y 9 se refleren a reallzaciones que no contribuyen a la
caracterizacién del método reclamado, si no al uso de los compuestos identificados a
través de éste para ser usados en la fabnecacién de medicamentos Los métodos se
caracterizan a través de la secuencia ldgica de sus etapas y de las condiciones a las
cuales se lievan a cabo, luego la preparacidon de un medicamento, no es una etapa
de un método de identificacién de moduladores de la interacclén amilolde f-canal de
sodlo, que se reclama Por esta razdn, las cldusulas menclonadas y sus
dependientes no pueden ser consideradas claras a la luz del articulo 30 de la
Decisién 486

Por su parte, la relvindicacién 10 reclama un compuesto definido no mediante su
estructura quimica, sino por el método que se empled para identificario Siendo que
muchos compuestos no relacionados estructuraimente pueden ser selecclonados
medlante el mismo método, se concaptiia que 6l compuesto reclamado se encuentra
mal definido y de esta forma no podria ser objeto de patente La misma objecién es
véllda para la composiclén conteniendo dicho compuesto no definido, reclamada en
la cldusula 11

Por Gltimo, la relvindicacién 12 reclama un método para usar un compuesto (no
definido) en la fabricacién de un medicamento para tratar o prevenir el mal de
Alzheimer Este tipo de caracterizacion no es proplamente definttoria de un método,
sl no més blen de un uso o de un resultado esperado, como lo es el tratamlento de
una patologla Por esta razdn la reivindicacién anterior y sus dependientes no
resultan claras en virtud de la Declsién 489

Excepciones de Patentabllidad

El articuio 20 de la Decisibn 486 se establece “No serén paientables. a) /as invenciones cuya
explotecion comercial en el termitorio del Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariaments para
proleger el orden pabiico o la maral A eslos efectos la explotacién comercial de una Invencién no se
considerard contraria al orden publico o & la more! solo debido a la exiatencia de una disposicidn legal
o administretiva que prohiba o que regule dicha expiotacion, b) las invenciones cuya explotacion
comercial en ¢! Pals Miembro reapectivo deba impedirse necesariamente pare proteger la salud o la
vida de las personas o de los animeles, 0 para preservar los vegeiales o 6/ medio amblente A estos
efectos la explotacion comercial de une invencién no se conaiderard contraria a la salxd o fa vida de las
personas, de los animales, o pera la preservecion de los vegetaies o del medio ambiente sdlo por
razon de existir une disposicin iagal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacidn, c)
fas planfas ios animales y los procedimisnios esenciaimente bloldgicos pera la produccién de planias
o animales que no sean procedimientos no bloldgicos o microbloidgicos, d) los métodos terapéuticos o
quirirgicos pam el tratamiento humano o animal, asi como los métodos de disgndstico aplicados a los
seres humanos ¢ a anineles.”

Las reivindicaciones 4 y 12 a pesar de no estar encabezadas especificamente porun
método de tratamlento, 8! hacen referencla a etapas aspecificas que involucran la
terapia humana o animal, o a reahzaciones cuyo Unico elemento caracterfstico es



3 :
justamente el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer Por (o anterior, la materia
contenida en dichas cldusulas se encuentra dentro del alcance del literal d) del

articulo 20 de la Decision 486

Por su parte, las reivindicaclones 13 a 18 se refieren especificamente a métodos de
diagnéstico de enfermedades de Alzheimer o causadas por Priones, y por esta razdn
8@ encuentran exceptuadas de patentabllidad respecto del literal d) del articulo 20 de
la Decislon 486 A sl mismo sus cldusulas dependlentes verin afectada su
patentabllidad

Relvindicaclones de uso

El arliculo 14 de la Decisidn 488 de la Comisién de Ia Comunidad Andina establece “Los Paises
Miembros oforgaréin palentes para las invenciones sean de producio o procedimienio, en todog loa
campos de la tecnologla, slempre que sean nuevas, lengan nivel inventivo y sean suscepiibles de
aplicacién industriel”

Las relvindicaciones 12, 17, 18, 18 y 20 reclaman el uso o un método para usar
compuestos exhibiendo una determinada actividad en el tratamiento de
enfermedades de Alzheimer o causadas por pnones La Declsién 486 considera el
otorgamiento de patentes para invenclones blen sea de producto o procedimiento,
pero no contempla los usos, y por esta razdn la matena reclamada en las anteriores
relvindicaciones se encontraria fuera del campo de patentabliidad definido en el
articulo 14 de la Declsion 488

En cumplimiento del articulo 45 de la Declsién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar reapuesta dentro del término de sesenta dlas
contados a partir de la facha de la notfficacion de |la presente comunicacidn Encaso
de no dar respuesta al presente requenmienio o sl a pesar de la respuesta
subslstieran los impedimentos para la concsesion, se denegara la patente

Notifiquese el presente oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5 2, literal 8), del
capitulo quinto del titulo pnavéro te la Circular Unica N° 10 de 2001

El anterdor requerimiento fue notficado por fijacibn en lista, de
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