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GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ.
Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 02-089.153
ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
NOVARTIS AG y Université Louis Pasteur

Estimado Doctor:

En mi calidad de apoderada de la sociedad solicitante de la patente de la referencia
manifiesto a usted lo siguiente:

1-Mediante memorial presentado ante ese despacho el 5 de noviembre de

2004, se solicité a la divisién de nuevas creaciones examinar la patente de la
referencia, asunto que no ha sido atendido atn por parte de esa Superintendencia.

2-En vista de que ha transcurrido casi 1 _ANQ, desde que se solicitd dicho
examen de patentabilidad, sin que hasta la fecha se haya resuelto dicha peticién,
ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso para que se proceda de
inmediato a tramitar tal solicitud y se otorgue la patente de la referencia lo mas
pronto posible

Cordialmente,

JI
CC 39.779.452 de Usaquén. W0
T.P. 68228 : /o
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E SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
OPIEDAD INDUSTRIAL No 540, DE
RMINO HABIL SERALADO POR LA LEY

: de Propledad Industnal debera sohcrtar y cancelar el
d- sp pena de que la sol ltud calga en’ abandon_o_ de -
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T _Como resultado del examen de fondo, reahzado con fundamento en ol artlculo 45 defi\ - S
ey la Decusrén 486 de la Ccmlsnon de la Comunldad Andma se le: comumca - j : B
T | ’Docun'nentos estudladas

e :"\_'Los textos estudlados fueron la descnpc;on (Fohos 5a93)ylas remndicamones 1 a'j.': i
28 (ollos: 942 100). R T 7

'-"—'"'f’_\-La presente sohcﬂud no relvmdtca pnondad

. '.f_Objeto de mvencién-‘ “hi

o --La presente sohc:tud se ref' iere a un pohpep’udo arslado caractenzado porque se
RS acomprende una secuencia de aminodcido seleccionado entre los polipéptidos con .~
" secuencia SEQ ID No.-1y SEQ ID No 2. De igual manera se reclama el poli . -
- nucleotido ‘aisladoque codifica para el antenor péptldo elvectorque locomprendey
a célula huésped que contiene el ADN aislado o el vector mencionado. Asimismo =
.. sereivindica el método de diagndstico de ta distrofia retinal, el anticuerpo queseune -

: f,"f-fs_"'especiﬁcamente al péptido anteriormente mencxonado, y el-método para evitar o

“proteger a las células de la degenerac&on que comprende Ia transfeccion.conun. o

- vector que: contiene el ADN-que codifica para el polipéptido RDCVF1 0 RDCVF2.

.~ También se reclaman las comsmones que con’uenen blen sea el peptldo 0 el poln g , Vo _

o 'nucleotldo que lo codlf ica. i

S “"El objetb de la sohcltud deﬁmdo antenormente se clasnﬁco en la A61k 9138






: | CIandad de la sohmtud

& artiulo 30 de Ia Decisién 486 de Ia Com:s:on de Ia Comunidad Andma establece que: “Las N
reivindicaciones definiran.la materia que se desea proteger: med:ante la patente Deben serclarasy. i

- concisas y estar enteramente sustentadas por la descnpc:on :

Las re:vmd:caclones podmn ser mdependlentes 0 depend:entes Una rerwndrcac:én serg :ndependlente.

cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a olra reivindicacién anterior. Una

" reivindicacién seré dependiente cuando defina la materia que se desea proteger refiriéndose a una

reivindicacién anterior. Una reivindicacion que se refiera a dos o més retvmdlcaclones antenores se
oons:deraré una reivindicacion dependlente multtple i . L

: Las relvmdlcacuones 1 a2 reclaman un pohpeptldo alslado y la clausula 3 reclama _
+ un acido nucleico aislado que codifica para el polipéptido de 2. Las anteriores
moléculas corresponderian a materia existente en la naturaleza y por. Io tanto no.

- podrian ser consideradas invenciones. Lo mismo sucede conla célulaqueposeeel -

. .&cido nucleico aislado (reiv, 4)y que no mencnona que ha sido transfonnada (reiv. 9)
\ puesto que pueden ex;stlr en la naturaleza . o ;

" Elsimple aislamiento, o a elucrdaclon de la secuencia 2 de Una proteina o ADN que ya _‘ -

- existe en la naturaleza no pueden ser considerados como invenciones, pues lo que

“se efectua es el simple reporte de las caracteristicas que la molécula ya poseia pero '

_‘que no han sido atribuidas por el solicitante. - La reclamacién puede hacerse para
_una proteina de fusion, un péptido recombinante que comprenda al polipéptido de la

. secuencia determinada, para un constructo de ADN que contiene la secuencia que
- codifica el péptido de interés, pero no se pueden reclamar las moléculas que poseen -
" exactamente la misma secuencia de amino&cidos o nucledtidos de materia que
1 existeenla naturaleza, puesto que no han sufrido modificacién alguna por parte del
’ ihombre Tampoco pueden reclamarse células que no. hayan sxdo transformadas

En las remnd;cacnones 9 y 10 no es claro Si. Ias celulas han SIdO transfonnadas 0 Sl

'las secuencias de control se encuentran en unvectory cuales son dlchas secuenmas |

\ 'de control que han S|do lntroducldas por. el sohcﬁante

- Los antlcuerpos de las: relvmdlcacrones 14¢ a 17 no se encuentran defi mdos a traves o
de las caracteristicas técnicas propias, como son: su secuencia de amino4cidosoel - -
_nimero de deposito del hibridoma que lo produce, si no porla-molécula a Ia cualse
‘une.. Considerando que muchos anticuerpos se ‘pueden reconocer una misma’

- molécula, se encuentra que mientras no se definan correctamente los antlcuerpos
' estos no pueden ser objeto de reclamacion.. El kit que contiene el antrcuerpo no-.
o def mdo” tampoco se encuentra apropladamente caractenzado :

' Las relvmdlcacuones 23 y24 reclaman un agente retmoprotector que comprende un’

: pohpeptldo seleccionado entre SEQ ID No 2, SEQ ID N6 4, SEQ ID No 6, SEQID No

'- 8, SEQ ID No 10, SEQ ID No 12, SEQ ID No 14. o un poli nucleétido seleccionado

entre SEQ ID No 1, SEQID No 3, SEQID No 5, SEQ ID No 7, SEQ1D No 9, SEQ ID

No 11, SEQ ID'No 13. No ha sido posible establecer cual es la estructura comin

'=entre todas ‘los . péptidos reclamados, ni entre todos ‘las moleculas de ADN

- reivindicados que los convierte en un Gnico objeto de invencién. -Al parecer existen
moléculas .que . no- presentan relacnén estructural entre ellas y que por ello \

constituirian invenciones separadas. -






o Evaluaclon de Ia Umdad de lnvenclon. , |

: -El artlculo 25 de Ia Decrs:on 486 de la Com:s:on de la Comunldad Andina establece “La sollcltud de-- B
- patente s6lo podra comprender una invencion o uh grupo de invenc:ones relacfonadas entre si, de ;
 © manera que conformen un anico concepto mventrvo ' . . i

Las relvmdlcacnones 23 y: 24 reclaman un agente retmoprotector que comprende un-
_ -pohpeptldo seleccionado entre SEQ 1D'No 2, SEQID No 4, SEQ ID No 6, SEQID No
'8, SEQ ID No 10, SEQ 1D No 12, SEQ ID No 14. o un poli nucleétido seleccionado
-entre SEQID No 1, 'SEQID No 3, SEQIDNo 5, SEQIDNo 7, SEQIDNo 9, SEQID. = -
No 11, SEQ ID No 13.. Como no se ha podldo determinar cual es la estructura

com(in entre todas los pept&dos reclamados, ni entre todos las moléculas de ADN

reivindicadas, se podria decir existen moléculas - que no presentan relac:lon :;_*:7

estructural entre ellas y que por ello constltuman |nvenctones separadas

_ Es una mvencion.

: El articufo 1 Sdela Deczsrén 486 de la Com:s:én de la Comun/dad Andtna establece “No se cons:deran |
- Invenciones: &) los descubrimientos, las teorias clentificas y los: métodos mateméticos; b) el todo o
. parte de seres vivos fal. como se encuentran en la naturaleza, 1os procesos biolégicos naturales, el

material biolégico existente. en fa naturaleza o aquel que pueda ser aislado,’ inclusive .genoma o

_.germoplasma de cualquier ser vivo natural; ¢) las obras literarias y artisticas o cualquier otra protegida: .. :

por el derecho de aufor: d) Jos planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, .
Jjuegos o actividades econdmice-comerciales; e) los programas de ordenadores 0 el soporte Ioglco v

~eomo tales, y. Py las formas de presentar mformac:on

o Como se menciond en el aparte de claridad las rewmdlcacmnes 1a2 reclaman un: -
‘. *polipéptido aislado” y la clausula 3, reclama un acido nucleico aislado” que codifica -
- para el pohpép’udo de 2. Las anteriores moléculas correspondeﬁan -a-materia
. ‘existente en la naturaleza'y por o tanto no podrian ser consideradas invenciones. Lo .
- mismo sucede con la célula que posee el acido nucleico aislado (rew 4)y que no
. 'menciona’ que ha .sido. transfonnada (reiv. 9) puesto que: pueden existir en la
" 'naturaleza. ‘De acuerdo con lo anterior la materia reclamada en las clausulas en -

mencién se encontraria dentro del alcance del Ilteral b) del amculo 15 Y por ellono

L puede ser consnderada mvenc:lon

g _“'Excepclones de Patentabihdad

EI artlculo 20 de Ia Decrsron 486 80 establece “No seran patentables a) Ias mvenc:ones cuya .

-explotacion comercial en el terriforio del Pais-Miembro respectivo deba impedirse: nnecesariamente para

proteger el arden pablico o la-moral. A estos efectos la explotacion comercial de una invencién no se

‘considerard contraria al orderi publlco 0 a la moral solo debido a la existencia de una disposicién legal

o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion; b) las invenciones cuya explotacion

. ..comercial enel Pais Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la saludofa ..
- vida de las personas o de los animales, o para preservar os. vegetales 6 el medio ambiente. A estos

. efectos la explotacion comercial de una invencion no se consideraré contraria & la salud o la vida de las
‘personas, de los animales, o para la preservacion de los vegetales o del medio ambiente s6lo por

razon de existir una disposicién legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacion; c) .
las plantas, los-animales y-los procedimientos esencialmente biolégicos para la produccion de plantas

0 animales que no sean procedimientos no biolégicos o mtcroblolég/oos d) los métodos terapéuticoso.
<. quirargicos para el fratamiento humano o ammai asi como los metodos de dtagnost:co aphcados alos. ..
-1 86res. humanos ca an:mafes : , P

R T - 'm PR - - L







 delAttioulo 20 dela D. 486 ypor ende no es patentable.

S Notlflquese el presente OﬁClO conforme a lo dlspuesto en el numeral 5 2 llteral e) delﬂ :
capituio qumto del trtulo v\pnme’ e la ercular Umca Ne. 10 de 2001 ' '

E DE VERGEL

. ’\_":'\I:;J-\‘Jefe de la Dwnsmiﬂ--e uev\ Creacxones T

El antenor 'requenmlento fue . notkfcado por ﬁjacién en "-._--;l.iéta'; de i

- gy e Lo .‘ “'n

ol couc&wo TECNICO | EXAMINADORTECNICO | 20080821 = = [

" N° 1512 L i-";'.\cédig\o N°:202063 . . b .

e En cumphmlento del artlculo 45 de la Decrsnon 486 de la Comtslon de la Comumdad G
I - ‘Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del término de sesentadias -
i contados a partir de la fecha de Ja notificacion de la presente comumcac:én Encaso.
"~ .de no dar respuesta al presente requenmlento o si a pesar de'la respuesta... '
subsnstreran los tmpedlmentos para Ia conoesnon se denegara Ia patente (A
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C°m° resmtado de la busqueda de antenondad y con fundamento en el artrculo 46 de la Dectsubn- _',

| _486 dela Com&snén de la Comumdad Andina, se Ie comunica:

R articuio 46 de Ia Dec;snén 486 de la Gormsnén dela Comumdad Andma establece que' "La e

. oficina nacional competente podré requeir el informe de expertos o de organismos cientificos o

it tecnologlcos que se consideren idoneos, para que emitan opinion- sobre la patentabilidad de la oy b :

invencion, Asimismo, cuando Io esttme convemente podra requenr lnformes de otras oﬁcxnas det--:- o

o proptedad mdustnal

’».f“De ser necesano a efectos dei examen de patentablhdad y a requenm;ento de la ofclna-' |
Lo nacional competente el solicitante proporcxonara en un plazo. que no excedera de 3 meses, uno -
.- 0 mas de los siguientes documentos ‘relafivos 'a una:o mas de Ias sohcrtudes extran}eras_

" referidas fotal o parcialmente & la misma invencién que se examina:

. aesasolictud extranjera

- Siel solicitante. no presentéra o8 documentos requendos dentro del plazo seﬁalado en el: e
o presente artlculo la oﬁcma nacxonal competente denegara la patente i

i .":::,Como resultado de ia busqueda de antenondades $6 encontré que !a sollcrtud en estudlo esth - o
_ relacionada con ta solicitud interacional publicada con el nimero W00024359 -El andlisis

~ . *..b) copiade los resultados de exémenes de novedad ode patentabmdad efectuados respcecto‘,f_'f A

" del informe de biisqueda intemnacional de la solicitud extranjera establece como documentos que S

G afecta la novedad del objeto de Ia sohcntud colomblana el s;gutente

CARWILE MARY E ET AL “Rod outer segment mamtenance is enhanced"_" | :
© . in the presence of bFGF, CNTF and GDNF." Database accession no.
- PREV1 99800399007 XP002135774 & EXPERIMENTAL - EYE RESEARCH‘_

" JUNE, 1998, vol. 66, no. 6, juin 1998 (1998-06), pages 791-805

s+ .J SAHEL ET AL.: "Glial cel line-derived neurotrophic factor (GDNF) induces
" histological and functional neuroprotection .of rod photoreceptors in' the

retinal degeneration (rd) mouse.” INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY &
AMBUL SCIENCE. vol 40 no. 4. 15 mars 1909 {1999-03-15).. hace S966






‘mouse.” INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE, vol.
40, no. 11, octobre 1999 (1999-10) pages. 2724-2734, XP000891598 ST.
LOuIS, US

‘Esta Oficina requnere que el solicitante proporc:one en.un plazo que no excedera de 3 meses, la
copia del articulo mencionados anteriormente. - Nos permitimos recordarle que si el solicitante no

presentara los documentos requeridos dentro del plazo seﬁalado la oficina nacional competente. - '

denegara la patente

| Notlflquese ol presente of" icio conforme alo dISpuesto en.el numeral 5.2, literal e def capitulo qumto

5 5 ) del titulo prlmero dela cnrcul_‘ f nca niimero 10 de 2001.

- ALIX CARMENZA-SF’EDES DE VERGEL . | -
Jefe de la Divisitrde Nuevas Creacnones L B 58& m

El: antenor requerimiento fue notlﬁcado por ﬁ;acnon en hsta de fecha

CONCEPTO TECNIGO. T EXAMINADOR TECNICO
" Nimero: 1517+~ . Codigo # 202063
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