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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 
DOCTOR: 
GIANCARLO MALRCENARO JTMENEZ. 
Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial 

EXPED1ENTE: 02-089.153 
ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de 

NOVARTIS AG y UniversitØ 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 sohcitó a la division de nuevas ereaciones examinar la patente de la 
referencia, asunto que no ha sido atendido aun por parte de esa Supermtendencia 

. 

2-En vista de que ha transcurrido casi 1 ANO, desde que se solicitó dicho 
examen de patentabilidad, sin que hasta la fecha se haya resuelto dicha petición, 
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 S 

Cordialmente, 

QMA EWkA ii E &31UBE 
CC 39.779.452 de UsaquØn. 
T.P. 68228 
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� Folios 

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el artIculo 45 do 
la DecisiOn 486 de la ComisiOn do la Comunidad Andina, se le comunica: 

Documentos estudiados: 

Los textos estudiados fueron la descripciOn (FoIios:5 a 93) y las reMndicaciones 1 a 
28 (folios: 94 a 100). 

La presente solicitud no reivindica priondad. 

Objeto de invenciôn: 

S 
La presente solicitud so refiere a un potipØptido aislado caracterizado porque so 
comprende una secuencia do aminoÆcido seleccionado entre los polipØptidos con 
secuencia SEQ ID No I y SEQ ID No 2. De igual manera so reclama el poll 
nucleOtido aislado quo codifica para el anterior pØptido el vector que to comprende y 
la cØlula huØsped quo contiene el ADN aislado o el vector mencionado. Asi mismo 
se reMndica el mØtodo de diagnôstico de  la distrofia retinal, el anticuerpo quo se une 
especIficamente at pØptido anteriormente mencionado, y el mØtodo para evitar o 
proteger a las cØlulas do la degeneraciôn quo comprende la transfØcciOn con un 
vector quo contiene el ADN que codifica para el polipØptido RDCVFI o RDCVF2. 
TambiØn so reclaman las composiciones que contienen bien sea el peptido oe( poll 
nucleótido quo lo codifica. 

El objeto do la solicitud definido anteriormente so clasificó en  la, A61 k 9138 
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� Claridad de Ia solicitud: 

El articuk’ $0 de ía Decision 486 de ía Comisión de Ia Cornunidad Andina estabiece quo: Las 
reivincheaciones definiran 10 materia qua so desea proteger mediante Ia patente Debon set claras 

y � 

concisas.y estar enteramente sustentarias.por la descripciOn. 

� 

Las reivindieaciones podrÆn serindependientes o dependientes. Una reW!ndicación sara independ!ente. 
� cuando define ía materia qua so desea proteger sin referenda, a otra reWindicación anterior. Una : 

reiv!ndicaciónsorÆ dependiente cuendo defina la materia quo so desea proteger refiriOndoso a una � 
reivindicaÆión anterior. Una.reivindfcacfOn quo se refiera a dos o ms reivindicaciones ante notes S8 
considerarØ una ’reivindicación dapandienta mUltiple." 

Las ’reivindicaciones I a 2 reclaman un "polipØptido aislado" 
y 

la clÆüsula 3 reclama. 
un acido nucleico aislado que codifica para el polipØptido de 2 Las aritenores 
molØculas corresponderian a. materia existente en Ia. naturaleza 

y 

por 10 ’tanto � no 
podrian ser consideradas invenciones Lo mismo sucede con la celula quo posee el 
Æcido nuclerco aislado (reiv, 4) Y que no menciona que ha sido transformada (reiv 9) 

� � � � � 

puesto quo ’pueden exiStir en la naturaleza. 
: � :e 

El simple alslamiento, 0 Ia etucidación"de  la secuencia de una p�oteinao ADN que ya 
existe en la naturaleza no pueden ser considerados como invenciones, pues 10 quo 
so efectua es el simple reporte de las caracteristicas que la molecula ya poseta pero 
que no han sido atnbutdas por Of solicitante La reclamaciOn puede hacerse para 
una proteina de fusi6n, un .pØptido recombinante quo’ comprenda al polipØptido do la 
secuencia determinada, para un constructo de ADN que contiene Ia secuencia que 

� � codifica ellpØptido do interØs, Pero no so pueden reclamar las moleculas que poseØn 
� � � exactarnente la misma secuencia de aminoÆcidos o nucleótidos de materia que: 

existe en la naturaleza, puesto que no han sufrido modificaciOn alguna por parte del � 
hombre. Tam, poóo  pueden reclamarse cØlulas que no hayan sido tranSformadas. 

� � En las reMndicaciones, 9 y 10 no es claro silas cØlulas ’han ’sido transformadas o Si 
� � � � � � 

las secuencias do control se enouentran en un vector y cuales son dichas secuencias � de control que han’ sido tntroducidas por el sollcitante. � � �: � � Los anticuerpos de lasreivindicaciones 14 a 17 no Se enôuentran definidos a travØs de las caractensticas tecnicas propias, como son su 

secuencia do aminoÆcidos o el numero de depOsito del hibndoma que lo produce, si no por Ia molecula a la cual se une Considerando que muchos anticuerpos se pueden reconocer una misma molecula, se encuentra quo mientras no so definan 

correctamente los anticuerpos 
estos no pueden ser objeto de reclamacion El kit que contiene el anticuerpo "no � � � definido" tampoco so encuentraapropiadamente caracterizado. Las reMndicaciones 23y 24 reclaman un agente retinoprotector quo comprende un � �� � polipØptido seleccionado entre SEQ ID No 2, SEQ ID No 4, SEQ ID No 6, SEQ ID No � � 8, SEQ ID No 10, SEQ ID No 12, SEQ ID No 14.0 Ufl poli,nucleOtido seleccionado � � � � entre SEQ ID No 1, SEQ ID No 3, SEQ 10 No 5, SEQ ID No, 7, SEQID No 9, SEQ ID No 11, SEQ ID No 13. No ha sido posible establecer cual es la estructura cornCin, � � entre todas los pØptidos roclamados,, ni entre todos las molØculas do ADN � � � � � � reivindicados que los convierte en un ünico objeto de invenciôn Al parecer existen � � molØculas que no presentan relación estructural entre ellas 

y que pot ello � � ’ � � óonsttuirian invenciones searadas. � �, :, ,’ � � � � 
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Evaluación de la Iinidad de Invención: 

El articulo 25 do ía DecisiOn 486 do la ComisiOn do ía Comunidad Aridina establece: "La soiicftud de 

patonte solo podrÆ comprender una invencIOn o un. grupo do invenciones relacionadas entre Si, de 

menera quo conformen un Unico concepto inventive." 

Las reMndicaciones 23 y 24 reclaman un agente retinoprotector que comprendØ un 
pótipØptido seleccionado entre SEQ ID No 2, SEQ ID No 4, SEQ ID No 6, SEQ ID No 

� 8, SEQ ID No 10, SEQ ID No 12, SEQ ID No 14. 0 iiri poll nucleOtido selecciónado 
.entre SEQ ID No 1, SEQ ID No 3, SEQ ID No 5, SEQ ID No 7, SEQ ID No 9, SEQ ID 
�No 11, SEQ ID No 13. Como no se ha pOdido deterrnnar cual. es la estructura 
comcin entre todas los pØptidos reclamados, ni entre todos las molØculas de ADN 
reivinthcadas se podria decir existen moleculas que no presentan relacion 
estructural entre ellas y que por ello constituirian invenciones separadas.. 

Es una invenclón: 

. � 
� El articulo 15 do la Decision 486 do la Comisión  do /a ComunidadAndina establece: "Nose consideran 
invenciones: a) los descubrirnientos, las teorfas cientificas y los mØtodos matemØticos; b) el todo o 
parte do sores vivos Iat come so encuentran en ía naturaleza, los procesos bIológicos  neturles, el 
material biologico existente en ía naturaleza o aquel quo pueda ser aislado, inclusive genoma o 

� germoplasma do cualquier ser vivo natural; q las obras fiterarias yartisticaso cualquierotra protegida 
per el derecho do autor, d) los planes, reglas y motodos pare el ejercicio do actividades intelectuales 
juØgos a actividades econOmico-comercisles; e) los pragrarnes de ordenadores oet soporte lOg!co, 
como tales; y, 0 las formas do presenter informec!On." � 

� Como se mencionO en el aparte de claiic.ad.Jas reivindicaciones I a 2 reclaman un 
� � � "rpoiipØptido aisiado" y. la clÆusula 3 reclama un acido nucleico aislado que codifica 

� � � para el polipØptido de ��2. Las ariteriores molØculas corresponderian a materia 
existente en Ia naturaleza y por lo tanto no podrian set consideradas invenciones. Lo 

� � � mismo sucede con la cØlulaque posee el Æcido nuctØlco. aislado (rely, 4) y que no 
� meriôiona que ha side transformada (rely. 9) puestö que pueden existir en la 

naturaleza: De acuerdo con to anterior la materia reclamada en las clàusulas en � 
mención se encontrarla dentrodel alcancedel literal b) del artIcUlo 15 y porello. no 
puede ser consideradainvenciOn. . . . 

Excepciones de Patentabilidad: 

El articulo 20 do la Decision 486 so establece: "No saran patentables: a) las invenciones cuya 
explotaciOn comercieien:el territorio del Pals Miembro respective deba impedirse riecesariamenfepara 
proteger el orden pbllca o Ia moral. A estos efectos ía explotaciOn comercial de una invención no so 
considerarØ contrarie alorden pUblico o a Ia moral solo dobido ala exietencia do una disposición legal 
o administrative que prohiba a quo regule dicha exp!otaeiOn; b,) /as invenciones cuya expiotaciOn 
comercial en of Pals Miembro respective deba impedirse necesariamente pare proteger ía salud a la 
vida do las personas a dabs animates, o pare preservar los vegetalesO el media ambiente. A eatos 

� . 
� efectos laa explotación comercial de una invenciOn nose considerarÆ contraria ala salud o lavida de las 
personas, de los animates, o para ía proservaclón de los vegetaies a del media ambionte solo por 
razOn do existir una disposiciOn legal a administrative quo prohiba a quo regule d!cha explotacion; c) 

� . 
. las plantas, los animales y los procedimientOs esenialmente biolO glees pare Iaproducciónde plantas 

o animates quo no sean procedimientos no biolOgicoso rnicrobialôgicos; d) los mØtodos terapØuticos o. 
quirOrgicos pare el tratamiento humano a animal, asi coma los mØtodos do diagnósticO aplicados a/os 

seres. hurnarios oa animates." . . . . 
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del Articulo 20 de la D. 486 y por ende no es patentable. 

En cumplimiento del artIculo 45 de la Decision 486 de la Comisiôn de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta deritro del tØrrnino de sesenta dias 
contados a partir de la fecha de ía notificación de ía presente comunicaciOn. En caso 
de no dar respuesta at presente requerimiento o si a pesar de la respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesiOn, se denegarÆ la patente. 

Notifiquese el presente oficio conforme a 10 dispuesto en el numeral 52, literal e), del 
capItulo quinto del tItulo 

prime’
e la Circular Unica No 10 de 2001. / 7 /! / 

ALCMENZAPEDS DIE VERGEL 
Jefe de Ia Divisiór(de  Nuevas Creaciones 

� / 

� El anterior requenmiento fue notificado por fijaciOn en lista, de 
fecha_______________ 

CONCERTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 2006-09-21 

N°: 1512 Codigo N°: 202063 





0 
SUPER] NTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES 

2020 
Bogota, D.C., 

Doctor 
JIMENA ESCOBAR URIBE 
Niovartis AG 

y 

UniversitØ Louis Pasteur 
(Apoderado) 

ASUNTO RadicaciOn 02-89153 
TrÆmite 002 
Evento 001 

� 

Actuaciôn 430 
111s Oficio - 

Folios 

Como resultado de la büsqueda de anterioridad y con fundamento en el articula 46 de la Decision 
486 do La ComisiOn do la Comunidad Andina, se le comunica: 

El artIculo 46 de la DecisiOn 486 de la CornisiOn de la Comunidad Andina establece qua: ’La 
oficina nacional competente podrª requerir el informe de expertos a de organismos cientIficos o 
tecnolOgicos que se consideren idOneos, para que emitan opiniOn sabre la patentabilidad do la 
invenciOn. Asimismo, cuando lo estime convertiente, podia requerir infomies de otras oficinas de 
propiedad industrial. 

"De ser necesario, a efectos del examen de patentabilidad 
y 

a requerimiento de La oficina 
nacIonal competente, el solicitante proporcionarÆ, en un plaza que no excederÆ de 3 meses, uno 
o mâs de los siguientes documentos relativos a urta a mÆs de las solicitudes extrarijeras 
refedas total o parcialmente a la misma invenciOn que se examina: 
’...b)  copia de los resultados de exÆmenes do novedad o de patentabilidad efectuados respecto 
a esa solicitud extranjera;... 
Si el solicitante no presentara Los documentos requeridos dentro del plaza senalado en el 
presente articulo la oficina nacional competente denegarª La patente." 

Como resultado do la bisqueda de anteodades se encontrO que la solicitud en estudlo estÆ 
relacionada con la solicitud intemacional publicada con el nümero W00024359. El anälisis 
del informe de büsqueda internacional de la solicitud extranjera establece coma documentos que 
afecta la riovedad del objeto de la solicitud colombiana el siguiente: 

- CARWILE MARY E ET AL: "Rod outer segment maintenance is enhanced 
� in the presence of bFGF, CNTF and GDNF." Database accession no. 

PREV199800399007 XP002135774 &EXPERIMENTAL EYE RESEARCH 
JUNE, 1998, vol. 66, no. 6, juin 1998 (1998-06), pages 791-805 

� - 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 
& 

V SUL SCIENCE. vol. 40. no. 4. 15 mars 1999 (1999-03-15., ’Dae S986 








