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DOCTOR:
GIANCARLO MARCENARO JIMENEZ.
Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 02-091.880
ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
NOVARTIS AG.

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 2 de septiembre de

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

2-En vista de que ha transcurrido 1 ANQ, desde que se solicité 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,
JIQEH% ESCOBAR URIBE
CC 39.779.452 de Usaqueén. g(
T.P. 68228 o
\(:0
(0"



SUPERINTENDENCI/

DIVISION DE NUEVAS CREACIONIZS

RADICACION EXPEDIENTE No. 02-91880

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 542, DE
FECHA 30 DE JULIO DE 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA LEY

EXPIRA EL 26 DE OCTUBRE DE 2004.

NOTA: Dentro del plazo de los sels (6) meses siguientes a partir de la fecha de
publicaclén en la gaceta de Propledad Industrial, debera sclicitar y cancelar el
examen de patentabllidad so pena de que la solicltud caiga 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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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCI
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

2020
Bogota, DC, 19 de septiembre de 2008

Apoderado: Jimena Escobar Uribe Oficio: » -~ 10981
ASUNTO Radicacion: 02-91880

Tramite 002

Evento 001

Actuacién 430

Follos

Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45
de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica:

Documentos estudiados:

& Capitulo descriptivo, follos 04 a 48;

& Capitulo reivindicatorio, folios 47 a 48,;

& 1° examen de forma, folio 52;

& Respuesta técnica al 1° examen de forma, follos 194 y 185;
4 No se relvindica prioridad.

& Solicitud del examen de patentabilidad, follos 57 y 58.

Objeto de la Invenclén:

E! titulo de la invencién es "COMPUESTOS DE AMINOACETONITRILO PARA EL
CONTROL DE ENDOPARASITOS"

El objeto de la presente solicitud se reflere al uso de compuestos conocidos de
aminoacetonitriio en el control de endoparasitos.
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La relvindicacién 1, 4 y 5 reclaman el uso, y de acuerco con la legislacién
colomblana el uso reclamado no se considera para proteccidn por patente, como
se lee en el articulo 14 de la Decisién 4868 de la Comision de la Comunidad
Andina"... Los Palses Miembros otorgarédn patentes para las Invenciones sean de
productos o procedimlentos en todos los campos de la tecnologia...”; AQUI NO
se hace alusion al uso.

Continuando con la (ltima parte del Articulo 14... (Los Palses Miembros
otorgarén patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos en
todos los campos de la tecnologla, siempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.” El hecho que se diga que el
producto o el procedimiento tengan aplicacién industrial no qulere decir que la
aplicaclén industrial sea susceptible de patente. )

Asi mismo, citando completamente el articulo 19 este reza: " Se considerard que
una Invenclén (léase producto o procedimiento) es suscuptible de aplicaclén
Industrial (una caracteristica de la invencién) cuando su objeto puede ser
producido o utilizado en cualquier clase de Industria, entendiéndoss por Industria
la referida a cualquier actividad productiva, incluldos los servicios.” Esta diclendo
que una invencién, producto o procedimiento, debe servir para algo. En ningin
momento se dice que un uso pueda ser protegido como patents.

El articulo 18 dice: “ Los productos o procedimientos (o sea, los inventos, nitese
que nunca se refieren a nada diferente) ya patentados comprendidos en el estado
de la técnica de conformidad con el Articulo 21 de la presenie Declsién, no serén
objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originalmente comprendido por la patente inicial." Nunca se refieren a una
proteccién para el uso, como emdneamente se podria interpretar. Se trata de no
conceder nueva patente a un invento (exclusivamente producios o procedimientos)
al que se le ha encontrado nueva funcién, pero que se truta exactamente del
mismo producto o procedimiento. Es dedir, si el compuesto, aparato, etc. o método
ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se haya descubierto una
nueva aplicacién para el mismo compuesto, aparato, etc. 0 mitodo, implica que no
es merecedor de nueva patente, 0 que el nuevo uso le reestablezca la novedad.

En ningln caso se dice que se esta proteglendo el uso. Simplemente se dice que
el producto o procedimiento ya esta dentro del estado ¢e la técnica y una
utilizacién diferente no esta contemplada para permitir conceder patente al
producto o al procedimiento nuevamente.

Relvindicaci nes de uso



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

Excepciones de Patentabllidad:

El articulo 20 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece en su inciso d) que no serén patentables: "/os réitodos terapéuticos o
quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, asl ccmo los métodos de
diagnédstico aplicados a los seres humanos o a animales’.

Las relvindicaciones 3 se pretende proteger un método para tratamiento del
cuerpo humano o animal, el cual Incluye la administracién de una composicion
farmacéutica, por lo tanto estd inmersa bajo el alcance del articulo en referencia
de la Decision 488.

Determinacién del estado de Ia técnica:

El articulo 18 de la Decisién 486 de la Comisién establecs: “E/ estado de /a
técnica comprendera todo lo que haya sido accesible al publico por
una descripclon escrita u oral, utllizaclén, comercializacién o cualquier
otro medio antes de la fecha de presentacion ce la solicitud de
patente 0, en su caso, de la prioridad reconocida.

S6lo para el efecto de la determinacién de la novedad, también se
consliderard dentro del estado de Ia técnica, el contenido de una
solicitud de patente en tradmite ante Ja oficina naclonal competente,
cuya fecha de presentacion o de prioridad fuese anterior a Ia fecha de
presentacién o de prioridad de Ia solicitud de patente que se estuviese
examinando, slempre que dicho contenido esté Incluido en la solicitud
de fecha anterlor cuando ella se publique o hublese transcurrido el
plazo previsto en el articulo 40"

Evaluacién de los requisitos de patentabliidad:

Esta solicltud no requiere de bisqueda ya que se trata, solamente del uso de
compuestos conocidos del estado de la técnica en EP 0853565, y la "composicién®
de la relvindicacion 2, tal como se reclama su patentabilidad esta ligada
tnicamente a la novedad del compuesto.
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En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 do la Comislén de la
Comunidad Andina, se le Indica que debe dar respuasta dentro del tdrmino de
sesenta dias contados a partir de la fecha de notificacion de la presente
comunicaclon. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o sl a pesar
de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concasién, se denegari la
patente.

Notifiquese el presente oficio copforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal @),
del capitulo quinto del tjtulo de la circular Onica No. 10 de 2001.

ALIX CARME
Jefe de Dlvislén

SPEDES DE VERGEL
Nuevas Creaciones

El anterior raquerlmlahto fue notificado por filaclon en lista, de
fecha 28 SET. - 2006
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