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1 Me reflero a ml memonal de 11 de Noviembre de 2005

2 Por medio del presente atentamente ruego a usted, se sirva pronunclarse en

relacién con la solicitud arnba nombrada, ya que desde el 31 de Mayo de 2005, esto
hace un afio (1) afto, que fue publicado el extracto de la presente solicitud en la Gaceta
de la Propledad Industrial No 552, y el examen de patentabliidad correspondiente fue
solicitado en su debido momento mediante memorial de 11 de noviembre de 2005, sin

que haya sido adelantado ningun otro tramite

3 Cabe anotar que esta demora en el tramite acarrea grave perjuiclo para ml
representado
Senor Supenntendente,
\ (AC A
CIA LLOREDA RICAURTE
TP 53215
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Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
DIVISION DE NUEVAS CREACI NES

RADICACION EXPEDIENTE No 03-075597

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 552

DE FECHA 31 DE MAYO DEL 2005, EL TERMINO HABIL SENALADO POR LA

LEY EXPIRA EL 29 DE AGOSTO DEL 2005

NOTA Dentro del plazo de los seis (8) meses siguentes a partir de la fecha de publicacidn
en la gaceta de Propledad Industnal, debera solictar y cancelar el examen de
patentabiidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de acuerdo con lo
establecido en el Articulo 44 de la Decisidn 486/2000

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS

Sl NO X

Bogota D C, Diclembre de 2008
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Declslén 486 de la Comisién de ia Comunidad Andina, se le comunica

Documentos estudiados

Los textos estudiados fueron la descnpclén (Follos 79 a 141)y las relvindicaciones 1
a 34(follos 142 a 149)

La presente solicitud revindica prioridad GB N°0105360 de 3 de marzo de 2001, sin
embargo para la matena contenida en las clausulas 14 a 17 y 24 a 25 la fecha para
la determinacién del estado de la técnica es 1 marzo de 2002 (fecha de presentacidn
solicltud nternacional)

Objeto de Invencién

La presente solicitud se refiere a una protelna quimérica o recombinante que tiene
epltopes B estimulantes de una auto protelna de una especie mamifera que se
injertan por substitucién en una estructura de trabajo de una proteina andloga de una
especle mamifera que es diferente de dicha pnmer especle mamifera, dando lugara
una mutacién de tal manera que la proteina es capaz de provocar una respuesta
Inmune contra dicha auto-proteina en dicha primer especle mamifera de la cual se
derivan los epitopes B

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificd en la IPC A61K 39/00,
CO7K 14/47

Claridad de la solicitud

El artfcuio 28 de la Decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina establece “La descripcién
deberd divuigar la invencién de manera suficlertemente clara y completa para su comprensiin y pera
que una persona capacifeda en la maleria tdcnice comespondisnie pueda sjecutaria

El articulo 30 de la Decisidén 488 de la Comisi6n de ia Comunidad Andina establece que “Las



reivindicaciones definirdn Ia materia que se desea proleger mediante /s patente Deben ser claras y
concisas y estar enferamente susteniadas por la descripein

Las relvindicaclones podrén ser independientes o dependientes. Una revmdrcacain seréd independiente
cuando defina la materia que se desea profeger sin referencia e oire revindrcacion anterior Una
relvindicacién serd dependiente cuando defina Ia maleria que se desea profeger refinéndose a una
reivindicacién enterior Una relvindicacion que se reflera a dos o més reivindicaciones antenores se
considerard una reivindicacién dependiente mltiple *

Las reivindicaciones 10 a 13 reclaman una proteina quimérica, pero no 8e provee sy
secuencia de aminoacidos, que constituye la unica caracteristca técnica a través de
la cual se puede efectuar una diferenclacién objetiva con las protelnas existentes en
ol estado de la técnica Las definiciones de productos en términos de procesos de
fabricaclén son admisibles uicamente si los productos como tales cumplen con los
requisitos de patentabllidad (nuevos e inventivos), Sin embargo, en este caso no
puede afirmarse que las proteinas remindicadas serian patentables considerando
que son obtenidas empleando métodos conocidos y a partir de protelnas existentes
en el estado de la técnica Por otra parte la matena reclamada en las cldusulas en
mencién resulta tan general que abarca un sinnumero de proteinas que no se
encuentran enteramente sustentadas en la descripcién Asl las cosas, mlentras no
se provea la secuencia de la protelna reivindicada, la materia reclamada estara
indefinida, amplia y especulativa Para superar la antenor objecion se podria imitar
el objeto de la invencion a la materia que sl se encuentra claramente definida en la
clausula 18

Las rewindicaciones 14 a 17, indican algunas sustituclones posibles, pero el
resultado de efectuar una o varias sustituclones tamblén resultan en un gran numero
de posibles péptdos que no se encuentran enteramente sustentados en la
descnpcion

Las revindicaciones 19 a 25 que reclaman poll nucledtidos, vectores, huéspedes
composiciones etc , que codlfican, que expresan o contlenen la proteina no definida
en las clausulas precedentes, tampoco podrian ser consideradas claras

Los métodos para la preparacién de las proteinas de las cldusulas 30 a 33
constituyen métodos convencionales propios de la actividad investigativa y no
pueden ser considerados nuevos por @l s0lo hecho de obtener un producto que el
solicitante considera inventivo Asli que, si existe alguna modificacién al proceso
convenclonal que le atribuya alguna caracterishca especial, al mismo, de tal forma
que se diferencie de lo conocido en el estado de la técnica, entonces dicho camblo
debe estar claramente estpulado en la reivindicacién al definir las etapas del
método

Excepclones de Patentabilldad

Bl erticulo 20 de la Decision 488 se establece “No serdn pefeniables. a) las invenciones cuya
explotacién comerciai en el territorio del Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para
profager el orden ptbiico o la moral A ssios efecios la explotacién comercial de una invencion no se
consaiderard coniraria al orden pablico 0 a la moral solo debxdo a la existencia de una disposicion legal
o administrativa que prohiba o que regule dicha explotacién, b) las invenciones cuye explofacion
comercial en el Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para proteger la saiud o la
vida de las personas o de los animales, o para preservar ios vegelales o e/ medioc ambienie A esios
efectos la explotacion comercial de una invencién no se conssierard conirana a la salud o /a vida de las
personas, de los animeaies, o para la preservacién de fos vegeinies o del medioc amblents sélo por
razén de existir una disposicion legal 0 adminisirativa que prohiba o que regule dicha exploiacién, c)
las piantas, los arimales y los procedimientos esenciaimente bioldgicos para la produccién de piarias
o animales que no ssan procedimentos no bioibgicos o microbioldgicos, d} ios métodos lerapéuticos o
quirargrcos para el iratamiento humano o animeal, asi como los métodos de disgndstico aplicados a ios
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seres humanos 0 & amimeales.”

La cldusula 29 reclama un método para el tratamiento o profllaxias de una
enfermedad mediada por IL-13, cayendo dentro del alcance del literal d) del articulo
20 de la D 488 y por ende queda excaeptuado de patentabilidad

Relvindicaclones de uso

El articulo 14 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina establece “Los Palses
Miembros otorgardn patenfes para las invenciones, seen de producto o procedimiento, en todos los
campos de la tecnologia slempre que sean nuevas, tangan nivel inventivo y sean susceptibles de
aplicacion industrial”

Las clausulas 1 a 9, 26 a 28, 34 reclaman el uso de la protelna quménca o del poli
nucledtido codificante en métodos terapéuticos o para la elaboracién de
medicamentos Sin embargo la D 486 contempla la proteccién mediante patente
para las invenciones de producto o proceso, pero no consldera dicho privilegio para
los usos

De acuerdo con lo anterior, en mencién no se encuentran dentro del campo de la
patentabllidad nombrado en el articulo 14

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 Encaso
de no dar respuesta al presente requenmiento 0 81 a pesar de la respuesta
subsistieran los Impedimentos para la concesion, se denegara la patente

Notiflquese el presente oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5 2, iteral e), del
capltulo quinto del titylo pnmeéro)de la Circular Unica N° 10 de 2001

CESPEDES DE VERGEL
1on de Nuevas Creaclones

El antenor raqueﬂmly fue notlficado por filacibn en lista, de
fecha L ?

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 2008-12-27
N° 2030 Codigo N® 202063
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Como resultado de la biisqueda de anteriondad y con fundamento en el articulo 46 de la Deciaién
486 de la Comsin de la Comunidad Andina, se le comunica

El articulo 46 de la Decisitn 486 de la Comisidn de la Comunidad Andina establece que "La
oficina nacional competente podré requerir el informe de expertos o de organismos cientificos o
tecnoldgicos que se consideren xidneos, para que emitan opinién sobre la patentabliidad de la
invencibn Asimismo, cuando lo esime convenients, podré requenr informes de otras oficinas de

propiedad industnal

‘De ser necesano, a efectos del examen de patentabiidad y a requenmiento de la oficina
nacional competents, el solicitante proporcionaré, en un plazo que no excedera de 3 meses, uno
0 méas de los siguentes documentos relativos a una o mas de las solictudes extranjeras
refendas total o parciaimente a la misma invencion que se examina

* b} copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabilidad efectuados respecto
a esa solicriud extranjera,

S| el solictante no presentara los documentos requendos dentro del plazo sefialado en el
presente articulo ia oficina nacional competente denegaré la patente *

Como resultado de fa blsqueda de antenondades se enconird que la solicitud en estudio
cormesponde con {a solicitud europea y publicada con el nimero WO 02/070711  El analisis del
informe de blsqueda intemacional de la solictud extranjera establece como documentos que
afecta la novedad del objeto de la solicitud colombiana los siguientes

¢+ MCKENZIE A N J ET AL "Structural companson and chromosomal localization of the
human and mouse IL-13 genes® JOURNAL OF IMMUNOLOGY, THE WILLIAMS AND
WILKINS CO BALTIMORE, US, vol 150, no 12, 15 June 1993 (1893-06-15), pages
5436-5444,

¢ BUITKAMP JOHANNES ET AL "The cattie interieukin-13 gene Genomic organization,
chromosomal location, and evolution of the promoter * IMMUNOGENETICS, vol 49, no
10, 1999, pages 872-878, XP002198871 ISSN 0083-7711
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¢+ HEINZMANN A ET AL “Genetic vanants of IL-13 signalling and human asthma and
atopy * HUMAN MOLECULAR GENETICS, vol 9, no 4, 1 March 2000 (2000-03-01),
pages 549-559,

Dado que el articulo mencionado es el resultado del examen de patentabilidad efectuado a ia
solictud extrajera que cormesponde con la solicitud colombiana y habiendo sido imposible la
consecucidn de dicho documento, esta Oficina requiere que sl solicitante proporcione en un plazo
que no excederéa de 3 meses, la copia del articulo mencionados anteriomnente Nos permiimos
recordarie que si el solicstante no presentara los documentos requendos dentro del plazo sefialado la
oficina nacional competente denegard la patents

Notifiquese el presents oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5 2, Iteral e del capitulo quinto
(5), del titulo primero da la circular Gnica nimero 10 de 2001

ALIX CARME ESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Divisién de Nuevas Creaciones

12 Bz
El antenor requenmiento fue notrficado por fijacidn en lista, de fecha
CONCEPTO TECNICO "EXAMINADOR TECNICO

Nimero 2031 Codigo # 202083




