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E. S, D,
Re: - D COMPANY .-
Invencién en __ Fase Naclonal PCT para
e D, -HIDR

1. Me refiero a mi memorial de 31 de Agosto de 2004 mediante
el cual se presentd SUSTITUCION de poder a mi conferida.

2. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 5.2.12 de la
Circular Externa No. 03 de 28 de Abril de 2003, y estando dentro
del plazo de seis meses contados desde la fecha de la publicaclén
de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial nimero 543
de 1 de Septiembre de 2004, soliclto a ese Despacho proceder a
realizar el examen de patentabllidad de la presente Invencién.

3. Me permito recordar a usted, que tal como se Informd en el
Petitorlo de Ia Invencién, la presente solicitud corresponde a
Capltulo II.

4, Anexo me permito acompafiar recibo nimero 5-9.250,
expedido por la Superintendencia de Industria y Comerclo, que
acredita el pago de la tasa que dicho examen causa.
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 02-100171

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 543,

DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2004.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de
publicacién en la gaceta de Propledad Industrial, debera solicitar y cancelar el
examen de patentabllidad so pena de que la solicitud calga en abandono, de
acuerdo con lo establecido en el Articulo 44 de la Decision 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
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Bogotéa, D.C., 13 de marzo de 2007

Apoderado: Alicia Lioreda Ricaurte Ofido: ,. 4678
REFERENCIA: Radicacién No. 02-100171

Tramite 002

Evento 001

Actuacion 430

Folios

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

1. Documentos estudiados:

@& Capltulo descriptivo, folios 21 a 73;

€ Capltulo relvindicatorio, 74 a 80;

& Sollicitud PCT/US01/11736 en fase nacional;

& Solicitud del examen de patentabilldad, folios 115y 116.

Objeto de la Invenclén:

La presente solicitud cuyo tftulo es "FORMULACIONES ESTABILIZADAS DE 6-
HIDROXI-3<4-[2{PIPERIDIN-1-IL)ETOXIJFENOXI)-2<4-METOXIFEIL)BENZO [b]
TIOFENO Y SUS SALES *

El objeto de la solicitud es composiciones que comprenden arzoxifeno y sales del
mismo junto con metionina o acilcisterna o cistema o sales de las mismas y
ademas un polimorfo concentracién de L-metionina.

El objeto de la invencién se puede clasificar segtn la clasificaciéon Intemacional
como AB1K 31/381, AB1K 31/4025.



Claridad de la s licltud:

En el articulo 30 de la decision 486 de la Comisién de la Comunidad Andina
se establece: 1as reivindicaciones definirdn la materia que se

desea proteger mediante la patente. Deben ser claras y conclsas
y estar enteramente sustentadas por la descripcién .

Las relvindicaciones no deben contener expresiones vagas tales como
“..Sltuada entre aprox.. v a aprox...", para definir rangos de
cantidades de manera Inexacta u oscura se Introduce la expresién
anterior para restarle claridad.

-Las relvindicaclones que se refleren a establlizacibn de una
formulacién, no es clara puesto que, lo que se hizo fue a las
relvindicaclones de composicién cambilarie el encabezado, por el de
método, cuando un método se debe definir técnicamente -

Unidad de Invenclién

Articulo 25 de la Decision 4868 de la Comision de la Comunidad Andina
establece: “La solicitud de patente sbfo podrd comprender una invencién o un
grupo de invenciones relacionadas entre sl, de manera que conformen un unico
concepto inventivo.”

La presente solicitud posee una variedad de invenciones, porque cada grupo de
invenciones no conservan la misma caracteristica técnica especial de la
relvindicacién, o sea, no es la misma ni commesponde con la caracteristica técnica
aspecial por ejemplo del primer grupo cuya caracteristica esencial es una mezcla
entre un compuesto del estado de la técnica Arzoxiprofeno y un aminoécido. Y el
resto de grupos poseen como caracteristica técnica esenclal, cada uno un
polimorfo diferente.

Por lo tanto, hay falta de unidad de invencién entre el contenido de las muiltiples
reivindicaclones. Cada grupo de reivindicaciones debe conservar todas las
caracteristicas técnicas esenciales y comunes, de manera que haya una relacién
técnica dentro de cada grupo las reivindicaciones.

Y se debe definir cual grupo de reivindicaciones continua con el tramite en la
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presente solicitud, para que esta oficina emita el concepto sobre la patentabilidad
de la invencién seleccionada, de lo contrario se tomaré el primer grupo de
reivindicaclones que aparece en la solicitud, para emitir el concepto de
patentabilidad.

Excepclones de Patentabllidad:

El articulo 20 de la Decisién 488 de la Comisién de la Comunidad Andina
establece en su inciso d) que no serdn patentables: “/os métodos ferapéuticos o
quirdrgicos para el tratamiento humano o anlmal, asl como los métodos de
diagnéstico aplicados a los seres humanos o a animales’.

Las reivindicaciones 21 a 24, reclaman un método para fratamiento del cuerpo
humano o animal, el cual Incluye la administracidn de un compuesto de la
presente solicitud en una cantidad eficaz, por lo tanto estAn iInmersas bajo el
alcance del articulo 20 de la Decisién 486.

Relvindicaclones de uso

De acuerdo con la legislacién colombiana el uso que se reclama en las
reivindicaciones 26, 35 a 38, no se considera para proteccién por patente, tal
como se lee en el articulo 14 de la Declsién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina“... Los Palses Miembros otorgaran patentes para las invenciones sean de
productos o procedimientos en todos los campos de la tecnologla...”; AQUI NO
se hace alusién al uso.

Continuando con la Ultima parie del Articulo 14°... (Los Palses Miembros
otorgaran patentes para las invenciones sean de productos o procedimientos
en todos los campos de la tecnologla, slempre que sean nuevas, tengan nivel
inventivo y sean susceptibles de aplicacién industrial.” El hecho que se diga que el
producto o el procedimiento tengan aplicacion industrial no quiere decir que la
aplicacion industrial sea susceptible de patente.

As| mismo, citando completamente el articulo 1D este raza: * Se considerara que
una Invencion (léase producto o procedimiento) es susceptible de aplicacién
industrial (una caracteristica de la invencién) cuando su objeto puede ser
producido o utilizado en cualquler clase de industria, entendiéndose por Industria
la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” Esta diciendo
que una invencién, producto o procedimiento, debe servir para algo. En ningtin



momento se dice que un uso pueda sar protegido como patente.

El articulo 18 dice: " Los productos o procedimlentos (o sea, los inventos, nétese
que nunca se refieren a nada diferents) ya patentados comprendidos en el estado
de la técnica de conformidad con el Articulo 21 de la presente Declsién, no serédn
objeto de nueva patente por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al
originaimente comprendido por la patente Inicial.” Nunca se refleren a una
proteccion para el uso, como eméneamente se podria interpretar. Se trata de no
conceder nueva patente a un invento (exclusivamente productos o
procedimientos) al que se e ha encontrado nueva funcion, pero que se trata
exactamente del mismo producto o procedimiento. Es decir, sl el compuesto,
aparato, etc. 0 método ya esta dentro del estado de la técnica, el hecho que se
haya descubierto una nueva aplicaciéon para el mismo compuesto, aparato, etc. o
método, implica que no es meracedor de nueva patente, 0 gue el nuevo uso le
reestablezca la novedad. En ningln caso se dice que se esta protegiendo el uso.
Simplemente se dice que el producto o procedimiento ya esta dentro del estado
de la técnica y una utilizacién diferente no esta contemplada para permitir
concaeder patente al producto o al procedimiento nuevamentse.

Los usos o segundos usos no son patentables, de conformidad con la sentencia
del TJAC 88-Al-2000, los usos en general no son patentables.

En cumplimiento del artlculo 45 de la decisién 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. En caso de no dar respuesta al presente requerimiento, o sl a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la conceslén, se
denegara la patente.

Notiflquese conforme a lo dispdestofen el numeral 5.2, literal e), del capitulo 5° del
titulo 1° de la Circular Ynicg’n°.10 de 2001.

ALIX CARMENZA.CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Divi~s,i_6|< de Nuevas Creaclones
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El anterior requerimiento fue notificado por fijacién en lista de fecha
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