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“UN ANTICUERPO SELECTIVO PARA UN RECEPTOR DE
LIGANDO QUE INDUDCE APOPTOSIS RELACIONADA CON EL
FACTOR DE NECROSIS DE TUMOR Y USOS DE ESTE"

UAB RESEARCH FOUNDATION
La Gaceta No 545 del 29 de octubre de 2004

Yo, Emilio FERRERO, identificado

como aparece al pie de ml firma,

actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectiie
el examen de patentabilidad de la solicitud PCT Capitulo | en referencia segun lo
establecido en el articulo 44 de la Decisidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina
Para tal efecto presento junto con aeste escnto el recibo comrespondiente por valor de
$186 000 00 que corresponde a la tasa fijada segin lo dispuesto en la resolucidn No
31980 del 24 de diciembre de 2004

2

COLO 13520-841-001-4

Ruego atentamente a la Sefiora Jefe se sirva ordenar que se anexe este
recibo, para que se efecte dichoc examen y se contintie con el tramite de la solicitud
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SUPERINTENDENCIS

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No 02-108186

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 545,

DE FECHA 20 DE OCTUBRE DE 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 27 DE ENERO DE 2005

NOTA Dentro del plazo de los sels (8) meses siguientes a partr 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 caiga en abandono, de
acuerdo con lo estabiecido en el Articulo 44 de la Decisidn 486/2000

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS

Sl NO X

Carera'13No. 2700 P05 y10
Connutacior 334 12 212-34
Fax 281 31 25 e-mait: InbbGuic.goveo
Santa Fe de Bogoti D.C - Colombia
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Como resultado del examen de fondo, realizado con fundamento en el articulo 45 de
la Decision 486 de la Comision de la Comunidad Andina, se le comunica

Documentos estudiados

Los textos estudlados fueron la descnpcidn (Follos 408 a 804)
Las reivindicaciones 1 a 128 (follos 805 a 632)

La presente solicitud relvindica prioridad britanica N® US 60/201344 de agosto 2 de
mayo de 2000 y cumple con lo establecldo en ios articulos 9, 10 y 11 de la Declsién
486 de la Comisién de la Comunidad Andina

Objeto de Invencién

La presente solicltud se refiere a un anticuerpo monoclonal y a un anticuerpo
monocional humanizado que reacciona especificamente con el receptor TRAIL
(DR5) De igual manera se reciaman los métodos y procesos para inducir
selectivamente la muerte de células que expresan el DR5, que implican la exposicién
de estas al anticuerpo en mencién De Igual manera se reclama el método para
Inducir de manera selectiva la muerte celular en células objetivo que comprende
transfectar las células con un vector contenlendo la secuencla codificante para un
receptor TRAIL y después de la expresidn de dicho receptor poner la célula
transformada en contacto con el anticuerpo antl DR5

El objeto de la solicitud defindo anterlormente se clasificé en la IPC CO7K 16/00,
AB1K 38/385 C12N 5/00

Claridad de la solicltud

B earticufo 30 de la Decisién 486 de la Comusin de la Comunided Andina esteblece que “Las
relvindicaciones definirdn la materia que se desea proteger mediante la patente Deben ser claras y
concisas y estar enteramente susfentadas por la descripcion
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Las rervndicacsones podrén ser mdependmntes o dependientes. Una relvindicacién serd mdependiente
cuando defina la materia que se desea proteger sin referencla a ofra reivindicacién anterior Una
relvindicacién seré dependiente cuando defina la meteria que se deseea proteger refiriéndose a une
relvindicacion anterior Una reivindicacién que se refiera a dos o mds relvindicaciones anleriores se
consideraré una relvindicackin dependiente miitiple *

El capitulo reivindicatorio en general carece de Concisién, comprende un numero
excesivo de reivindicaclones algunas de ellas con el mismo alcance, que impiden
que un tercero pueda ver con exactitud cual es el alcance real de las mismas De
igual manera se repiten innecesanamente en varias clausulas las mismas
caractensticas Se recomienda revisar TODO el caprtulo reivindicatorio de tal forma
que en la relvindicacibn independiente se definan claramente los elementos
caracterishcos (estructurales) de la invencibn y después en las clausulas
dependientes formular las demas alternativas, pero donde quede claro cuél es el
vinculo entre las distintas clausulas

Las revindicaciones 1 a 15 reclaman un anticuerpo que se encuentra definido por el
resultado esperado més no por sus caracteristicas técnicas, tales como su
estructura, secuencia de ammodacidos o numero de depdsito del hibridoma que lo
produce De esta forma no es posible efectuar una diferenclacién objetiva entre los
anticuerpos ya existentes en el estado de la técnica y los aqul relvindicados

Las reivindicaciones 86 a 86, 81, 104 a 107 reclaman acidos nucleicos pero no
definen sus caracteristicas estructurales es decir no se provee la secuencia de
nucledtidos, ademés se emplean términos imprecisos como sustituciones
conservativas o eliminacién de aminoacidos, sin indicar ;dénde? exactamente se
estan efectuando dichos camblos sobre ,qué? secuencia

Lo mismo sucede con las relvindicaciones 95 a 99, 100, 103, 113 a 118 reclaman
péptidos sin definir sus caracteristicas estructurales nl se indica .dénde?, m sobre
cQué? Secuencia se realizan susttuciones conservativas o eliminacién de
aminoécidos

Las revindicaciones 123 a 124 reclaman kits comprendiendo un anticuerpo que no
han sido definidos en las clausulas que se referencian

Seg(ln lo antenor las reivindicaciones en mencién no serian claras a la luz del
artlculo 30 de la Declsién 486 de la Comunidad Andina de Naciones

Excepclones de Patentabllidad

El articulo 20 de la Decisién 486 se establece °No serén pafeniables. &) las invenciones cuye
explotacién comercial en el terriforio del Pals Membro respecivo deba Impedirse necesanemente para
proteger ef orden pibiico o la moral A estos efecios la explotaciin comercial de una invencién no se
considerard contraria al arden piblico o a l& moral solo debldo & /a existencia de una disposicién legel
0 adminisirativa que prohibe o que regule dicha explotacién, b) las invenciones cuye explotecion
comercial en el Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariamenis para proteger la salud o Ia
vida de las personas o de los animaies, o para preservar ios vegelaies o el medio ambiente A esfos
efectos la expiotacion comercial de una invencxin no 88 considerard contraria a fa s&fud o e vida de les
personas, de jos animaies, o para ia preservacion de jogs vegeiales o del medio ambiente sdio por
razon de existir una disposicidn legal 0 administrativa que prohiba o que regule dicha explotacién, ¢)
les plantas, los animales y ios procedimientos esenciaiments bloldgicos para Is produccién de pianias
o0 animales que no sean procedimmentos no bloidgicos o microbioldgicos, d) los méiodos terapéuticos o
quirdrgicos para e/ iretemisnto humano o arumal, as/ como los métodos de diagndstico aplicados a los
seres humanos 0 a animajes.”

Las relvindicaciones 17 a 58, 59 a 85 recilaman métodos o procesos para inducir
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selectivamente la muerte de células expresando DRS, o para Inhibir la proliferacion
de las mismas células, o para tratar un sujeto con céncer o con enfermedades
relacionadas con apoptosis, 0 enfermedades inflamatonas o autoinmunes La
aplicaclén de cualqulera de estos métodos o procesos resulta en el tratamiento de
pacientes bien sea humanos o animales, por io que constituyen matena exceptuada
de patentabilidad tal como o define el literal d) del articulo 20 de la Decisidn 486

Relvindicaclones de uso

B articulo 14 de la Decisién 4868 de la Comisidn da la Comunidad Andina establace “Los Palses
Miembros olorgardn patentes para las invencionas, saan de producto o procedimiento, en todos los
campos de /a tecnologia, slempre que sean nuevas, fengan nivel inventivo y sean susceptibles de
ephcaciin industrial®

La relvindicacién 58 reclama el uso de un anticuerpo para !a muerte selectiva de
células objstivo o disreguladas Considerando que el articulo 14 no contempla la
proteccién mediante patente para usos da ningtin tipo, la matena reclamada en la
cldusula resuita no patentable segin la Decisién 486 de la Comunidad Andina de
Naclones

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 dlas
contados a partir de la fecha de la notrficacién de la presente comunicacién Encaso
de no dar respuesia al presente requerimiento o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesién, se denegaré la patente

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5 2, literal ), del
capltulo quinto del tltulo pnmero de la Circular Unica N° 10 de 2001

El antenor raquenrw%nto fue notificado por fijacibn en lista, de
fecha .18 A60 2006

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 2006-07-11
N° 1282 Cédigo N® 202063
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Como resultado de la bisqueda de antenoridad y con fundamento en el articulo 46 de la Decision
486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se le comunica

El articulo 48 de la Decmidn 486 de la Comision de la Comunidad Andina establece que ‘La
oficina nacional competente podré requerir el informe de experios o de organismos cientlficos o
tecnolégicos que se consideren déneos, para que emrtan opinibn sobre la patentabilidad de la
invencién Asimismo, cuando lo estime convenlente, podréa requenr informes de olras oficinas de
propiedad industrial

*De ser necesano, a efecios del examen de patentabiidad y a requenmento de la oficina
nacional competents, el solicttante proporcionara, en un plazo que no excedera de 3 meses, uno
0 més de los siguientes documentos relativos a una 0 més de las solicitudes exiranjeras
refendas total o parciaiments a la misma invencién que se examina

" b) copia de los resultados de examenes de novedad o de patentabildad efectuados respecto
a esa soficrtud extranjera,

St ol solicitants no presentara los documentos requendos dentro del plazo sefialado en el
presente articulo la oficina nacional competente denegard la patente *

Como resultado de la bisqueda de antenondades se encontrd que la solicitud en estudio
corresponde con la solicitud intemacional publicada con el nGmero WO 0183560 El anahsss del
informe de biisqueda intemacional de la solictud extranjera establece como documentos que
afecta la novedad del objeto de la solicitud colombiana los siguientes

= GRIFFITH ET AL Joumal of Immunology 162.2597-2605, 1999
Con el fin de agizar el tramite, lo sugenmos que junio al documento soliitado presente los

argumentos que usted considere necesarios para demostrar que este articulo no afecta los
requisiios de patentabiidad de su invencion
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Dado que el articulo mencionado es el resultado del examen de patentabiidad efectuado a la
solicitud exiranjera que comesponde con la solicitud colombiana y habiendo sido imposible la
consecucion de dicho documento, esta Oficina requiere que el solicitants proporcione en un plazo
que no excederd de 3 meses, la copia del articulo menclionados antenormente Nos permiimos
recordarie que s1 el solicatante no presentara los documentos requendos dentro del plazo sefialado la
oficina nacional competente denegara la patente

Notifiquese el presenie ofico conforme a lo dispuesto en el numeral 5 2, tteral e del capitulo quinto
(5), de titulo pnmero de la circular Gnica nimero 10 de 2001

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la DI deN Creaclones

;
El anterior requerimiento fue notficado por fijacion en kista, de fecha ___* 18 A50 2005

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
Nomero 1283 Codigo # 202063
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