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Asunto : Solicitud de patente para
“DIAGNOSTICO TEMPRANO DE ENFERMEDADES
CONFORMACIONALES"” :
Solicitante : APPLIED RESEARCH SYSTEMS ARS HOLDING N.V.
Publicada en : la Gaceta No. 537 del 27 de febrero de 2004
1. Yo, Emillo FERRERO, identificado como aparece al pie de mi fima,

actuando como apoderado en el asunto de la referencia, atentamente, solicito se efectie
ol examen de patentabilidad de la solicitud en referencia segin lo establecido en el
articulo 44 de la Decision 486 de la Comisién de [a Comunidad Andina. Para tal efecto
presento junto con este escrito el recibo cormespondiente por valor de $177.000.00, que
comesponde a la tasa fijada segin lo dispuesto en la resolucién No. 37323 del 30 de
diciembre de 2003.

2. Ruego atentamente a la Sefiora Jefe se sirva ordenar que se anexe esta
recibo, para que se efactlie dicho examen y se contine con el tramite de la solicitud.

Bogots, 2 & AGC. 2004
Sefiora Jefe,
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DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 02-117650

EL EXTRACTO DELA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -

PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No §37,

DE FECHA 27 DE FEBRERO DE 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 27 DE MAYO DE 2004.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (8) meses siguientes a partir de la fecha de
publicacién en la gaceta de Propiedad Industrial, debera solicitar y cancelar el
examen de patentabilidad so pena de que la solicitud 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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Bogota, D.C.,

Doctor

EMILIO FERRERO

Applied Research Systems ARS holding N.V.

(Apoderado)

ASUNTO Radicacién 02-117650
Tramite 002
Evento 001
Actuacion . 430
Oficio wvvv.9849
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:

Documentos estudiados:

Los textos estudiados fueron la descripcion (Folios: 56 a 125)
las reivindicaciones 1 a 22(Folios 130 a 137)
Las figuras folios 43 a 55.

La presente solicitud relvindica prioridad EP N® 001114850.5 de 7 de Julio de 2000,
EP N°00127892.8 de 20 de diciembre de 2000, y EP N° 01102732.3 de 7 de febrero
de 2000 cumple con lo establecido en los articulos 9, 10 y 11 de la Decisién 486 de
la Comisién de la Comunidad Andina.

Objeto de invencién:

La presente solicitud se refiere a un método para el dlagnéstico o la deteccién de
una enfermedad conformacional la cual esta caracterizada por una transicién
conformacional de una protelna subyacente entre un conformador patogénico y uno
no patogénico que comprende i)poner en contacto la muestra con una cantidad del
conformador patogénico; ii)disgregar cualquier agregado eventualmente formado en
) yiii) determinar la presencia y/o cantidad de dicho conformador patogénico dentro
de ia muestra, siendo el conformador patogénico indicador de la presencia de la
enfermodad El conformador patogénico puede ser PrP%C, y el no patogénico puede
ser PrP° y la proteina subyacente es Prion.

El objeto de la solicitud definido anteriormente se clasificé en la IPC 601N 33/88.
Claridad de la solicltud:

El articuio 30 de la Decisidn 486 de la Comisién de la Comunided Andina establece que: "Las
relvindicaciones definirdn la materia que se desea profeger mediante ia patente. Deben ser claras y
concisas y estar enteramenis sustentadas por la descripcibn.



T
(229,

Las relvindicaciones podrdn ser independientes o dependientes. Una reiindicacion seré independients
cuando defina la materia que se desea proteger sin referencia a oira reivindicacion anterior. Una
reNindicacién serd dependiente cuando defina la materia que se desea profeger refiriéndose & una
relvindicacidn anterior. Una reivindicacién que se refisra a dos o mds reivindicaciones anteriores se

considerard una reivindicacion dependiente muifiple.”

Las reivindicaciones 13 y 14 reclaman un kit de diagnéstico que comprende una
cantidad conocida de un conformador no patogénico y que ademés comprende una
placa de microtitulo multipozo y un sonicador multipozo. El kit debe ser definido
mediante la descripcién de todos sus componentes o de sus slementos novedosos.
Si el elemento novedoso y caracteristico del kit reclamado es el conformador no
patogénico, este debe ser definido mediante sus caracteristicas técnicas
(estructurales) para poder efectuar una comparacién con el estado de la técnica.

Las relvindicaciones 21 y 22 reclaman un aparato para ser usado en el método de
diagndstico de las reivindicaclones precedentes. Este al igual que el kit, debe estar
definido mediante todos sus componentes y elementos novedosos de tal forma que
se pueda efectuar una evaluacion objetiva tras su comparacién con los aparatos que
pueden existir o derivarse del estado de ia técnica.

Excepciones de Patentabllidad:

El articufo 20 de fa Decisién 486 se establece: “No serdn palentables: a) las invenciones cuya
expiotacion comercial en el territorio del Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariamente para
proleger el orden pibiico o la moral, A estos efecios la explolacién comercial de una invencion no se
considerard coniraria al orden publico o a ls moral sofo debldo a la existencia de una disposicion legal
0 administrativa que prohiba o que regule dicha explotaciin, b) ias invencionss cuya explolacion
comercial en el Pals Miembro respectivo deba impedirse necesariamenie para proteger la salud o la
vida de /as personas o de los animalas, o para preservar los vegelales o el medio amblents. A esios
efectos ia exploiacién comercial de una invencién no se considerard coniraria a ia salud o ia vida de las
personas, de los animales, o para la preservaciin de los vegeinies o del medio ambients sdio por
razdén de existir una disposicién legal o administrativa que prohiba o que regule dicha expiotacion; ¢)
las planies, los animaies y ios procedimienios esenciaimente bioldgicos para ia produccion de plantas
0 animeles que no sean procedimientos no bloiégicos o microbloibgicos; d) los métodos terapéuticos o
quirdrgicos para el tratamiento humano o animal, as/ como los métodos de diagndstico aplicados a los
seres humanos o a animales.”

Las reivindicaciones 1 a 12, 16 a 20 reclaman métodos de diagnostico 0 ensayos
para detectar una enfermedad conformacional la cual esta caracterizada por una
transicion conformacional de una protelna subyacente entre un conformador no
patogénico y uno patogénico.

Tal como lo expresa el literal d del articulo 20 de la Decisidn 488, la materia
reclamada en las reivindicaclones en mencién se encontrarfia dentro de las
excepciones de patentabilidad, debido a que reclama un método de diagndstico para
muestras obtenidas de paclentes sufrieando del trastomo mencionado anteriormente.

En cumplimiento del articulo 45 de la Decisién 488 de ia Comisién de la Comunidad
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tdrmino de sesenta dias
contados a partir de la fecha de la notificacion de la presente comunicacién. En caso
de no dar respuesta al presente requerimiento o si a pesar de la respuesta
subsistieran los impedimentos para la concesldn, se denegara la patente.
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Notifiquese el presents oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal @), del
capitulo quinto del titulo primef® de la Circular Unica N° 10 de 2001.

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
Jefe de la Divisiory de Nuevas Creaciones

El anterior requerimiento fue notificado por fijacibn en lista, de
fecha

CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO 2008-08-15
N°®: 1208 Cédigo N*: 202083




