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Superintendente Delegado Para la Propiedad Industrial

EXPEDIENTE: 03-021.124
ASUNTO: Solicitud de patente a nombre de
The Procter & Gamble Company

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 radicado en ese despacho el 15 de marzo de 2004, el cual
no ha sido resuelto ain, solicité que se realizara el examen de patentabilidad.

2. En vista de que han transcurrido 2 _afios y 6 meses, sin que se haya
atendido dicha solicitud, ruego a usted se sirva dar las instrucciones del caso
para que se proceda de inmediato a resolver este asunto.

Cordialmente,

JIMENA ESCOBAR: URIBE
CC 39.779.452 de Usaquén.
T.P. 68228



Industria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 03-021124

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION
PCT FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 533
DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2003, EL TERMINO HABIL SENALADO POR

LA LEY EXPIRA EL 30 DE ENERO DEL 2004

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

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.

Sl NO X

Bogota D.C., Diciembre de 2006
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Abogado

JIMENA ESCOBAR URIBE

(Apoderado)

THE PROCTER AND GAMBLE COMPANY

ASUNTO Radicaclon 03-21124
Tramite 002
Evento 001
Actuaclon 430
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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:

1. Documentos estudiados
1.1.  Descripcién: Folios: 11 a 177
1.2, Reivindicaciones: 1 a 18 follos 178 a 180 como se radicd inicialmente
1.3. Prdoridad: US60/235.858 del 27 de septiembre de 2000.
2. Objeto de la Invenclién
o Tiulo de la solicitud: Ligantes receptores melanocortinicos.

La presente solicitud se refiere a un compuesto que tiene la formula (1)
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Adiclonalmente se reclaman compuestos de formula (ll)
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Asl mismo se reclama la composicién farmacéutica que comprende el péptido ciclico
andlogo de cualquiera de las reivindicaclones anteriores y un excipiente
farmacéuticamente aceptable, para ser usado en el tratamiento de un desorden
consistente en resistencia a insulina, intolerancia a glucosa, efc...

3. De la solicitud de Patents (segin el caso)
3.1. Descripcién (articulo 28 D. 486)

Los ejemplos se basan exclusivamente en los procedimientos de sintesis, mas no
hay sustento de la actividad de dichos péptidos, es decir no existe evidencia que se
trate de ligandos de agonismo o antagonismo de los receptores de melanocortina 3,
ni4.

3.2. Reivindicaciones (articulo 30 D 486)

Como primera medida cabe mencionar que el presente capitulo relvindicatorio
carece de concision en general por cuanto comprende un alto nimero de
reivindicaciones algunas de las cuales podrian tener el mismo alcance o podrian
formuiarse de manera dependiente. De igual forma dentro de una misma clausula
s6 presentan muitiples altemativas que impiden que un tercero pueda ver con
exactitud el alcance de la proteccion solicitada

Asl mismo debe observarse que no todos los compuestos que resultan de efectuar
las sustituclones propuestas por el solicitante en las reivindicaciones 1 a 17 se
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encuentran enteramente sustentados en la descripcién y por ello serfa necesario que
el solicitante se limitara a las moléculas que el reaimente desarllo v evalud.

Ahora bien, al evaluar la idoneldad de la férmula representada por la estructura (1),
esta Dependencia encuentra que la misma podria no constituir la caracteristica
esencial de todos los compuestos que se obtienen después de efectuar las
cormespondlentaes sustituciones quimicas sobre los radicales R1 a R9’. Lo anterlor,
considerando que después de realizar las distintas combinaciones de sustituciones
posibles, se llega a que los compuestos obtenidos representan moléculas que
presentan una estéreo Isomeria estructural diferente y que por ende podrian no ser
bioisosteras (no es posible asegurar que presentan la misma actividad)

Ejemplos de lo anterior son moléculas derivadas de la formula Il que representan
péptidos ciclicos que pueden no estar contemplados en la formula general |. Ademés
Z1, 22 y Z3 se pueden escoger entre un sin numero de sustituyentes y pueden llegar
a generar moléculas muy distintas a |la especificada por ejemplo mediante formula A.
Se podria decir que dichos compuestos estructuralmente diferentes, presentarian
interacciones distintas con el receptor y por ende su actividad no seria la misma. Sin
embargo esto solo puede comprobarse mediante ensayos de evaluacién de actividad
biolégica.

En este sentido es Importante mencionar que en la presente solicitud no existe
evidencia de la actividad biolégica de todos los péptiios reclamados en las clausulas
1a17.

En consecuencla, slendo que se afirma en el capftulo reivindicatorio que la estructura
de férmula (1) caracteriza todos los compuestos de la invencion, por la manera como
se reivindican los compuestos de manera independiente, esta Dependencia
encuentra que la caracteristica esencial no comprende todos los compuestos de la
invencién y que ademés ellos no encuentran sustento real en ensayos de actividad
bioldgica.

Por lo anterior se conceptia que las anteriores clausulas no son claras a la luz del
articulo 30 de la D.488.

Las cldusulas 18 y 18 reclaman composiciones que comprenden los compuestos
indeterminados de las reivindicaciones 1 a 17 y por lo tanto tampoco son claras.

4. Unidad de Invenclén (art/culo 256 D 486)

Tal como se menciond en el numeral anterior, la formula | no representa todos los
posibles compuestos que resultan de efectuar las sustituciones propuestas. No
existe entonces una estructura que constituya el concepto comun Inventivo entre el
sinnimero de compuestos reclamados y por ende la materia relvindicada carece de
unidad de invencién.

5. Excepclén a la patentabllidad (artfculo 20 D486 literal a)-d)) (segun causal)

Una composiclén “no definida™ caracterizada por las enfermedades a tratar puede
entenderse como la intencién de reivindicar un método de tratamiento exceptuado en
el literal d) del articulo 20.
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En cumplimiento del articulo 45 de 1a Declsién 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 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 concesién, se denegara la patente.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el articulo 8 de la
resolucién reglamentaria No. 00210 del 15 de enero de 2001, advirtiendo que contra
él no procede recurso alguno en la via gubemativa.

Moo, 3 )ows
CLARA LLANOS DE JAIMES
Jefe de Divisién de Nuevas Creaciones (E ).

El anterlor requerimiento fue ﬂrtiﬁcado por fijacibn en lista, de facha
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