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Ref: Expediente No. 03.067.940

Solicitud de patente de invencién titulada:
“LIGANDOS DEL RECEPTOR DE CANABINOIDE",
Solicitante: SCHERING CORPORATION.

SOLICITUD DE EXAMEN DE PATENTABILIDAD SEGUN
EL ARTICULO 44 DE LA DECISION 486, GACETA No. 547

CARLOS R. OLARTE, mayor de edad y vecino de Bogotd, D.C., identificado tal como aparece al
pie de mi firma, en mi condicién de apoderado del solicitante, respetuosamente me permito
solicitar, que se examine si la invencién refine los requisitos de patentabilidad previstos en la
misma. Dando cumplimiento a lo establecido en el articulo 44 de la Decisién 486 de la comisién de
la Comunidad Andina de Naciones. Adjunto recibo por ¢l monto de $186.000 pesos para cubrir la
tasa correspondiente, segiin la Resolucién 31980 del afio 2004.

Aten te,

CfRLOS R. OLARTE

C.C. 79.782.747 de Bogota
T.P. 74.295

Anexo:Recibo por 5186 000 pesos
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

&)

DIVISION DE hIIUEVAS CREACIONES

RADICACION EXPEDIENTE No. 03- 67940

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCION -
PCT, FUE PUBLICADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 547,
DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2004, EL TERMINO HABIL SENALADO

POR LA LEY EXPIRA EL 28 DE MARZO DE 2005.

NOTA: Dentro del plazo de los seis (6) meses siguientes a partir de la fecha de
publicacldn en la gaceta de Propiedad Industrial, deberé 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 Decisién 486/2000.

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS.
S| NO X

Camera13No. 27-00 Fiso 5 y10
mcmmu 21-2-34
Santa Fe de Bogoti D.C. - Colombia
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Bogota, D.C., Marzo 9 de 2007

Abogado

CARLOS R. OLARTE

ASUNTO Radicacion No. 03 067 940
Trémite 002
Evento 001
Actuacion
Oficio No. - -=“?i894
Folios 0

Solicitante: Schering Corporation

Titulo de la solicitud: “LIGANDOS DEL RECEPTOR DE CANABINOIDE"

Como resultado del examen de fondo, realizado conforme a lo establecido por
el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comisién de la Comunidad Andina, se
notifica el sigulente concepto técnico:

Documentos estudlados

Para el presente estudio se tuvieron en cuenta el capltulo descriptivo
comprendido en los follos 92 — 219 y el capltulo reivindicatorio de los folios 220
- 248 de la solicitud en estudio.

Objeto de la Invenclén

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién consiste en:



o
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Un compuesto de la fsrmula I: R ,una de sus prodrogas, o
una sal, un solvatc o un estereolsémero (reivindicaclones 1 — 28),
composiciones que lo contienen (reivindicaciones 30 - 31 y 368), método de
tratamiento (relvindicaclones 32 — 35, 38 — 41, 468 — 47, 50 - 53), proceso de
elaboracién de la composicién (relvindicacién 37), composiciones que contienen
los compuestos reivindicados, junto con otros compuestos activos
(reivindicaciones 42 — 45 y 48 — 49), composiclones que contienen compuestos
relvindicados que se administran (reivindicaciones 54 — 57).

El problema planteado en esta solicitud s la necesldad de compuestos con
actlvidad antiinflamatoria @ inmunomoduladora dtiles para tratar artritis, asma,
lupus, esclerosis, dlabetes, cancer, osteoporosis, nefritis.

Para resolver este problema técnico la solicitud en estudio proporciona
compuestos de férmula 1.

El objeto de la invencién definido anteriormente se claslificd de acuerdo con la
IPC: A 61 K 31/4402 // 31/18 /I 31/18; C 07 C 317/50 // 323/85; A61 P
37/02 /I 37/98.

También se reivindica prioridad de las Solicitudes de Patente de los Estados
Unidos US 60 267 375 de febrero 8 de 2001 y US 60 292 800 de mayo 22 de
2001, con respecto a las cuales la fecha de presentacién de la actual solicitud
cumple el plazo maximo permitido.

Titulo de la Solicitud

Ademés de la actividad farmacolégica de los compuestos, el titulo deberia
mencionar el tipo quimico que los caracteriza. Se solicita hacer la correccién.

Excepciones a la Patentabllidad

El articulo 20 de la Decisién 486 establece: "No serdn patentables: d) los métodos lterapéuticos o
quirdrgicos para & tratamienfo humano o animal, asl como los mélodos de diagndstico aplicados
a los seres humanos o a animales”

El método de tratamiento de las reivindicaciones 32 - 35, 38 -41,48-47, 50—
53) no es patentable de acuerdo con la norma citada, que especifica que /os
métodos terapéuticos para el tratamiento humano o animal no son patentables.

Con respecto a los Art. 28 y 30 de la D 486

El articulo 28 de la Declalén 486 establece: “Le descripcién deberd divuiger la invencién de
mammauﬂaamomenbdamycompbtamsuwanwnquueumm
capacitada en la maieria Mcnice comespondiente pueda efecutaria. La descripcion de la
invencion indicaréd el nombre de la invencién e incluiré la siguiente informacion:

a) &l secior tecnoligico al que se refiere o al cual se apiica la invencion;

b) la tecnologla arerior conocida por el solicitante que fuese Uill para Ia comprension y el
examen de la invencidn, y las referencias a los documenios y publicaciones anteriores relativas a
dicha tecnologle;

¢) una descripcidn de la Invencitn en términos que permitan la comprension del problema
técnico y de la soluckin aportada por fa invencién, exponiendo Ias diferencias y eveniuaies
ventajas con respecto a la tecnologla amterior;
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d) una resefla sobre ios dibujos, cuando los hublera;

8) una descripcién de la mejor manera conocida por el solicitante para efecutsr o llevar a la
préctica la invencién, utillrando ejemplos y referenclas a los dibyjos, de ser éstos pertinentes; y,

f) una indicacion de la menera en que la invencidn satisface la condicion de ser suscepiible de
aplicacion industrial, sl ello no fuese evidente de la descripcidn o de la naturalezs de la invencisn.

El articulo 30 de la Decisién 486 establece: "Las reivindicaciones definirdn la maleria que se
dessa proleger medianie la patente. Dobonasrahmsycomlsaayeﬁenmm
susfertadas por la descripcion.

Las relvindicaciones podrén ser independientes o dependientes. Una relvindicacién serd
independiente cuando defina la maleria que se dessa profeger sin referencia a olra reivindicacién
antsrior. Una relvindicacion serd dependients cuando defina la maleria que se desea prologer
refiriéndose & una reivindicacién anterior. Una relvindicacion que se refiera a dos o més
relvindicaciones anteriores se consideraré una relvindicacion dependiente maltiple”.

La descripcién divulga ia invencién de manera suficientemente clara y completa
para su comprension, tal como lo establece el Art 28 de 1a decision 486 de la
Comislén Andina. Menciona el sector tecnolégico al que pertenece, los
antecedentes de la técnica, la divuigacién del problema técnico y ia solucién
propuesta. Pero no aclara cudl es la ventaja frente a la tecnologia anterior.
Ademas los compuestos deben caracterizarse de manera inequivoca mediante
su nombre quimico y no por la menclén genérica de su actividad fisiolégica
como “ligandos del receptor canabinoide” nl mediante algin nimero arébigo 6
romano. Se soliclita hacer las precisiones necesarias.

El proceso de la reivindicacion 37 no menciona etapas 6 condiclones que lo
diferenclen de procesos conocidos en la técnica. Tan solo menciona “la
combinacién” del compuesto activo con los excipientes. Se solicita hacer las
precisiones necesarias.

Las reivindicaciones 54 — 57 que menclonan composiciones que contienen
compuestos relvindicados que se administran, no son claras porque empiezan
mencionando una composicion y finaimente nombra un método de tratamiento y
unos compuestos quimicos. Se soliclta hacer las aclaraciones necesarias.

Unidad de Invencién

El articulo 25 de la Declsldn 488 establece: "La soliciiud de patente sdlo podrd comprender una
invencidn o un grupo de invenciones relacionadas entre sl, de manera que conformen un dnico
concepio inventivo".

En una solicitud de patente se puede reivindicar:

a) una sola Invencién; o

b) un grupo de invenciones relacionadas entre s por un Gnico concepto inventivo.
Cuando se trate del caso b), se debe considerar que el concepto inventivo Gnico que
relaciona las invencionas debe ser técnico, cumplir por si mismo con los requisitos de
novedad y nivel inventivo, y ser comdn a todas las relvindicaclones.

Las composiclones que contienen los compuestos reivindicados, junto con otros
compuestos activos (reivindicaciones 42 — 45 y 48 — 40), no mantienen el
principio de la unidad de invencién porque no pertenecen al mismo tipo de
estructura quimica. Se solicita hacer las comecciones necesarias.

Orden

Aunque no existe una legisiacién al respecto, se recomienda al solicitante
organizar el capltulo reivindicatorio. El desorden se presenia en las
reivindicaciones 30 -- 31 que se refleren a una composiclién y luego salta a la



4

36. Las relvindicaciones 32 — 35 se refieren a un método de tratamiento, luego
salta a las 46 - 47 y luego a las 50 — 53. Se sugiere organizar el caplitulo
reivindicatorio en una secuencia clara.

Conclusién

En cumplimiento del articulo 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 si a
pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la conceslén, se
denegara la patente.

io conforryie a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal
dejtltulo priméro de la Circular Unica No. 10 de 2001.

Jefe de la Divisién de Nuevas Creaciones.

El ante‘y')r requerimiento fue notificado por fijacién en lista, de fecha
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CONCEPTO TECNICO EXAMINADOR TECNICO
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