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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Ref.: Expediente No. 06.031.001
Solicitud de Patente 2 nombre de
Novartis AGy University of Ziirich.

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, identificada como aparece al pie
de mi firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apoderada
de la sociedad Novartis AGy University of Ziirich., domiciliadas en Basilea, Suiza
y Zirich, Suiza, solicitantes de la patente de la referencia, atentamente dando alcance
a mi memorial de 15 de junio de 2010 presento a su despacho sustitucion de la
sociedad University of Ziirich. De igual forma, encuentre usted ratificacion para que
sea tenida en cuenta si fuere el caso.

Sefior Superintendente,

C.C. 41.654.882 de Bogota.
T.P. 20824 CSJ
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COMERCiO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 06.031.001
Solicitud de patente a nombre de NOVARTIS AG y UNIVERSITY OF
ZURICH.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi firma,
.de acuerdo al poder que adjunto en copia auténtica y que ya obraba en el
expedlente con base en la especial facultad que me otorgd el mandante para
ratificar, RATIFICO todo lo actuado por la Doctora Dilia Rodriguez
D'Aleman en el expediente de la referencia, en especial la presentacién que hizo
del memorial de junio 15 de 2010, dando tespuesta al oficio Nr. 3984 notificado
pot fijacion en lista el 19 de marzo de 2010, relacionado con el concepto técnico
de fondo Nr. 693.

Atentamente,

OWNPLen

JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C.39.779.452 de Usaquén
T.P. 68228

Cod. 5376
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SENORES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E S D

REF: Expediente No. 06-031.001
Solicitante: Novartis AG y University of Ziirich

Yo, JIMENA ESCOBA}( URIBE, identificada como aparece al pie de mi
firma, -domicﬂiéda‘en) la Carfera 11 No. 86-53 Piso 6, atentamente digo a
usted que sustituyo el podér\~.g0n que obro a la doctora DILIA RODRIGUEZ
D ALEMAN, domiciliada en Bogota, D.C., portadora de la tarjeta
profesional No. 20.824, con las mismas facultades con que me fueron
conferidas para este caso.

A'ESCOBAR URIBE

C.C. 39.779.452 de Usaquén
T.P. 68.228

Acepto sustitucion
DILIA RODRIGUEZ D°ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogota
T.P. 20.824
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. 06.031.001
Solicitud de patente a nombre de NOVARTIS AG

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ ID’ALEMAN, actuando como apoderada
sustituta de acuerdo con la sustitucidén adjunta, identificada como aparece al
pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando
como apoderada de la sociedad NOVARTIS AG, domiciliada en Basilea,
“solicitante de la patente de la referencia, en respuesta al oficio No. 3984
notificado por fijacion en lista el 19 de marzo de 2010 relacionado con el
concepto técnico de fondo No. 693, nos permitimos manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la
Decisi6én 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en cualquier
momento del trimite, presento junto con este memodal nueva memoria
descriptiva y capitulo reivindicatorio que ahora consta de 6 clausulas, en el cual
se realizaron las siguientes modificaciones:

11  Se cancelaton las reivindicaciones que hacfan alusién al método de
tratamiento (antiguas reivindicaciones 18 y 19).

1.2  Se suprimieron las antiguas clausulas 15 y 16 que hacian referencia al uso.

1.3  El nuevo juego de reivindicaciones se encuentra dirigido a anticuerpos los
cuales son definidos por sus regiones de CDR.

-0 I 11

14  Se cancelaton términos como “equivalentes directos”, “equivalentes™.

1.5  Adicionalmente, se suptimieron términos relacionados con la homologia,
como por ejemplo “por lo menos homéloga” dentro del juego de
teivindicaciones.



En ese orden de ideas, nos permitimos manifestar que las modificaciones
anteriormente mencionadas no amplian el alcance original de la invencién y se
dan con el 4nimo de subsanar las objeciones de claridad y novedad
establecidas por el sefior examinador en su concepto técnico No. 693.

" Teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por el Sefior Superintendente
Delegado para la propiedad intelectual GianCarlo Marcenaro Jiménez a la
doctora Ana Maria Castro Wey, que da alcance a las comunicaciones No. 09-
001524 y 09-012566, no se presenta una tasa adicional, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio comprende menos de 15 reivindicaciones y 1a sohcrcud |
| fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009. | -

2.  Clatidad de la solicitud

Sobre este particulat, como se mencioné en el numeral anterior, se realizaron
las modificaciones pertinentes para cancelar todos aquellos términos que
fueron objetados por el sefior examinador como por ejemplo, “equivalentes
- directos”. . Adicionalmente, las nuevas retvindicaciones se encuentran dirigidas
2 anticuerpos que estin definidos claramente por sus. caxactcrlsticas técnicas
(CDRs).

3. ' Reivindicaciones de uso y método

En relacién con este punto, atentamente manifestamos que con el nuevo -
pliego de reivindicaciones quedan cabalmente superadas estas objeciones.

4. Novedad

El sefior examinador indic en su concepto técnico No. 693 que la invencién
en estudio carecfa de novedad 2 la luz de lo revelado en el documento “An

engineered IN-1 Fab Fragment with improved affinity for the Nogo-A axonal
'growth inhibitor permits immunochemical detectlon and shows enhanced
neutralizing activity.” (D1). -

En este orden de ideas, es deseo del solicitante dirigir la atencién del sefior
examinador al articulo 16 de la Decisién 486 donde se establece que: “Una
invencidn Se_considera nueva cmmdo no estd comp_endzda en el estado de
la técnica.

El! estado de la técnica mﬂ@ﬂndem todo o que haya sido accesible al piblico por
una demgpczoﬂ eserita u am/ utz/zzmofz, commm/zf{moﬂ 0 cualquier otro medzo antes de. la




reconocida. ... (el resaltado es nuestro).

Si de acuerdo con el espmtu de la norma legal indicada, la invencién no se
considera como nueva si esti “comprendida” en el estado de la técnica, dicha
norma se estd refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a
alguno o a algunos de los componentes que hacen parte de la nueva solicitud.

En efecto, para que la invencién pierda su calidad de novedosa, es claro que
ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el “conjunto de conocimientos existentes
que son @/zmble.f al proceso industrial” como define el estado de la técnica el
Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia
de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia
~del Acuetdo de Cartagena, Tomo 11, BID-INTAL, Buenos Aires, 1994,

pégina 60).
‘Esto se conoce como NOVEDAD ABSOLUTA, de conformidad con lo

con lo revelado en un documento o anterioridad sefialada, conclusién a la que
se llega después de un andlisis exhaustivo mediante una comparacién entre el
capitulo reivindicatorio de la invencién en estudio y la divulgacién citada por
ese despacho como anterioridad. |

Ahora bien, si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la
“desde luego, que la invencién deba ser rechazada por carecer del requisito de

toda creacidn es en cierta forma, producto del estado de la técnica excistente, en el sentido de

crear nuevos procedimientos aplicables a la indusirid’ (Ibldem pagmas 53 y 54) (El
subrayado es nuestro).

Por lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto como minimo la
novedad debe contemplax los signientes aspectos

-Que la invencién en estudio esté contenida de forma TQTAL vy
ABSOLUTA en el documento que se menciona como_ anterioridad; y

~Que la invencién en cuestion puede part;lr de conocimientos conocidos, caso
en el cual habré que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito
y novedoso, teniendo que analizarse el yalor agregado que aporta la

Jecha de presentacidn de la solicitud de patente o, en su caso, de la priovidad

cual para desvirtuar el requisito de novedad de una invencién serd necesario
‘que lo reivindicado por la invencién bajo estudio corresponda de forma total

nueva creacién ya hace parte ‘del. estado de la técnica no quiere ello decir,
novedad. No sin razén ha dicho el mencionado Tribunal: “hay gue advertir que

que el inventor ba de tener en cuenta un conjunto. de conocimientos tenicos que le pemztmz'



invencion con sus nuevas caractemsucas al campo técnico a.l cual pertenece la
solicitud en estudio.

Aplicando lo antetior al caso comnicreto, para que las tazones que aduce ese
-despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, serfa forzoso que se
| demostrata que la invencién de mi mandante esti comprendida en el estado de
la técnica de forma TOTAL, lo cual no sucede toda vez que las caracteristicas
‘mostradas en el capitulo reivindicatorio modificado, especialmente en la
- reivindicacién 1 no son ensefiadas ni sugeridas por D1.- -

* En efecto, la presente invencién describe ahora un anticuerpo o fragmento del
‘mismo que comprende al menos un sitio de unidn de antigeno,
comprendiendo dicho sitio de unién de antigeno bien sea, en secuencia, las

regiones hipervariables CDR-H1-3A6 (SEQ ID No. 8), CDR-H2-3A6 (SEQ

ID No. 9) y CDR-H3A6 (SEQ ID No. 10); 6 en secuencia, las regiones
hlpervanables CDR-L1-3A6 (SEQ ID No. 11); CDR-L2-3A6 (SEQ ID No.
12) y CDR-L3-3A6 (SEQ ID No. 13) y en donde las secuencias (SEQ ID No.

8,9, 10, 11, 12 y 13), pueden comprender una eliminacién, una adicién o una

sustitucidon de un aminoicido.

En contraste, el documento D1 describe la maduracién de la afinidad de un
fragmento Fyp IN-1producido de manera bacterial a partir de periplasma de

Escherichia col., pero no revela ni sugiere un anticuerpo o fragmento del mismo

con las secuencias de CDR ahora reclamadas en el nuevo capitulo

reivindicatotio. Por consiguiente, la presente solicitud cumple cabalmente con

1 los requls:ttos de patentabilidad, principalmente con la novedad y altura

inventiva sobre lo divulgado en D1.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
" atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencién a la
solicitud en estudio o si el examinadot considera que subsisten razones para
objetar la presente invencién ruego expedir otro examen de fondo con los
debidos motivos y razones que sustenten su objecién con el fin de que mi
mandante tenga la posﬁnhdad de exponer sus argumentos con base en la
interpretacién de los articulos 45 de la Decision 486 -el cual otorga la facultad
al examinador para emitir los exidmenes de fondo-, 35 y 59 del Cédigo

| Contencioso Administrativo que sefiala que: “babiéndose dado oportunidad a los

interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pmeba.v ¢ informes disponibles, se
tomard la decision que serd motivada al menos en forma sumaria si afécta a particulares” y
() deberd proferirse la decisidn deﬁmlzm Esm Se_motipard en sus aspectos de hecho y de
derecho, y en los d comvensencia si es ¢l caso”, respectivamente (El subrayado es

'nuestro)



En consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relacion con
todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion
al principio del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion
Nacional

Sefior Superintendente,

DILIA MARIA Dklgtﬁ D’ALEMAN
CC. 41.654.882
TP 20824 CSJ

L,
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SENORES Con
SUPERMENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO |
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. S D

EXPEDIENTE NR. : 06.031.001 - o
SOLICTIUD DE PATENTE A NOMBRE DE NOVARTIS AG

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi

firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, atentamente digo a

o

| usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora DILIA RODRIGUEZ
D ALE:v {, comiciliada en Bogotd, D.C, portadora de  ju usjerace |

prof e No. P0.824, rarlas raismas Freultedes oG QUesTe i

conlermds para este caso.

| JIMENAESCOBAR URIBE
C C. 39. 779 452 de Usaquen
| T.P. 68. 228 -

{Acepto ‘s;u_sti:_ttic_ién :
DILIA RODRIGUEZ D ALEMAN |

C.C. 41.654.882 de Bogotd
T.P. 20.824 E

9
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P bE 73
Rve modiivaadas
duynto 18, 2010

REIVINDICACIONES
1. Un anticuerpo o fragmento del mismo que
comprende al menos un sitio de unién de antigeno, comprendiendo
dicho sitio de unidn de antigeno cualquiera de:
e en secuencia, las'regiones hipervariables CDR-H1-3A6 (SEQ ID
No. 8), CDR-H2-3A6 (SEQ ID No. 9) y CDR-H3A6 (SEQ ID No.
10); o6
e en secuencia, las regiones hipervariables:CDR-L1-3A6 (SEQ ID
No. 11); CDR-L2-3A6 (SEQ ID No. 12) y CDR-L3-3A6 (SEQ ID
No. 13);
y en donde las secuencias (SEQ ID No. 8, 9, 10, 11, 12 y 13),

pueden comprender una eliminacién, una adicién o una sustitucion

de un aminoacido.

2. Un anticuerpo o fragmento del mismo que comprende:
« un primer sitio de unién de antigeno que comprende en
secuencia las regiones hipervariables CDR-H1-3A6 (SEQ ID No.
8), CDR-H2-3A6 (SEQ ID No. 9) 'y CDR-H3-3A6 (SEQ ID No.
10); y
e un segundo sitio de union de antigeno que comprende en
secuencia las regiones hipervariables CDR-L1-3A6 (SEQ ID No.
11), CDR-L2-3A6 (SEQ ID No. 12) y CDR-L3-3A6 (SEQ ID No.
13);
y en donde las secuencias (SEQ ID No. 8, 9, 10, 11, 12y 13) pueden
comprender una eliminacién, una adicién o una sustituciéon de un

aminoacido.

110
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3. El anticuerpo o fragmento de acuerdo con cualguiera de las
reivindicaciones 1 ¢ 2, caracterizado porque es un anticuerpo

monoclonal humano o quiméricoe o humanizado.

4. El anticuerpo o fragmento de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la parte constante o
fragmento del mismo de la cadena pesada humada es de tipo vy4 vy la
parte constante o fragmento del mismo de la cadena ligera humana

es del tipo x.

5. Una composicién farmacéutica que comprende la molécula de
unién de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 en
asociacién con al menos un diluyente o vehiculo farmacéuticamente

aceptables.

6. Una composicion farmacéutica de acuerdo con la reivindicacion

5 involucrada en la reparacioén nerviosa.

74
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. . D.

Y

Ref.: Expediente No./06.031.001 «
Solicitud de Patente a nombre de
Novartis AGy University of Ziirich.

Yo, DILIA MAR{A RODRIGUEZ D’ALEMAN,. 1dent1ﬁcada como aparece al pie
de mi firma, domiciliada en la Catrera 11 No. 86-53, piso 6, obrando como apodetada
de la sociedad Novartis AGy University of Ziirich., domiciliadas en Basilea, Suiza

y Ziirich, Suiza, solicitantes de la patente de la referenaa, atentamente dando alcance .
a mi memorial de 15 de junio de 2010 presento a su despacho sustitucién de la
sociedad University of Ziirich. De igual forma, encuentre usted ratificacién para que
sea tenida en cuenta si fuere el caso.

.’4.&

Sefior Superintendente,

DILIA RODRIGUEZ D ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogoti.
T.P. 20824 CS§]
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SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIAY COM'ERCIb
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re: Expediente No. 06.031.001
Solicitud de patente a nombre de¢ NOVARTIS AG y UNIVERSITY OF

ZURICH.

Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como aparece al pie de mi fitma,
~~de acuerdo al poder que adjunto en copia auténtica y que ya obraba en el
expediente, con base en la especial facultad que me otorg6 el mandante para

ratificar, RATIFICO todo lo actuado por la Doctora Dilia Rodriguez.

D'Aleman en el expediente de la referencia, en especial la presentacién que hizo
del memotial de junio 15 de 2010, dando respuesta al oficio Nr, 3984 notificado
pot fijacién en lista el 19 de marzo de 2010, relacionado con el concepto técnico
de fondo Nr. 693.

Atentamente,

JIMENA ESCOBAR URIBE
C.C.39.779.452 de Usaquén
T.P. 68228 '
Céd. 5376

¥
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SENORES |
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E. SI D.

REF: Expediente No. 06-031 001
Solicitante: Novartis AG y.: University of Ziirich

J[MENA ESCOBAR: URIBE, 1dent1f1cada COmo aparece al pie de mi
ﬁrma, dommhadm elflé'; g:arfér .?,11 No 86-53 Piso 6, atentamente digo a
usted que susumyo el podm?w; -:éfﬁe obro a la doctora DILJA RODRIGUEZ
D’ ALEMAN domiciliada en 'Bogéta D;C., portadora de la tarjeta

profesional No. 20.824, con las mismas facultades con que me fueron

conferidas para este caso.

n@%’céonm URIBE

C.C. 39.779.452 de Usaquén

-T.P. 68.228

Acepto sustitucién

DILIA RODRIGUEZ D’ ALEMAN
C.C. 41.654.882 de Bogota
T.P. 20.824
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- .SUPERINTENDEN CIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
| DIVISION DE NUEVAS CR_EACIONES
E. S. D.

Re: - Expediente No. 06.031.001
Solicitud de patente a nombre de NOVARTIS AG

Yo, DILIA MARIA RODRIGUEZ D’ALEMAN, actuando como apoderada
sustituta de acuerdo con la sustitucién adjusta, identificada como aparece al
pie de mi firma, domiciliada en la carrera 11 A No. 86-53, piso 6, obrando
como apoderada de la sociedad NOVARTIS AG, domiciliada en Basilea,
1" solicitante de la patente’ de la referencia, en respuesta al oficio No. 3984
| notificado por fijacién en lista el 19 de marzo de 2010 relacionado con el
| concepto técnico de fondo No. 693, nos pernnumos manifestar:

1. Con fundamento en la facultad que confiere el articulo 34 de la
Decisién 486 al solicitante para modificar la solicitud de patente en c:ualqmer
| momento del trimite, presento junto con este memorial nueva memoria
descriptiva y capl,tulo reivindicatorio.que ahora consta de 6 cliusulas, en el cual

se realizaron las siguientes modlﬁcamones

| 11 Se cancelaron las reivindicaciones que.-hacfan alusién al metodo de
tratamiento (antiguas reivindicaciones 18 y 19). '

12 Se supximiexon las antiguas clausulas 15y 16 -que"hacian~'referéncia aljuso.

1.3  Elnuevo juego de reivindicaciones se encuentra diﬁgido a anticuerpps los
| cuales son definidos por sus regiones de CDR. ~

114 Se cancelaron términos como “equivalentes directos”, “equivalentes™}

15 Adicionalmente, se supmmieron términos relacionados con la homo\logia;
como por ejemplo “por lo menos homdloga”. dentro del- )uego de

reivindicaciones.




“En ese orden de ideas, nos permitimos manifestar que las modificaciones
anteriormente mencionadas no amplian el alcance original de la invencién y se
dan con el 4nimo de subsanar las objeciones de claridad y novedad
establecidas pot el sefior examinador en su concepto técnico No. 693.

Teniendo en cuenta el concepto técnico emitido por el Sefior Supetintendente
‘Delegado para la propiedad intelectual GianCarlo Marcenaro Jiménez a la
“doctora Ana Maria Castro Wey, que da alcance 2 las comunicaciones No. 09-
001524 y 09-012566, no se presenta una tasa adicional, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio comprende menos de 15 reivindicaciones y la solicitud
fue presentada con anterioridad al 1 de enero de 2009. .

2.  Claridad de la solicitad

Sobre -este particular, como se mencioné en el numeral anterior, se realizaron
las modificaciones pertinentes para cancelar todos aquellos téfminos que
- | fueron objetados pot el sefior examinador como por ejemplo, “equivalentes
| directos”. Adicionalmente, las nuevas reivindicaciones se encuentran dirigidas .
| a2 anticuerpos que estin definidos claramente por sus caractensuaas técnicas
(CDRs).

3. ~Reivindicaciones de uso y método

| En relacién con este punto, atentamente manifestamos que con. 1 el nuevo -
| pliego de reivindicaciones quedan cabalmente superadas estas objeciones.

4, Novedad'

El sefior examinador indicé -en su concepto téenico No. 693 que la invencién
en estudio carecia de novedad a la luz de lo revelado en el documento “An
- | engineered IN-1 Fab Fragment with improved affinity for the Nogo-A axonal

1 gtowth inhibitor permits immunochemical detection and shows enhanced

| neutrz.hzmg activity.” (D1).

En este orden de ideas, es deseo del solicitante dmgar la atencién del sefior
examinadot al articulo 16 de la Decisién 486 donde se establece que: “Una

| invencién se conszdem nueva cuando no estd comprendzda en el estado de‘
\la técnica. '

| El estado de ln tomica mﬂgbreﬂdem todo lo que ézcgza sido am.rzble al ' pitblico par
und a’e.rm_pazan escrita. u oral, uiihaciony mmmza/z.zmoﬂ 0 cualguier otro medio antes de la -




iR g -

Jfecha de presentacion de la .ralzm‘ud de paz‘mte 0, en sy caso, do-a priovidad
reconocida. . .. (el resaltado es nuestro).

Si de acuerdo con el espmtu de la norma legal indicada, la invencién no se
considera como nueva si esti “comprendida” en el estado de la técnica, dicha

norma se esti refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no 2
alguno o a algunos de los componentes que hacen'pa.rte, de la nueva 'solicitud.

En efecto, para que lai mvenaon pierda su calidad de novedosa es claro que -
ella, TODA ELLA, ha de estar contenida en el.“conjunts de conocimientos existentes
que. son ap/zmb/e.r al proceso industrial’ como define el estado de la técnica el
Tribunal de justicia del Acuerdo de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia.
" | de 31 de octubre de 1989, publicada en Jurisprudencia del Tribunal de Justicia

| del Acuerdo de Cartagena Tomo 11, BID- INTAL Buenos Aires, 1994,

pagma 60). | |
SO UT de confomudad con 1o

Esto se conoce como NOQVEDA

" | cual para desvirtuar el rt:quxsuo de novedad de una invencidn serd necesario-

| que lo reivindicado por la invencién bajo estudio corresponda de forma total

con lo revelado en un documento o anterioridad sefialada, conclusién a la que
se llega después de un anilisis exhaustivo mediante una comparacién entre el
| capitulo reivindicatotio de la invencién en estudxo yla divulgacmn citada por -

ese despacho como anterioridad.

. ] Ahota bien, 'si un determinado elemento, condicién o circunstancia de la
| nueva creacidén ya hace parte del estado de la técnica no quiere ello decir,
| desde luego, que la invencién deba ser rechazada por carecer del requisito de
novedad. No sin razén ha dicho el mencionado Tribunal; “bay que. advertir que
| toda creacién es en cierta Sforma, producto del estado de la técnica excistents, en &l sentido de

que ol inventor ba de tener en cuenta un conjunto de conocimientos técnicos. qie o permitan .

‘crear nuevos prama%mzem‘a: ap/zmb/e: a la industrid’ (Ibldem pagmas 53 y 54) (El
| subrayado es nuestro) ‘

Pot lo tanto y teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, como mimmo Ia
novedad debe contemplar los sxgmentes aspectos SR

.-Que la invencién en estudio esté contmuda de forina TOTAL y.

| SOLUI_A en el documento que se menciona como a.ntenOndad y

[ -Que la invencién en cuestién puede partu de conocmuentos conomdos, caso
en el cual habrd que hacer la comparacién no de lo conocido sino de lo inédito - -

y novedoso, temendo que a.nahzarse el mr__ag:ggad_ que aporta la




invencién con sus nuevas caracteristicas al campo téenico al cual pestenece la
~ solicitud en estudio.

| Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las. razones .que aduce ese
despacho para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, serfa.forzoso que se

demostrara que la invencién de mi mandante esta comprendida en el estado de

| la técnica de forma TOTAL, locual no sucede toda vez que las caracteristicas
| mostradas en- el capitulo teivindicatorio modificado, especialmente en ‘la

reivindicacién 1 no son ensefiadas ni sugeridas por D1.

En efecto, la presente invencién describe ahora un anticuerpo o fragmento del
mismo que comprende al menos un sitio de unién de antigeno;

comprendiendo dicho sitio de unién de antigeno bien sea, en secuencia, las

tegiones hipervariables COR-H1-3A6 (SEQ ID No. 8), CDR-H2-3A6 (SEQ

' ID No. 9). y CDR-H3A6 (SEQ ID No. 10); 6 en secuencia, las regiones
| hipetvariables CDR-L1-3A6 (SEQ ID No. 11); CDR-L2-3A6 .(SEQ ID No.
1 12) y CDR-L3-3A6 (SEQ ID No. 13) y en donde las secuencias (SEQ ID No.

8,9, 10, 11, 12 y 13), pueden comprender una ehm.mamon, una adicién o.una

sustituciéon dc un aminoicido.

En contraste, €l documento D1 describe la maduracién de la afinidad de un
fragmento Fa, IN-1producido de manera bacterial a' partir de penplasma de

Escherichia coli., pero no revela ni sugiere un anticuerpo o ftagmento del mismo.

con las secuencias de CDR ahora reclamadas en el nuevo capitulo
reivindicatorio. Por consiguiente, la presente solicitud cumple ca.ba]mente con

los requisitos de patentabilidad, pﬂnmpalmente con la novedad y altura’

inventiva sobre lo divulgado en D1.

Habiendo. atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese de’spacho,' o

atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencién a la
solicitud en estudio o si €l examinador considera que subsisten razones para

| objetar la: presente invencién ruego expedir otro examen de fondo con los

| debidos motivos y razones que sustenten su objecién con el fin de que mi
mandante tenga la posibilidad de exponer sus argumentos con base en la
| interpretacién de los articulos 45 de la Decisién 486 -el cual ototga la facultad

al examinador para emitir los exdmenes de fondo-, 35 y 59 del Cédigo

Contencioso Administrativo que sefiala que: “babitndose dado gportunidad a los

| interesados para expresar sus opinionss, y con base en los _Pmeba,r ¢ informes disponibles, se

| tomard la decision que serd. } mottpada al menos en ﬁmm Sumaria 5i afecta-a pm‘zm/am

“(.) deberd proferirse la decision deﬁmzzm E.rm st motivard en sus aspectos de hecho y de_ )

| derecho, y en los de comveniencia i es el caso”, respectivamente (El subrayado es
1 nuestro).



En' consecuencia, solicitamos a ese despacho pronunciarse en relaciéon con
todos los argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacién
al principio del debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucién

Nacional

Sefior Superintendente,

%@f
DBI@UE/Z D’ALEMAN

DILIA MARIA
CC. 41.654.882
TP 20824 CSJ
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COLOMBILA

SENORES | .
SUPERINTENDENCIA. DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIVISION DE NUEVAS CREACIONES

E S D

EXPEDIENTE NR.: 06.031.001 _
SOLICITUD DE PATENTE A NOMBRE DE NOVARTIS AG

| ‘Yo, JIMENA ESCOBAR URIBE, identificada como. aparece al pie._dé mi

firma, domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53 Piso 6, atentamente digo a
usted que sustituyo el poder con que obro a la doctora DILIA RODRIGUEZ
D ALEMAN, domiciliada en  Bogotd, D.C., portadora de u tusjei

profesioow Noo 20824, mon las dseias Deultiades o0 one b b vl

conferidas para este Caso.

JIMENA ESCOBAR URIBE

C.C. 39.779.452 de Usaquén

T.P. 68.228

Acepto sustitucién

DILIA RODRIGUEZ D “ALEMAN

C.C. 41.654.882 de Bogota
T.P. 20.824
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REIVINDICACIONES
1. Un anticuerpo o fragmento del mismo que
comprende al menos un sitio de uniéon de antigeno, comprendiendo
dicho sitio de unién de antigeno cualquiera de:
» @n secuencia, Ias'regf.ones hipervariables CDR-H1-3A6 (SEQ ID
No. 8), CDR-H2-3A6 (SEQ ID No. 9) y CDR-H3A6 (SEQ ID No.
10); ¢
e en secuencia, las regiones hipervériables*CDR-L1-3A6 (SEQ 1D
No. 11); CDR-L2-3A6 (SEQ ID No. 12) y CDR-L3-3A6 (SEQ ID
No. 13);
y en donde las secuencias (SEQ ID No. 8, 9, 10, 11, 12 y 13),
pueden comprender una eliminacion, una adiciéon o una sustitucidn

de un aminoacido.

2. Un anticuerpo o fra’gmento del mismo que comprende:
e un primer sitio de unién de antigeno que comprende en
secuencia las regiones hipervariables CDR-H1-3A6 (SEQ ID No.
8), C'DR*H2-3A6 (SEQ ID No. 9) y CDR-H3-3A6 (SEQ ID No,
10). y
e un segundo sitio- de unién de antigeno que comprende en
secuencia las regiones hipervariables CDR-L1-3A6 (SEQ ID No.
11), CDR-L2-3A6 (SEQ ID No. 12) y CDR-L3-3A8 (SEQ ID No.
13);
y en donde las secuencias (SEQ ID No. 8, 9, 10, 11, 12 y 13) pueden
comprender una el.iminac.ién, una adicién o una sustitucién de un

aminoacido.

i

Y
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3. El anticuerpo o fragmento de acuerdo con cualquiera de las
reivindicaciones 1 & 2, caracterizado porque es un anticuerpo

monoclonal humano o quimérico o humanizado.

4. El anticuerpo o fragmento de acuerdo con cualquiera de las

reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la parte constante ‘o'

fragmento del mismo de la cadena pesada humada es de tipo'y4 y la

parte constante o fragmento del mismo de lg cadena ligera humana

es del tipo «.

5. Una composicién farmacéutica que .comprende :la molécula de
unién de acuerdo con cualquiera de las rejvindicaciones 1 a 4 en
asociacion c¢on al menos un diluyente o vehiculo farmacéuticamente

aceptables.

6. Una composicion farmacéutica de ‘acuerdo con la reivindicacion

5 involucrada en la reparacién nerviosa.

cit



