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1. Me refiero a ml memorial de 11 de Enero de 2007. 

2. De conformidad con to dispuesto en el ArtIculo 5.2.12 de la Circular 

Externa No.. 03 de 28 de Abril de 2003, y estando dentro del plaza de seis meses 

contados desde la fecha de la publicación de (a solicitud en la Gaceta de (a 

Propiedad Industrial nÆmero 583 de 18 de IDiciembre de 2007, solicito a ese 

Despacho proceder a realizar el examen de patentabilidad de la presente 

invención. 

3. Me permito recordar a usted, que tal como se informó en el Petitorlo de la 

invención,  la presente solicitud corresponde a CapItulo I. 

4. Anexo me permito acompaiar recibo nzmero 08-43.644, expedido por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, que acredita el pago de (a tasa que 

dicho examen causa. 

Seæor Superintendente, 

LbJLA 
,CIA LLOREDA RICAURTE 

T.P. 53.215 
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Inciustria y Comercio 
SUPER1NTENDENCIA 

DIVISION DE NUEVAS CREACONES 

RADICACION EXPEDIENTE No. 06-98610 

EL EXTRACTO DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÔN 

FUE PUBLJCADO EN LA GACETA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL No 583 DE 

FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2007 EL TERMINO HABIL SEI1ALADO POR LA 

LEY EXPIRA EL 14 DE MARZO DE 2008 

NOTA: Dentro del plazo de los seis (8) meses siguientes a partir de la fecha de publicacióri 
en la gaceta de Propiedad Industrial, deberÆ soflcitar y cancelar a) examen de 
patentabilidad so pena de que la solicitud caiga en abandono, de acuerdo con to 
establecido en el Articuto 44 de la Decision 486/2000. 

SE PRESENTARON OPOSICIONES POR PARTE DE TERCEROS. 

SI  NO X 



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
DIRECCIÔN DE NUEVAS CREACIONES 

2020 
BogotØ, D.C., 

Abogada 
Alicia Lioreda Ricaurte 

ASUNTO Radicación 06-98610 
TrÆmite 011 
Evento 379 
Actuación 430 
Oficio J 43 7 
Folios 003 

Pater,te de InvenciOr Patente de Modelo de Utilidad El 

Via Nacional El 
Via PCT (Fase Nacional) 3W Cap.l Cap. II El 
No. Solicitud Internacional PCT/GB2005/001 147 
Fecha de PresentaciOn I nternacional 29/03/2005 
Publicaciôn internacional WO 2005/095457 

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 comunica: 

1. Documentos estudiados 

DescripciOn: Folios: 41 a 200 29/09/2006 

Reivindicaciones: Folios: 201 a 212 29/09/2006 

Figuras: Folios: 213 a 258 29/09/2006 

Prioridad: GB 0407197.3 30/03/2004 
GB 0407193.2 30/03/2004 

2. AnÆlisis de la Prioridad 

Se acepta (a reivindicación de Prioridad porque: 
Esta solicitud fue presentada dentro del plazo establecido (Art. 9 D 486) y su 
contenido tØcnico corresponde con el de la prioridad reivindicada. 

3. Objeto de la invenciôn 
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Titulo de la solicitud: "Inmunoglol 

El objetivo de la invenciOn es 
especificamente a oncostatin M: (C 

Ii nas" 

uministrar ihmunolobulna 
M) y en particuIar 

O!M 
hiim 

El problema planteado en esta solicitud es la necsidad e proie 
terapØuticas para el tratamiento de a Iritis rematoiiea, qu sear  un 
fÆrmacos anti-inflamatorios no esfeioidales, fÆrmcos a ti-re m 
biolOgicos que inhiben el TNF. 

Para resolver este problema tØcnico a solicitud en estudil pro orc 
que se unen especificamente a OS M, particularmnte al hOS sit 
interacciôn entre OSM 

y 

gpl3O. 

El objeto de la presente Solicitud se 
Patentes (CIP): C07K 16/24. 

4. No es una invención (Art 15 D 

laciona con la Clal, ificaciOn 

3 literal (b) 

Algunas formas del anticuerpo anti- MS recIam 
anticuerpo natural haltado en huma Os a anima 
aislamiento de la naturaleza y no es conside 
reivindicaciones afectadas estÆn: rei indicaciOn 6 

S. Excepción a la Patentablildad (Art 20 D 486 

El objeto de las reivindicaciones 28-15, 58 no es 
citado, par tratarse de mØtodos de tr tamiento ap 

Ia, corespcn 
s, poito q4e 
do uha irv 
do auerd 

ue sei ne 
(hOSM) 

y 

ia antic e Os 
i mo4in la 

I de 

la for  del 
onsidr un 
. Ent  las 

I Art crtao 

le daciedo con 
anirialds. 

Igualmente, la reivindicaciOn 72 que t ata de un mØodo pa a detc 
muestra biolOgica, debe indicarse coma un mØtcdo in- itro, 1e 
entenderÆ coma un mØtodo diagnôsti o que se aptiarÆ in tivo ye 
excepción a la patentabilidad de :acu rdo at literal del Art 20 de 

6. Reivindicaciones relativas a un uso o a un s gundo uso’ (,4 

Las reivindicaciones 36-37,59 no son patentablestorrØcl mar I u 
ode la composiciOn farmacØuticapro ucida con el rnisn1o, a ac e 

7. De la solicitud do patente 

Reivindicaciones (Art 30 D 486,Art 2 PCI) 

El capitulo reivindicatorlo carece de c aridad 
y 

con isiôn p r cu ni 

- El capitulo reivindicatanio en gene at posee un Ito nü era 
independientes (43 reivindicaCIon s), incluso d a mis a ctee

 

de anticuerpo, mØtodo de tratami nto, composi lanes, etc) Io 
capitulo carezca de concisiOn. Se r ecomienda r visar le totaIi 
manera que la reivindicaciOn pri cipal sea la del an icuero 
estructura 

y 

hacer las demÆs dep ndientes; 
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- El anticuerpo definido en la reivindic8ci6n 1 es caracterizado por el antigeno al 
cual se une. Sin embargo, esta molØcula debe ser caracterizada ademÆs por su 
estructura completa (secuencias); 

- Se debe reclamar el anticuerpo a partir de su estructura comleta, esto es de las 
secuencias de las 6 CDRs que conforman las àadenas pesada y ligera o de las 
secuencias de las regiones variables de ambas cadenas (reivindicaciones 1-5); 

Las reivindicaciones 2 y4 definen el.anticuerpo a partir de una secuencia CDR. 
Sin embargo, en reivindicaciones posteriores se mencionan secuencias 
adicionales que podrian conformar las CDRs del anticuerpo reclamado 
(reivindicaciones 3y 5), 10 cual no permite establecer la estructura del anticuerpo 
reclamado y tampoco tiene sustento en la descripciOn; 

El anticuerpo definido en las reivindicaciones 6,10,11, 21 en sus diferentes 
conformaciones, debe ser caracterizado a partir de las secuencias que Ia 
conforman, indicar las modificaciones realizadas para cada uno y estar 
plenamente sustentadä en la descripción; 

- El anticuerpo humanizado definido en la reivindicaciOn 12 debe ser definido 
indicando las secuencias particulares a las cualØs hace referenôia las mutaciones 
mencionadas; 

- La molØcula activa de la invenciôn corresponde a un anticuerpo, por tanto las 
definiciones parciales del mismo o sus fragmentos, no hacen parte de la 
definiciOn del mismo (reivindicaciones 25-26, entre otras); 

El vector reclamado on la reivindicaciOn 38 debe ser definido a partir de la(s) 
secuencia(s) heterÆlogas que óontiene.e indicar los elementos que Ic conforman. 
La.redacciOn actual, contiene una falsa dependencia puesto que se refiere ai 
anticuerpo 

y se 

refiere a reivindicaciones posteriores; 

- El polinucleico reclamado on las reivindicaciones 39-46, debe serdefinido a partir 
de la(Ø) secuencia(s) nucleôtida(s) de la totalidad del anticuerpo, de manera 
que sea parte de Ia invenciôn reclamada; 

- La cØlula huØsped o hibridoma reclamado en las reivindicaciones 47-54 debe ser 
definido adicionalmente par el nümero del depósito y estar plenamente 
sustentadas en las descripción; 

- El anticuerpo o fragmento de union de antigeno que inhibe de manera 
competitiva el anticuerpo de la invención (reivindicaciOn 56), y los productos 
derivados de este anticuerpo (reivindicaciones 57-59) no se pueden considerar 
parte de la invenciôn puesto que son caracterizados a partir de su funciOn�y la 
informaciôn dada en la descripcion no dlvulga su estructura; 

Existen multiples reivindicaciones independientes relacionadas con 
composiciones farmacOuticas que definen las mismas a partir de los compuestos 
terapØuticos. Sin embargo dichas composiciones deben ser definidas a partir de 
los elementos precisos que contiene, las proporciones de los mismos y estar 
plenamente sustentadas en la descripciOn (reivindicaciones 60-63); 

8. Determinacjón del Estado de laTØcnica 
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El Estado de la TØcnica se determinó con base e i la 

Fecha de PresentaciOn de la SoIiitud de Prio idaci: Ma 
encontraron los siguientes docume1tos que antic panel 

200, 
solic 

Item Documento T14110 
rPublica 

 

i?

 

Dl WO 99/48523 "Inflammatory mediatot a tonit" Ii 30/09/1 9 
jn 

D2 US 6,706,266 OncostatinM antag ists" - 16/03/2 0 

lesumen tie los clocumentos citado 

Dl: La invenciôn se relaciona con el uso de unntagoi ista 4e ( S I tat ccmo u 
anticuerpo o una molØcula pequeæa en la manuf ctura de un hie ic mentoIpral 
tratamiento o orofilaxis de una ar roDatla infla iatoia o d sor le infianhtori 
(resumenb1) 
htt://www.wiDo.intiDctdb/en/index.jsł.  Ingre ando el No de publickion WO 99 48 23 

D2: La invención se relaciona con el uso de un 4, ntagoi ista c   C f I tat cc 
anticuerpo o una molØcula pequeæa en la manufe ctura de un iec ic mento 
tratamiento o profilaxis de una artro atia inflamat ria P c esorc en nflamator 
uso de OSM para la detección de tal antagonista resum n D) 
httg://www.goog1e/Datents Ingresando qI No de publicaciOn 70626 

9. Examen de PatentabHidad (Art 14 D486) 

Pese a la falta de claridad del capItu o reivindicatorio, est iofici a rea izó bü 
para la invenció definida a partir de la reivindicaci  n I del presents, 

c:ue

pitulo. 

Novedad(Artl6D4B6) 
La reivindicaciôn I consiste en un anticuE rpo t rape tic  s 
especificamente OSM, particularmei te hOSM, y ii odula Ia inte ac i6n entre 
gpI3O. 

Comparaciôn de las caracteristicas tØc ices esenclale , con Ia del E tad de la TØcn 

ye 

eth 

UflE 

Caracteristicas esenciales  Dl 02 
Antagonista do OSM A tagoni ta t po anticuerf o 

Anticuerpo que se une (anticuerpo) 
espe 

que so u 
Ificamente a 0 

e 
M, 

q 
es 

e se ue 
pecfficame tea OSM 

especificamente a OSM, partic larmente hOSM (column (columne. 3 111 ea 64-67), 
particularmente hOSM (reivii dicaciones 2 y I) p rticulame to OSM 

r ivindicció I  

Seunea OSM yaun 0 M dulaiifter cci nentre 
Modula interacciôn entre OSM mÆs c e sus receptore - 0 M y gpl3 (C lumna 2 
y gp130 gp13 OSMrf3 6 LIFr I In eas 3( 48) 

(Ng_ prafo2)  

El documento Dl divulga antagonist 
especificamente a la forma humana 
o btoquear la union con los receptor, 
(pÆg 3 pÆrrafo 2), e identifica la sect 
(pag 34, SEQ 12). 
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Adicionalmente, este documento divulga diferentes formas del anticuerpo tales como 
anticuerpo humanizado, quimØrico y fragmentos del mismo, as! como composiciones 
farmacØuticas que $0 contienen y mØtodos para detectar la union del mismo 
(reivindicaciones, ejemplo 1). Con lo anterior, este documento tambiØn afectaria las 
reivindicaciones 6, 60-73 de la solicitud en estudio. De esta manera, Dl divulgaba 
todas las caracterIsticas esenciales de la invenciOn en estudio y hace que esta 
carezca de novedad e inclumpla el artIculo 16 de la D486. 

Por su parte, el documento D2 igualmente, divulga antagonistas de OSM, tales como 
anticuerpos que se unen especificamente a la forma humana de OSM (hOSM). Este 
anticuerpo puede inhibir o bloquear la uniOn con los receptores de OSM entre los 
que esta la proteina gp130 (columna 2 lineas 36-48) e identifica la secuencia 
aminoÆcida esencial para esta inhibiciôn (columna 3, SEQ 12). 

Adicionalmente, este documento divulga diferentes formas del anticuerpo tales como 
anticuerpo humanizado, quimØrico y fragmentos del mismo, asI como composiciones 
farmacØuticas que Ic contienen, los polinucleOtidos y vectores que 10 codifican y 
mØtodos para detectar la uniOn del mismo (reivindicaciones, ejemplo 1). Con Ic 
anterior, este documento tamblØn afectaria las reivindicaciones 6, 38-55, 60-73 de la 
solicitud en estudio. De esta manera, D2 divulgaba todas las caracterIsticas 
esenciales de la invenciOn en estudio y hace que esta carezca de novedad e 
inclumpla el articulo 16 de la D486. 

10. Conclusion 

Los requisites de patentabilidad de la presente solicitud eaten afectados as!: 

Item Documento 
I Relvindicaciones I 

Requisito que afecta afectadas 
Dl WO 99/48523 1-73 Novedad 

hD2 I US 6,706,266 1-73 Novedad 

En cumplimiento del articulo 45 de la Decision 486 de la ComisiOn de la Comunidad 
Andina, se le indica que debe dar respuesta dentro del tØrmino de sesenta (60) dias 
coritados a partir de la fecha de notificaciOn de la presente comunicaciOn. En caso 
de no dar respuesta al presente requerimiento, 0 Si a pesar de la respuesta 
subsistieran los impedimentos para la concesiOn, se denegara la patente. 

Notifiquese el presente oficlo conforme a lo dispuesto en el numeral 5.2, literal e), del 
capitulo quinto del titulo primero de la Circular Unica No. 10 de 2001. 

JOSÉ LUIS SALAZAR LOPEZ 
Director de Nuevas Creaciones (C) 

El anterior requerimiento 

ElaborO: N.Lamprea NL.*. 
Revisó: Consuelo Leguizamón L. 

r%l, 
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fue notificado per fijaciOn en lista, de fecha 


