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Asunto: Radicacion: 16-5863- -2
Tramite: 11
Evento: 378
Actuacion: 430
Oficio: 672
Folios: 4

Como resultado del examen de forma, realizado con fundamento en el articulo 38 de la Decision
486 de la Comision de la Comunidad Andina, articulo 27 del Tratado de Cooperacion en Materia
de Patentes (PCT), regla 51 bis del Reglamento y Circular Unica de la Superintendencia de
Industria y Comercio, se le comunica que:

1. Petitorio (Art. 27 D486)
El titulo no corresponde con el objeto de la solicitud porque hace referencia a un método de
tratamiento lo cual no es patentable segun la legislacion aplicable. Es necesario que el titulo
defina especificamente las caracteristicas técnicas de la invencion, por lo cual se requiere al
solicitante hacer la correccion necesaria.

2. Descripcion (Art. 28 D486)
La descripcion esta enfocada hacia la administracion de una combinacion de farmacos lo que

corresponde a un método de tratamiento, lo cual no es patentable segun la legislacién aplicable.
No se observa sustento para una composicion especifica.
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3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la reivindicacién 9 no es patentable, de acuerdo con el Art 14.

4. Excepcién de la Patentabilidad (Art 20 D 486 literal (d))

El objeto de las reivindicaciones 1, 2 y 8 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda
vez que hace referencia a un método de tratamiento.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las reivindicaciones 1 y 2 reclamadas en la presente invencidn, no corresponden con las
reivindicaciones 1 y 2 presentadas en fase internacional, por cuanto difieren en la cantidad de
celecoxib reclamada. Se recuerda a la solicitante que estas modificaciones podran presentarse
una vez la solicitud haya entrado en fase nacional, cancelando la tasa correspondiente.

El objeto de las reivindicaciones 1, 2 y 8 no es patentable de acuerdo con el art. 20 D 486, toda
vez que al referirse a combinaciones sin definirlas como composiciones farmacéuticas o kit de
partes de acuerdo a la materia que se encuentre sustentada en la descripcion, se refiere a un
método de tratamiento el cual no es patentable de acuerdo a la legislacién aplicable. Se
requiere restringirse a las composiciones farmacéuticas y/o kit de partes que se encuentren
sustentadas en la descripcion. De acuerdo al Instructivo utilizado por esta Oficina para evaluar la
patentabilidad de una solicitud en el cual se establece que con el fin de establecer la
aplicabilidad industrial de una invencidn se aceptaran para estudio las invenciones por
combinacion encabezadas en forma de kit de partes de la siguiente manera:

“Invenciones por combinacion encabezadas en la forma de kit-de-partes

El kit de partes es una modalidad de las invenciones por combinacion en la que se reunen
elementos conocidos que aunque se conocen de forma individual a partir de preparaciones
independientes, al combinarse pueden llegar a ser o convertirse en una nueva solucion técnica
a un problema técnico.

El kit-de-partes esta conformado por componentes que provienen de preparaciones individuales,
donde tales componentes forman una unidad funcional (combinacion verdadera) dirigida a un
Unico proposito o efecto técnico. Sin embargo, la sola asociacion de componentes (o simple
agregacion) en si no la convierte en una unidad funcional en la cual una interaccion directa,
denominada sinergia entre los componentes, es necesaria para el propdsito final.

Por lo tanto, la solicitud de proteccion mediante patente de un Kkit-de-partes debe ser
considerada como invencion elegible para estudio de patentabilidad cuando el centro de la
invencion es una combinacion nueva e inventiva de dos o mas compuestos conocidos que
provienen de preparaciones independientes para una finalidad terapéutica especifica, en la que
el producto sera comercializado en forma de kit-de-partes.”
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La reivindicaciéon 9 indica el uso que puede darse a la combinacién farmacéutica, lo cual no es
una caracteristica técnica que defina la invencién. Se sugiere eliminar estas reivindicaciones del
pliego reivindicatorio.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decision 486, se le requiere para que
dentro del término de dos (2) meses siguientes a la fecha de notificacion del presente oficio,
complete los requisitos anteriormente enunciados. En caso de no dar cumplimiento al presente
requerimiento, la solicitud se considerara abandonada y perdera su prelacion.

Finalmente, se le recuerda al solicitante que si como respuesta a este requerimiento llegara a
modificar el capitulo reivindicatorio y éste contiene mas de diez (10) reivindicaciones, no pagara
la tasa de modificacion voluntaria pero si la correspondiente al pago por reivindicacion adicional.
Es claro, que en todo caso debera pagar la tasa por reivindicaciones adicionales para que éstas
sean tenidas en cuenta en el examen de fondo.
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Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el numeral 6.2, literal d), del
Capitulo Sexto del Titulo | de la Circular Unica No. 10 de 2001.
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JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
Diractor de Nuevas Craacionas (c)

El anterior oficio fue notificado por fijacion en lista, de fecha 2016-02-02

Elabord: Rodolfo Cadena Amaya
Revisé: Rubiela Pacanchique Vargas
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