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Sefor(a)
GEBRO HOLDING GMBH

Asunto: PATENTE DE INVENCION PCT

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
Cooperacién 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. Analisis de prioridad (Art. 9 D486)

Se requiere a la solicitante para que presente de la traduccion simple al castellano de
la solicitud de la cual se reivindica prioridad, es decir, el documento AT A50664/2015
del 27 de julio de 2015, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 8 de la
Decision 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones.

2. Poder (Art. 26 D 486, literal f)

Debe allegar el poder otorgado al abogado que aparece en la solicitud como
apoderado.

3. Reivindicaciones relativas a un uso (Art 14 D 486)

El uso de la(s) reivindicacion(es) 26 y 27 no es patentable, de acuerdo con el Art. 14.

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

El objeto de las reivindicaciones 2 a 5 y 19 a 25 no es patentable de acuerdo con el
art. 20 D 486, toda vez que hace referencia a una composicion farmacéutica liquida de
alprostadil para el tratamiento de enfermedad arterial oclusiva periférica (EAOP) en los
estadios llb, Il y/o IV segun la clasificacion de Fontaine.

5. Reivindicaciones (Art. 30 D486)

Las expresiones: "especialmente" o "preferiblemente" precediendo una caracteristica
no es limitativo, porque hace opcional a la caracteristica y no limita el alcance de la
reivindicacion.

Indicar el uso que puede darse al producto reivindicado, el cual no es una caracteristica
técnica que defina a la invencién. Se sugiere eliminarlo.

Las reivindicaciones deben definir la materia a proteger por sus caracteristicas técnicas
esenciales, en el caso de la reivindicacién 13, 14 y 15 se encuentra las expresiones
"completamente miscible con agua o por que la mezcla de disolventes es una solucion
monofasica verdadera", "para la preparacion de una solucion para infusion lista para
uso para administracion parenteral”, "que puede obtenerse mediante dilucion de la
composicién segun una de las reivindicaciones 1 a 15 con una solucion de vehiculo
adecuada, especialmente con solucion acuosa isotonica, preferiblemente con solucién

salina fisioldgica, solucidn acuosa de glucosa o soluciones isotonicas para infusion de
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electrolitos, por ejemplo solucion de Ringer o solucidon de Ringer-lactato,
especialmente en una relacion de 1:10 a 1:250, preferiblemente 1:50" que
corresponden a resultados a alcanzar y no a caracteristicas técnicas esenciales de la
invencion, se sugiere al solicitante realizar las modificaciones pertinentes.

Las reivindicaciones deben definir la materia a proteger por sus caracteristicas técnicas
esenciales, en el caso de las reivindicaciones 13, 14 y 15 se reclama una composicion,
pero se reivindica al envase que la contiene o al procedimiento de elaboracion, sin
embargo, ni el envase que la contiene ni | procedimiento de elaboracion corresponden
a caracteristicas técnicas del producto reclamado (composicion).

La reivindicacidén 15 no es clara porque la misma hace referencia a un kits-de-partes,
pero este no se define por medio de sus caracteristicas técnicas esenciales. Se le
recuerda a la solicitante que las caracteristicas técnicas esenciales de este tipo de
productos son: las composiciones farmacéuticas que conforman cada unidad funcional
del kit-de-partes (elementos constitutivos en cada composicion y la proporcidén de cada
elemento en la composicién) y la proporcion entre las composiciones farmacéuticas
gue conforman las unidades funcionales.

En cumplimento de lo dispuesto en el articulo 39 de la Decisién 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.

Se invita al solicitante se sirva indicar, si asi lo considera, su renuncia al término
faltante.

Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el Titulo |, Actuaciones ante la
Superintendencia de Industria y Comercio; Capitulo sexto, publicacién, comunicacion,
notificacion y ejecutoria de las decisiones de la Superintendencia de Industria y Comercio,
informandoles que contra el mismo no procede el recurso de la via gubernativa.

Atentamente,

—

-

JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ
DIRECTOR DE NUEVAS CREACIONES (C)

Elaborado: LENIN ROBERTO GUERRERO SUAREZ.LENIN ROBERTO
GUERRERO SUAREZ ]
Aprobado: JOSE LUIS SALAZAR LOPEZ.
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