X

Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

RESOLUCIONle 770
Por ia cual se niega una patente de invencién

Rad. N° 00 - 3458

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO
en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las que se confirieron en el
articulo 3, numeral 30 del decreto 3523 de 2009, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el 21 de enero
de 2000, bajo el numero 00003458, se presentd la solicitud de patente de invencion
titulada: “METODOS PARA REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD EN AVES DE
CORRAL", contenida en el expediente de la referencia.

SEGUNDO: Que mediante Resolucién 16194 del 28 de mayo de 2002, se ordend
archivar la solicitud de patente de invencion contenida en el expediente de Ia
referencia.

TERCERO: Que mediante escrito radicado el 9 de julio de 2002, el Dr. Carlos
Reinaldo Olarte interpuso recurso de reposicion en contra de la Resolucion 16194 del
28 de mayo de 2002.

CUARTO: Que mediante Resolucién 28838 del 9 de septiembre de 2002, se revoco
la decision contenida en la Resolucion 16194 del 28 de mayo de 2002, ordenandose
la continuacién del tramite administrativo.

QUINTO: Que efectuado el examen de forma en cuanto a los requisitos que debe
llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se orden6 publicar el extracto sin
gue se hubieran presentado oposiciones por parte de terceros.

SEXTO: Que realizado el examen de patentabilidad se encontré que la invencion no
cumple con los requisitos establecidos. En consecuencia, con fundamento en lo
dispuesto en el articulo 45 de la Decisién 486 de la Comision de la Comunidad
Andina, se requirio al peticionario para que se pronunciara sobre las objeciones
efectuadas a la solicitud.

SEPTIMO: Que el solicitante mediante escrito radicado el 3 de marzo de 2005,
atendid oportunamente a los requerimientos formulados presentando aclaraciones.
Finalmente, allega un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual se ajusta a las
prescripciones establecidas en el articulo 34 de la mencionada Decision 486.

OCTAVO: Que segin lo dispuesto en el articulo 20 de la Decisién 486 expedida por
la Comision de la Comunidad Andina, “no seran patentables:... d) los métodos
terapéuticos o quirlrgicos para el tratamiento humano o animal, asi como los
metodos de diagndstico aplicados a los seres humanos o a animales”.
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NOVENO: Que las reivindicaciones 1 a 11, contenidas en los folios 183 y 184 del
expediente en estudio, no son patentables. Lo anterior, de acuerdo con las siguientes
consideraciones:

1. Objeto de la invencion

El objeto de la presente solicitud de patente de invencién se refiere a un método
profiléctico para el tratamiento de aves de corral, usando alimentos que contienen
natamicina.

Las reivindicaciones 1a 11 divulgan un método profilactico para reducir la incidencia
de ascitis en las aves de corral.

2. Excepcion a la patentabilidad

Segun lo dispuesto en el articulo 20 de la Decision 486, “no seran patentables:... d)
los métodos terapéuticos o quirtrgicos para el tratamiento humanc o animal, asi
como jos métodos de diagnostico aplicados a los seres humanos o a animales”.

Para el caso en concreto, la solicitud consiste en un método de tratamiento aplicado
sobre el corral, mas especificamente, un método profilactico para reducir la incidencia
de la ascitis en las aves de corral, el cual comprende:

- Preparar una mezcla de natamicina con alimento para aves de corral, y
- Alimentar las aves de corral con una cantidad efectiva de dicha premezcla.

Lo cual corresponde a tratar dichas aves de corral con una cantidad efectiva de
natamicina contra la ascitis.

Ahora bien, pese a la modificacidn realizada al capitulo reivindicatorio como
respuesta al requerimiento de fondo, la solicitud continta reivindicando un método
para tratamiento del cuerpo animal (tratamiento terapéutico profilactico), el cual
incluye la administracién o uso de una composicion farmacéutica que contiene el
antibiotico natamicina.

Es decir, el hecho de que la reivindicacion 1 se haya modificado indicando que ahora
se trata de un metodo “profilactico” no evita que el pliego continte afectado por la
norma andina, pues lo solicitado claramente se refiere a un método de tratamiento de
aves de corral.

Finalmente, en el estado de la técnica el método de administrar alimento con
natamicina a las aves de corral en forma de ‘“premezclas”, “mezclas’ o
“composiciones” con el principic activo natamicina para prevenir o tratar
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enfermedades, es ampliamente conocido, tal como puede apreciarse en los
documentos US 4.536.494 y US 5.266.347, de fechas 28 de agosto de 1985 y 30 de
noviembre de 1993 respectivamente. Documentos que revelan un medicamento y su
forma de administracion, iguales a los pretendidos en la presente solicitud.

En conclusion, al tenor del literal d) del articulo 20 de la Decision 486 el objeto de la
presente solicitud no es patentable, toda vez que se refiere a un método terapéutico
para el tratamiento animal.

3. Faita de aplicacion industrial

De acuerdo con el articulo 14 de la Decision 486, “Los Paises Miembros otorgaran
patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los
campos de la tecnologia, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean
susceptibles de aplicacion industrial”.

Es decir, los métodos de tratamiento para el cuerpo humano o animal por cirugia o
terapia y los métodos de diagnositico practicados en el cuerpo no son considerados
como invenciones susceptibles de aplicacion industrial.

En el presente caso, debido a que se reivindica un metodo profilactico para el
tratamiento de aves de corral usando alimentos que contienen natamicina, la materia
objeto de la presente solicitud carece de nivel inventivo al tenor del citado articulo 14.

4. Respuesta a los argumentos del solicitante

En cuanto a los argumentos del solicitante respecto a las anterioridades citadas en el
traslado de fondo, conviene precisar que las mismas no constituyen antecedentes
validos para desvirtuar la novedad de la presente solicitud, toda vez que al estar
contenida la misma en una de las excepciones a la patentabilidad contempladas en el
articulo 20 de la Decisién 486, no es necesario realizarle el examen de patentabilidad
al invento cuya proteccion se reclama.

En este orden de ideas, considera este Despacho que las anterioridades fueron
citadas con el anico objeto de demostrar que en el estado del arte ya se conocen los
metodos terapéuticos para el tratamiento de aves de corral, los cuales emplean un
medicamento y una forma de administracién, iguales a los reivindicados en la
presente solicitud (US 4.536.494: resumen, columnas 2-4, renglones 44-66, columna
5, renglones 3-10, columna 6, renglones 26-38, o independientemente US 5.266.347,
el cual muestra que existen composiciones con natamicina, suministradas a las aves
de corral).

De ofro lado, el hecho de que el solicitante argumente que las composiciones de
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natamicina reivindicadas se formularon con la finalidad o expectativa de proporcionar
un efecto terapéutico diferente al de las composiciones ya conocidas en el estado de
la técnica, no hace que el objeto solicitado sea patentable, toda vez que éste se trata
de un meétodo terapéutico para el tratamiento animal.

Finalmente, en cuanto a la patente paralela 5,985,845 concedida en los Estados
Unidos, caber recordar lo expuesto sobre el tema por el Tribunal de Justicia de la
Comunidad Andina:

“El sistema de otorgamiento de patentes que se adopté en la Comunidad Andina se
encuentra soportado en la actividad autdnoma e independiente de las Oficinas
Competentes en cada Pais Miembrg. Dicha actividad, que aunque de manera general
se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencicnada
independencia y es asi como el Capitulo | de la Decisién 344, denominado “De las
Patentes de Invencion”, regula el procedimiento para la obtencidn de una patente e
instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el tramite del
procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

()

Que se haya obtenido una patente de invencion en un Pais Miembro no significa que
indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invencion en Otrg Pais
Miembro, asi como si se ha negado la soficitud de patente de invencion en un Pais
Miembro se deba negar igualmente en otro.

L.o mismo gcurre en relacion con patentes obtenidas en paises no miembros de la
Comunidad Andina, ya que éstas igualmente deben pasar por el analisis de
patentabilidad en los Paises Miembros, quienes mediante sus oficinas competentes
deberan decidir lo pertinente sin estar atados a lo decidido por otra oficina de
patentes.

Siendo ain mas estrictos, las propias decisiones de la oficina de patentes son
independientes entre si, ya que si bien en muchos casos se pueden utilizar
antecedentes similares como soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo
cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

Mo se esta afirmande que la oficina de patentes no tenga limites a su actuacion y que
no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se esta diciendo
es que la oficina de patentes tiene la obligacion en cada caso de hacer un analisis de
patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los
aspectos y pruebas que obran en cada tramite. Ademas, los limites a la actuacion
administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma
comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos
administrativos proferidos'”.

De lo expuesto por el Tribunal se entiende que el analisis de patentabilidad de una
invencion se realiza para cada caso en concreto sin tener en cuenta las anteriores

1 Proceso 51-1P-2008.
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concesiones o negaciones de las que hubiera sido objeto en otros paises, pues en
aplicacion del principio de territorialidad, dicho analisis es efectuado en consideracion
a los antecedentes particulares y a la legislacién aplicable en el momento y lugar en
el que dicho analisis es realizado.

De esta manera, el hecho que una solicitud de patente hubiera sido concedida o
negada en un pais, no constituye un argumento valido para su posterior concesion o
negacién en otro, pues de ser asi, no seria necesario realizar un nuevo examen cada
vez, sino que la primera concesion o negacion obtenida en un pais bastaria para que
en el resto del mundo se actuara igual.

De conformidad con lo anterior, al observar las consideraciones expuestas junto con
gl contenido del articulo 20 de la Decisién 486, queda claro que el objeto de solicitud
no es patentable.

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Negar el privilegio de patente de invencion a la creacion
denominada: “METODOS PARA REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD EN AVES
DE CORRAL”

ARTICULO SEGUNDO: Notificar personalmente al doctor Alvaro Correa Ordofiez, en
su calidad de apoderado de la sociedad Ducoa, L.P., o a quien haga sus veces, ei
contenido de la presente resolucion, entregandole copia de la misma, advirtiendole
que contra ella procede el recurso de reposicion ante el Superintendente de Industria
y Comercio al momento de notificarse o dentro de los 5 dias habiles siguientes.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogota D.C., a los 2 D ENE zmn

EL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA'Y COMERCIO,

GUSTAVO VALBUENA QUINONES

Doctor

ALVARO CORREA ORDONEZ
Avenida 82 N° 10 — 62, Piso 6
Bogota D.C.

-
02068
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